Sygn. akt XXl GWzt 11/14

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 wrzesnia 2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat - Sgd Wspodlnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych w skfadzie:

Przewodniczgcy: SSO Jadwiga Smotucha

Protokolant: sekr. sgdowy Katarzyna Ziomek -

Wawryniuk

po rozpoznaniu w dniu 17 wrzesnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powodztwa EC z siedzibg w P
przeciwko CM
o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych

orzeka:

1. nakazuje CM zaprzestanie naruszania znaku wspoélnotowego ESCO CTM
009370453 poprzez zaniechanie oferowania, wprowadzania do obrotu,
importowania i eksportowania, magazynowania w tym celu i reklamowania, w
tym za posrednictwem Internetu, produktéw w postaci systemow zebow
kopigcych lub elementow takich systemoéw w postaci zebdédw kopigcych
(naktadek), przejsciowek (adapterow) do zebow kopigcych lub zawleczek do
takich zebow, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym produktow
oznaczonych w ofercie pozwanego jako ,Zab Esco Super V — V29SYL” lub
,V29SYL naktadka ESCO”

2. nakazuje CM zniszczenie wszystkich bedacych jego wilasnoscig materiatow
reklamowych, cennikoéw lub ofert zawierajgcych oznaczenie ESCO

3. nakazuje CM podanie do publicznej wiadomosci informacji o niniejszym
wyroku poprzez opublikowanie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie
wyroku, na stronie internetowej www.pol-parts.com.pl, na stronie startowej

ukazujgcej sie zaraz po wpisaniu wymienionego adresu internetowego, w



czarnej ramce o wysokosci co najmniej 9 cm i szerokosci co najmniej 16 cm,
czcionkg Arial o wielkosci 12, koloru czarnego, na okres trzech miesiecy,
nastepujgcej tresci:
Wyrokiem z 17 wrzeSnia 2014r. Sgd Okregowy w Warszawie — Sad
Wspdlnotowych Znakow Towarowych | Wzorow Przemystowych stwierdzit
naruszenie przez CM, P H - U ,P-P”, praw do wspoélnotowego znaku towarowego
LESCO” (CTM 009370453) i nakazat zaniechanie naruszen tj. oferowania,
wprowadzania do obrotu, importowania i eksportowania, magazynowania w tym
celu i reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu, produktow w postaci
systemow zebow kopigcych lub elementow takich systemow w postaci zebow
kopigcych (nakfadek), przejSciowek (adapterow) do zebow kopigcych Iub
zawleczek do takich zebow, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym
produktéw oznaczonych w ofercie pozwanego jako ,Zgb Esco Super V -
V29SYL” lub ,V29SYL naktadka ESCO”
4. oddala powodztwo w pozostatej czesci
5. zasgdza od CM na rzecz EC w P kwote 3459 (trzy tysigce czterysta
piec¢dziesigt dziewiec€) zt tytutem zwrotu kosztéw procesu oraz 2400 (dwa
tysigce  czterysta) zt  tytulem = zwrotu kosztow  postepowania

zabezpieczajgcego.

SSO Jadwiga Smotucha
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Uzasadnienie

Pozwem ztozonym 11 11l 2014 r. EC w P wniosta o:

I. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania wspolnotowego stownego
znaku towarowego “‘ESCO” (CTM 009370453) tj. nakazanie pozwanemu
zaniechania oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i
eksportowania, magazynowania w tym celu i reklamowania, w tym za
posrednictwem Internetu, produktow w postaci systeméw zebow kopigcych
lub elementow takich systeméw w postaci zebow kopigcych (naktadek),
przejsciowek (adapterow) do zebow kopigcych lub zawleczek do takich
zebow, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym produktéw oznaczanych
w ofercie pozwanego jako ,Zgb Esco Super V — V29SYL” lub ,V29SYL
naktadka ESCO”;

lI. nakazanie pozwanemu zniszczenia wszystkich materiatow reklamowych oraz
cennikébw Iub ofert, bedgcych wtasnoscia pozwanego, zawierajgcych
oznaczenie ESCO;

lll. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci informacji o
orzeczeniu zapadtym w niniejszej sprawie poprzez nakazanie pozwanemu
opublikowania w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na

stronie internetowej pozwanego tj. www.p-p.com.pl (na stronie startowej

ukazujgcej sie odbiorcy =zaraz po wpisaniu wymienionego adresu
internetowego), na $rodku tej strony, w czarnej ramce o wielkosci co najmnigj
17 cm wysokosci i 12 cm szerokosci, czcionkg Arial o wielkosci 14 koloru
czarnego, na okres 3 miesiecy, informacji o nastepujacej tresci:
Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie, Wydziat XXIl - Sad
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych | Wzoréw Przemystowych zakazat CM
prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg CM P H-U ,P-P” naruszania
wspolnotowego stownego znaku towarowego “‘ESCO” (CTM 009370453) {j. zakazat
mu oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i eksportowania,
magazynowania w tym celu i reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu,
produktow w postaci systemow zebow kopigcych lub elementow takich systemow w

postaci zebow kopigcych (naktadek), przejsciowek (adapterow) do zebow kopigcych
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lub zawleczek do takich zebow, z wykorzystaniem oznaczenia ESCO, w tym
produktéw oznaczanych w ofercie pozwanego jako ,Zgb Esco Super V — V29SYL”
lub ,,V29SYL naktadka ESCO’;

IV. zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 522,70 ztotych z
odsetkami ustawowymi od dnia doreczenia pozwu tytutem czeSciowego
naprawienia szkody polegajgcej na poniesieniu wydatkow na wykrycie
naruszenia;

V. zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda w orzeczeniu konczgcym
proces zwrotu kosztdw postepowania, w tym kosztow zastepstwa
procesowego wedtug przedstawionego na rozprawie spisu kosztéw albo
wedtug norm przepisanych, kosztéw postepowania zabezpieczajgcego w
sprawie o sygn. akt XXII GWo 7/14, kosztéw postepowania w celu
wykonania zabezpieczenia, tj. optaty uiszczonej przez powoda wraz z
ustalonymi przez komornika w sprawie o sygn. KM 36/14 kosztami
zastepstwa procesowego w postepowaniu egzekucyjnym;

W uzasadnieniu powodka powotata sie na stuzgce jej wylgczne prawa do
chronionego w Unii Europejskiej stownego wspaolnotowego znaku towarowego — CTM
009370453 “ESCQ”, zarzucajgc pozwanemu CM naruszenie jej wytgcznosci poprzez
uzywanie w obrocie tego znaku dla oznaczenia towardw, dla ktérych ochrona jest
zastrzezona, wtym poprzez oferowanie i wprowadzanie do obrotu produktéw
z wykorzystaniem takiego oznaczenia oraz postugiwanie sie tym oznaczeniem w
reklamie swoich produktow, tj. produktéw, ktére nie pochodzg od powoda lub co do
produktéw, co do ktérych pozwany nie uzyskat zgody na uzywanie w obrocie znaku
ESCO.

Pozwany zazgdat oddalenia powddztwa i zasgdzenia od powoda na rzecz
pozwanego kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedtug norm
przepisanych. Powotat sie na instytucje dozwolonego uzywania oznaczen,
unormowang w art. 156 prawa wiasnosci przemystowej (p.w.p). Zarzucit ponadto
powodowej spétce utrudnianie przedsiebiorcom dostepu do rynku, powotujgc sie

m.in. na art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.).



Replikujgc, powddka podtrzymata dotychczasowe stanowisko. Wskazata, ze
dystrybutor czesdci zamiennych, ktory prowadzi sprzedaz zaréwno czesci
oryginalnych, jak i nieoryginalnych, jest zobowigzany zorganizowa¢ sprzedaz w taki
sposbéb, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wprowadzenia klienta w btgd co do

pochodzenia towarow.

Sad ustalit nastepujacy stan faktyczny:

EC w P stuzy prawo do stownego wspdlnotowego znaku towarowego ,ESCO”,
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr CTM
009370453 25 Il 2011 r., z pierwszenstwem od 13 IX 2010 r, dla towaréw w 6 i 7
klasie klasyfikacji nicejskiej, obejmujgcej m.in. w klasie 6: rozne i rozmaite haczyki
metalowe, mianowicie haki do zwiesi linowych, haki do grubszych koncéw narzedzia,
haki ciegtowe, haki do transportu ktdéd drewnianych, haki do zatadunku, haki tukowe
do ktdd drewnianych, haczyki do zytek, haczyki do lin odciggowych, haczyki do
zawiesi; okucia metalowe, taczniki metalowe; tancuchy metalowe; metalowe
elementy fahcucha, mianowicie ogniwa tancuchowe, ogniwa zawiasowe, ogniwa
naprawcze, ogniwa tgcznikowe i ogniwa splatane; metalowe tancuchy do wleczenia
ktéd drewnianych; strzemiona; kretliki metalowe; metalowe zespoty sktadajgce sie z
haka i zlgcza; metalowe zespoty sktadajgce sie z haka i strzemienia; metalowe
zespoty sktadajgce sie z kretlika i zlgcza; podktadki metalowe do przenoszenia
tancucha; metalowe gniazda do liny; metalowe tancuchy kotwowe; kotki metalowe;
odlewy i odkuwki z Zelazowcdédw, mianowicie Zzelazostopy odporne na zuzycie,
zelazostopy odporne na korozje i zelazostopy termoodporne, w klasie 7: narzedzia
do kopania do uzytku wraz ze sprzetem do robot ziemnych i ostrzami do tychze;
sprzet do ciecia na ktody, mianowicie zawiesia linowe sktadajgce sie z lin, hakow do
grubszych koncow narzedzia, hakéw do zwiesi linowych i/lub okué, zawiesia
gtéwnolinowe sktadajgce sie z pofgczenia zawiasowego, tgcznika i/lub kretlika
trojkierunkowego; sprzet do tartaku, mianowicie wytozenia slizgowe do ciggniecia
ktéd drewnianych, zgarniaki przenosnika do ktdéd drewnianych, siodetka do ciggniecia
ktdd drewnianych, przenosnik do ktéd, bebny do przenosnikéw fancuchowych, bebny
dolne do ciggniecia ktdéd drewnianych, bebny posredniczace do ciggniecia ktod
drewnianych oraz maszyny pomostowe do tartaku i czesci do nich; mechaniczny

sprzet do kopania, mianowicie tyzki do pogtebiarek, tyzki do koparek, tyzki do



koparek zgarniakowych oraz czesci i elementy wyposazenia oraz akcesoria do
tychze, ostrza kopigce do chwytakéw dwuszczekowych i chwytakéw
wieloszczekowych, zeby kopigce, ostrza do zebdw kopigcych, przejsciéwki do zebdw
kopigcych, olinowanie do tyzek koparek zgarniakowych skfadajgce sie z tancucha,
strzemienia i/lub krgzka linowego; maszyny do kruszenia skat, mianowicie szczeki do
kruszarki, ostony, powierzchnie wkleste, wktadki, kraty i inne elementy niezuzywalne
do kruszarek; koncoéwki do spycharek, ptugdw snieznych, zgarniarek i rowniarek
mechanicznych, mianowicie metalowe piytki i pasy odporne na zuzycie,
przystosowane do przyspawania do zebow tyzek i zebow tyzek pogtebiarek oraz
bieznikbéw traktorow w celu wyposazenia ich w powierzchnie, ostrza i ostrza tngce do
tadowarek i koparek; odktadnice do spycharek i zgarniaczy, zrywarki do spycharek i
réwniarek, zrywarki narzedziowe i zrywarki do koparek, komponenty pogtebiarek i
ostrza kopigce; szczeki zaciskowe do tyzek koparek, fgczniki do koparek,
hydrauliczne tyzek koparek przedsiebiernych oraz komponenty; kagtowe elementy
wzmachniajgce do ostrzy spycharek i innych maszyn do robot ziemnych (bezsporne,
tak tez: certyfikat OHIM, wydruki — k. 80-97).

Powddka jest spotkg produkujgcg i wprowadzajgcg do obrotu czesci zamienne
do sprzetu ciezkiego wykorzystywanego m.in. w gérnictwie i budownictwie. Oferuje
m.in. zeby kopigce, zawleczki i adaptery (czesci urzadzen wykorzystywanych w
gornictwie i budownictwie), w tym produkty ,V29SYL”, zeby U45P, U45C, U20C,
adaptery 5854-U20, 58560U45, system Ultralok (dowdd: specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia k. 44-51, oSwiadczenie k. 72-78, specyfikacja produktu k.
116-119). Na rynku polskim powddka dziata jedynie przez wytgcznego dystrybutora —
R sp. j. z siedzibg w O (dowdd: oswiadczenie k. 72-78).

Pozwany prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,CM PHU ,P-P”.
Specjalizuje sie m.in. w sprzedazy hurtowej cze$ci do maszyn wykorzystywanych w
gornictwie i budownictwie. Oferuje m.in. tyzki, zeby i naktadki, tj. czesci do sprzetu
ciezkiego. Dziatalno$¢ pozwanego koncentruje sie na terenie Polski. (bezsporne, tak
tez m.in.: wydruk z CEIDG k. 98, wydruk ze strony internetowej k. 99).

Pozwany oferuje na swojej stronie internetowej m.in. produkt V29SYL opisany
jako ,Zab Esco Super V — V29SYL". W ofercie pozwanego znajdujg sie réwniez
produkty V29SYL, V33SYL, V33AD, V33AR, V33PN, V39RYL, V39SYL, V39SDX,
V39PN, V43AD, V43PN, V59SYL, V59SDX, V59PN, V61SD, V61PN, wszystkie



oferowane z adnotacjg ,ESCO”. Pozwany posiada w swojej ofercie zaréwno
oryginalne produkty Esco, jak tez ich zamienniki, przy czym w informacjach o
asortymencie sprzedazy przedstawianych na stronie internetowej pozwanego oraz
udostepnianych kontrahentom w formie wydrukéw nie wskazywat, ktére produkty sg
zamiennikami. (dowodd: wydruki strony internetowej, protokdt notarialny, oferta PHU

P-P k. 52-67, zeznania pozwanego k. 1106).

Powdd przeprowadzit zakupy kontrolowane wybranych produktéw z oferty
pozwanego. Zakupiony z inicjatywy powoda, na zapytanie dot. produktu ,Zgb ESCO
Super V — V29SYL” (2 sztuki, zakupione w realizowanych odrebnie zamowieniach)
towar zostat zidentyfikowany jako niepochodzacy od powoda. (tak: o$wiadczenie
k.72-78, korespondencja, faktura k. 100-115, zeznanie swiadkow D.O., T.L., A.B.
k. 224).

Pozwany oferowat réwniez w ilosciach hurtowych oryginalne produkty ,U45C
Firmy ESCO” i ,U45P Firmy ESCO” w postepowaniach o udzielenie zamdwienia,
prowadzonych w trybie przetargu publicznego przez KWB B. (tak: specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia, zawiadomienie o rozstrzygnieciu postepowania k.
40-51).

W toku kolejnego z zakupdéw kontrolowanych, nabyty zostat rowniez produkt
,2Ultralok U45C”, ktory zostat zidentyfikowany jako oryginalny, wprowadzony do
obrotu przez wytgcznego dystrybutora produktéow ESCO na terenie Polski — R sp. j. z
siedzibg w O. (tak: os$wiadczenie k.72-78,, faktura k.79, dokumentacja,

korespondencja, zdjecia k. 120-141)

Powyzsze ustalenia poczynione zostaty w oparciu o zgromadzony w sprawie
materiat dowodowy, na ktory ztozyty sie dokumenty, wydruki ze stron internetowych,
faktury, oswiadczenia, zeznania swiadkow D.O., T.L., A.B., zeznania pozwanego,
dokumentacja dot. przetargébw prowadzonych przez PGE Goérnictwo i Energetyka

Konwencjonalna S.A. oraz fotografie.

Sad zwazyt, co nastepuje :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym,

funkcjonujgcym obecnie w oparciu o unormowania rozporzgdzenia Rady (WE) nr



207/2009 z 26 Il 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktére catosciowo reguluje zasady rejestracji, wynikajgce z niej prawa
oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzgdzenia, jako
cze$¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego,
znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, sg one powtorzeniem regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 Xl 1989 r. majgcej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakow
towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujgca jg ustawa Prawo wtasnosci
przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie tam, gdzie brak odpowiedniego
unormowania w rozporzgdzeniu, w szczegoélnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono

do wtasciwych przepisow prawa krajowego.

Prawo wytgczne zostato przyznane wiascicielowi znaku towarowego, aby
umozliwi¢ mu ochrone jego szczegodlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten
mogt spetniaC wilasciwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania
pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci (gwarancyjng), komunikacyjng,
reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa ograniczone jest do
przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia
wptywa lub moze negatywnie wptywaé na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09
Budéjovicky Budvar, a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in.,
z 23 11l 2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France
i Google)

Przepis art. 13 rozporzadzenia stanowi w ust. 1, ze wspolnotowy znak
towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazywania jego uzywania w odniesieniu do
towaréw, ktore zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem
przez wiasciciela lub za jego zgodg. Od dawna utrwalony jest poglad o wytgcznym
uprawnieniu witasciciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu
opatrzonego nim towaru do obrotu w okreslonym czasie i miejscu. (np. wyroki
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96
Silhouette, z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20
XI 2001 r. w potgczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff, a ostatnio
np. wyroki z 14 VIl 2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas).
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W wyroku z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group
GmbH vs Simex Trading AG Trybunat stwierdzit, Zze wyczerpanie praw przyznanych
przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wiasciciel udzielit — w sposob
wyrazny — zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towaréw, w stosunku do
ktérych powotano sie na wyczerpanie. Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu
musi zosta¢ wyrazona w sposob pozytywny (consent must be expressed positively),
a czynniki brane pod uwage przy ustalaniu dorozumianej zgody muszg
jednoznacznie Swiadczy¢ o tym, Zze uprawniony zrzekt sie jakiejkolwiek intencji
wykonywania swego prawa wylgcznego. To na importerze cigzy obowigzek
udowodnienia przed sgdem istnienia zgody, uprawniony za$ nie musi dowodzi¢ jej

braku.

Zgody dorozumianej nie mozna stwierdzi¢ tylko na tej podstawie, ze:

a. uprawniony nie zakomunikowat wszystkim dalszym nabywcom towarow
wprowadzonych na rynek poza EOG, Ze sprzeciwia sie sprzedazy tych towarow
wewnatrz EOG,

b. towary nie sg oznaczone ostrzezeniem, informujgcym o zakazie ich sprzedazy w
EOG,

C. uprawniony przeniost wtasnos¢ towarow, oznaczonych jego znakiem towarowym,
bez Zadnego zastrzezenia umownego, oraz ze, wedtug prawa wiasciwego dla
danej umowy, przeniesione prawo wiasnosci obejmuje, przy braku takich
zastrzezen, nieograniczone prawo odsprzedazy lub, w koncu, prawo dalszej

sprzedazy towarow wewnatrz EOG.

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sgdu krajowego, w wyroku wydanym w
potgczonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 Zino Davidoff SA vs. A & G
Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco
plc and Costco Wholesale UK Ltd, Trybunat stwierdzit, ze dla wyczerpania praw
wytgcznych nie ma znaczenia fakt, ze importer towarow opatrzonych znakiem nie jest
Swiadomy, iz uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia sie wprowadzaniu tych
towaréw na rynek wewnagtrz EOG lub ich sprzedazy na tym obszarze przez podmioty
inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni
lub hurtowi nie natozyli na osoby nabywajgce od nich towary ograniczen umownych,
chociaz zostali o takiej koniecznosci poinformowani przez uprawnionego. (por. T.

Sieniow Rozktad ciezaru dowodu w sprawach importu réwnolegtego LEX 53006,



J.Sozanski Wtasnosc intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo
luris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunat wielokrotnie podkreslat, ze tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na
wprowadzenie towarow do obrotu wewnatrz Wspolnoty decyduje o tym, czy doszto
do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest
rozstrzygajgcym kryterium przesgdzajgcym o wyczerpaniu. (por. M.Lampart Glosa do
wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 LEX) W przypadku wprowadzenia do
obrotu towarow poza obszarem wspolnotowym nie nastgpi skutek w postaci
wyczerpania prawa wytgcznego, w zwigzku z tym powotanie sie przez pozwanego na
takg okoliczno$¢ nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15 X 2009 r. w sprawie nr
C-324/08 Makro v. Diesel)

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrazona w
sposéb wyrazny lub dorozumiany, musi zosta¢ udowodniona przez przedsigbiorce,
ktory sie na nig powotuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku
w sprawach Zino Davidoff i Levi Strauss oraz pkt 34 wyroku z 8 IV 2003 r. w sprawie
C-244/00 Van Doren). W zadnym wypadku nie moze by¢ ona domniemywana.
Ponadto, do wyczerpania prawa wzgledem kwestionowanych produktow nie
wystarczy takze zgoda na wprowadzenie do obrotu towaréw z nimi identycznych.
Fakt udzielenia zgody musi zosta¢ udowodniony w odniesieniu do konkretnych

egzemplarzy towaru z chronionym znakiem, (por. wyrok w sprawie C-173/98)

W okolicznosciach niniejszej sprawy nastepuje odwrdcenie ciezaru dowodu,
zgodnie z tezami wyroku wydanego przez Europejski Trybunat Sprawiedliwosci w
sprawie C-244/00 Van Doren. Czytamy w nim, ze reguta dowodowa, zgodnie z ktérg
pozwany, podnoszgcy na swojg obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji,
powinien wykazaC jego przestanki, jest zgodna z prawem wspolnotowym, w
szczegolnosci art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XIl 1988 r.
majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
zZnakow towarowych, zmienionej umowg miedzynarodowg z 2 V 1992 r. o utworzeniu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze, wymogi wynikajgce z
koniecznoséci ochrony swobody przeptywu towarow unormowanej, min. z art. 28 i 30
TWE, mogg prowadzi¢ do potrzeby modyfikacji tej reguty. Gdy pozwany wykaze
istnienie realnego niebezpieczenstwa podziatu rynkdéw krajowych, w szczegdlnosci,

gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie



dystrybucji wytgcznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, iz zostaty
one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodg poza EOG.
Jezeli powodd dostarczy taki dowdd, pozwany ma obowigzek wykazac, ze uprawniony

do znaku wyrazit zgode na ich dalszy zbyt w EOG.

W ocenie sgdu, materiat dowodowy zebrany w rozpatrywanej sprawie
wystarcza do uznania, ze doszio do wyczerpania prawa tylko w odniesieniu do
jednego egzemplarza produktu Ultralok U45C, zakupionego przez pozwanego w PR
—h ,R” M\W. sp. j. w O. Pozwany nie wykazat natomiast, by doszto do wyczerpania
prawa w odniesieniu do produktéw z oznaczeniami Esco, oferowanych przez niego w
postepowaniach o udzielenie zamodwienia, prowadzonych w trybie przetargu
publicznego przez KWB B, jak tez w odniesieniu do zakupionych przez pozwanego
produktéw oferowanych jako “Zgb ESCO Super V — V29SYL” lub “V29SYL naktadka
ESCOQO’, ktére nie zostaty oznaczone znakiem towarowym ESCO CTM 009370453. .
Pozwany nie wykazat, by towary te zostaly wprowadzone do obrotu za zgodag

uprawnionego.

Pozwany, uzasadniajgc legalno$¢ oferowania ww. towaréw powotat sie na
dozwolone uzywanie znaku towarowego, unormowane w art. 156 p.w.p. Art. 156
p.w.p., w tym powotany przez pozwanego ust. 1 pkt. 3 tegoz artykutu stanowi w
istocie ograniczenie praw wytgcznych uprawnionego. Stosownie do tej regulacji,
prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
uzywania przez inne osoby w obrocie (...) zarejestrowanego oznaczenia lub
oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru,
zwtaszcza gdy chodzi o oferowane czesci zamienne, akcesoria lub ustugi. Zgodnie z
art. 156 ust. 2 p.w.p. uzywanie oznaczeh wskazanych w ust. 1 tego przepisu jest
dozwolone tylko wowczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom
uzywajgcego i nabywcéw towardéw i jednoczesnie jest zgodne z uczciwymi
praktykami w produkciji, handlu lub ustugach.

Stosownie do art. 12 lit. ¢ rozporzgdzenia Rady WE nr 207/2009, ktéry ma
zastosowanie w niniejszej sprawie, wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia
wiasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie znaku towarowego,
jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towardéw lub ustug, w
szczegolnosci bedgcych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi, pod warunkiem, ze

uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Uzycie cudzego



znaku towarowego w celu poinformowania klientéw o swiadczeniu ustugi naprawczej
lub sprzedazy czesci zamiennych, w odniesieniu do produktow obecnych juz na
rynku pod tym znakiem towarowym, jest uzasadnione interesem ogétu uczestnikow
obrotu gospodarczego (w tym zwlaszcza producentéw i dystrybutorow czesci
zamiennych, podmiotow sSwiadczgcych ustugi naprawcze, diagnostyczne i
konserwacyjne oraz nabywcow towardw lub ustug), umozliwiajgc realng konkurencje
dostawcow towarow i ustug akcesoryjnych do produktu oznaczonego znakiem
towarowym, niebedgcych producentami produktu oryginalnego. Warunkiem
dozwolonego odwotania sie do cudzego znaku towarowego jest niezbednos¢ uzycia
tego znaku dla poinformowania o zamierzonym przeznaczeniu towaru lub ustugi oraz
zachowanie sie w sposob zgodny z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Produkcja i dystrybucja czesci zamiennych zwykle ma uzasadnienie
ekonomiczne tylko wtedy, gdy konsument jednoczesnie moze uzyskac informacje, do
jakiego konkretnie produktu dana czes¢ pasuje. (tak m.in. M. Mazurek w: System
Prawa Prywatnego, Prawo wiasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza, Tom 14B,
s.918, Nb 20). Mozliwos¢ takiego informowania jest zatem uzasadniona nadrzednymi
potrzebami rynku. W kazdym wypadku nalezy jednak mie¢ na wzgledzie, ze
omawiana instytucja stanowi wytom w wytgcznym, skutecznym erga omnes prawie z
rejestracji znaku towarowego. Nakazuje to interpretowaé Scisle wyjatek z art. 156
ust. 1 pkt 3 p.w.p. i art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia Rady WE nr 207/2009. Literalne
brzmienie przepisu wskazuje na uzaleznienie wykorzystania instytucji od wykazania,
ze uzycie informacyjne jest konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru. Oznacza
to, ze uzycie cudzego znaku towarowego musi by¢ praktycznie jedyng metodg
przekazania takiej informacji. (tak Trybunat w wyrokach C-63/97 BMW, C-228/03 The
Gillette Company).

W ocenie sadu przekonujgca jest argumentacja powodowej spotki i
przytoczony przez nig przyktad (zat. 2 do pisma procesowego powoda z 13 VI 2014
r.), z ktérego wyraznie wynika mozliwo$¢ oznaczenia oferowanych towaréw w
sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzenie w btgd konsumenta co do pochodzenia
towaru, poprzez uzycie obok nazwy systemu, stanowigcej chroniony znak towarowy,
wskazania ze oferowane produkty stanowig zamienniki. W rozpatrywanej sprawie nie
zachodzg okolicznoéci uzasadniajgce zastosowanie wyjatku z art. 156 ust. 1 pkt 3

p.w.p. i art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia Rady WE nr 207/2009, albowiem pozwany



oferujgc do sprzedazy zaréwno oryginalne produkty Esco jak tez ich zamienniki
kompatybilne z systemem Esco, nie informowat swoich odbiorcow w sposéb
jednoznaczny o pochodzeniu czesci oferowanych przez niego produktéw od innych
producentow niz powdd, wprowadzajgc ich tym samym w btgd co do pochodzenia

towarow. Jest to zachowanie niezgodne z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje witascicielowi prawo wylgcznego |
niezaktéconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom,
niemajgcym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze
znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw Ilub ustug. (ust.1a) Ocena
identycznos$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku (oznaczenia) powinna sie opieraC na ich zgodnosci wizualnej, fonetyczne;j i
koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywac catosciowo, a decydujgce znaczenie miec
bedg elementy odrdzniajgce (dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie (znak
towarowy) moze byC¢ uznany za identyczny ze wczesniejszym znakiem, tylko wtedy,
gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie elementy tego
znaku, lub gdy rozpatrywane jako catos¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie
zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 Il
2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

EC dysponuje prawami wytgcznymi wynikajgcymi z rejestracji stownego
wspolnotowego znaku towarowego ,ESCO” CTM 009370453, ktory uzywany jest bez
zgody uprawnionego w postaci identycznej z tg, w jakiej zostat zarejestrowany, dla
oznaczenia towarow identycznych z tymi, dla ktoérych zarejestrowano znak.
Niewatpliwie zatem dosztio w tym przypadku do naruszenia wytgcznosci o ktorym

mowa w art. 9 ust. 1a rozporzgdzenia.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom
rozporzgdzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu
odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytutu
X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw mogg by¢

zakazane, w szczeqodlnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;



b. oferowanie towardéw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w
tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;
przywoz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem,;
uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust.
2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne
powody, decyzje zakazujgcg pozwanemu takich dziatan. Stosuje réwniez srodki,
zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym
istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane
przepisom rozporzgdzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do

ochrony znaku wspdélnotowego.

Uzasadnione jest zatem zastosowanie wzgledem pozwanego orzeczonych
wyrokiem sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9

ust.1a rozporzadzenia.

Uwzglednienie powddztwa w zakresie nakazania pozwanemu zniszczenia
bedacych jego wiasnoscig materiatow reklamowych, cennikow lub ofert
zawierajgcych oznaczenie ESCO, znajduje uzasadnienie w prawie krajowym, w art.

286 p.w.p. i zmierza do usuniecia zarbwno stanu naruszenia jak i jego skutkow.

Uwzglednienie powoddztwa w zakresie nakazania pozwanemu podania do
publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art.
287 ust. 2 pw.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporzgdzenia. W ocenie sadu dla
powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywcéw produktow pozwanego o
dokonanych przez niego naruszeniach wystarczajgce jest zamieszczenie informac;ji
w wielkosci i formacie okreslonej wyrokiem, albowiem bedzie ona wystarczajgco

czytelna i zauwazalna dla os6b odwiedzajgcych strone pozwanego.

W ocenie sagdu catkowicie nieuzasadnione jest roszczenie odszkodowawcze
powodki. Powod nie wykazat wystgpienie uszczerbku majgtkowego. Przesuniecie
majgtkowe polegajgce na nabyciu okreslonego towaru za okreslong cene nie jest

wystgpieniem szkody, a umowg sprzedazy, z definicji ekwiwalentng. Powdd nie



probowat przy tym nawet wykazac¢ przeptywu srodkéw na zakup produktoéw systemu
Super V. Z przedstawionego w sprawie materiatu dowodowego niewatpliwie wynika
jedynie, ze towary te zostaty nabyte na rachunek T.L. W ocenie sgdu powdd nie
udowodnit wystgpienia szkody, wobec czego sad roszczenie w tym zakresie oddalit.
O kosztach sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik
sporu. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata
zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w
odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom
reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej

wedtug przepisdw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru
sprawiedliwosci okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w
sprawie optat za czynnoSci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Parnstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.
Zasagdzajgc optate sgd bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter
sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia optaty stanowig stawki minimalne
okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Zze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej
stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie 0 naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie
wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien
skomplikowania, sgd uznat, Ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika
obowigzanego wykonujgcego zawdd radcy prawnego jest wynagrodzenie w
trzykrotnej minimalnej wysokosci. Ponadto na zasgdzone koszty postepowania

skfada sie opfata od pozwu 2 602 zt i optata od petnomocnictwa 17 zt.

Zasgdzona kwota uwzglednia takze koszty postepowania zabezpieczajgcego,
stosownie do art. 745 § 1 k.p.c., na ktére sktadajg sie: optaty od wnioskéw w tgcznej
kwocie 400 2zt oraz koszty =zastepstwa radcy prawnego w postepowaniu
zabezpieczajgcym i koszty postepowania  zabezpieczajgcego, ustalone

postanowieniem komornika na tgczng kwote 2 000 zt.
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