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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 12 listopada 2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli
po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 29 pazdziernika 2014 r. w Warszawie
sprawy z powo6dztwa (...) GmbH w M (Mainz, Republika Federalna Niemiec)
przeciwko T.S. (S.)

- 0 ochrone praw do znakéw towarowych

1. zakazuje T. S. uzywania wspoOlnotowych znakdéw towarowych: stowno-graficznego
CO'VIH K|e|n nr 79707, stownego Chloé nr 3683661, stowno-graficznego

DAVIDOFF . g4

wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub

i stownego JOOP! nr 2786713, polegajacego na

wprowadzania do obrotu perfum, wéd toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach
opatrzonych tymi znakami, ktére to towary nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionych lub za ich zgodg, w tym towaréw
okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box”, towaréw bez opakowania,

w opakowaniu zastepczym lub pogniecionym albo towaréw bez korka;

2. zobowigzuje pozwanego do zniszczenia, na swoj koszt, w terminie dwoch tygodni od dnia

uprawomocnienia sie wyroku opakowan perfum, wod toaletowych i perfumowanych

opatrzonych wspoélnotowymi znakami towarowymi: stowno-graficznym CCIIVIH K,eln nr

DAVIDOFF nr 876874 i

79707, stownym Chloé nr 3683661, stowno-graficznym



stownym JOOP! nr 2786713, ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawnionych lub
za ich zgoda, tj. towaréw okreSlanych jako ,tester”, w szczegélnosci zawierajacych na

opakowaniu informacje: ,nie do sprzedazy”, ,not for sale”, ,demonstration” lub , tester”;

3. nakazuje pozwanemu umieszczenie - na jego koszt - na stronie internetowej www.(...).pl, w
sposéb widoczny i czytelny bezposrednio po otwarciu strony, w wymiarze co najmniej 1/3
strony, czarng czcionka na biatym tle, informacji o tresci: «Wyrokiem wydanym 12/11/2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie zakazat T. S. prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

(..Jw [ uzywania wspolnotowych znakéw towarowych: stowno-graficznego COIVIn Kleln

DAVI DOFFnr876874i

stownego JOOP! nr 2786713, tj. wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz

nr 79707, stownego Chloé nr 3683661, stowno-graficznego

sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wéd toaletowych lub
perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktére to towary nie zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawnionych lub za ich zgodg, w tym towaréw okres$lanych jako ,tester”, ,demonstration”,
s,unbox”, ,no cap”, ,t-box”, towaréw bez opakowania, w opakowaniu zastepczym lub
pogniecionym albo towaréw bez korka. Sad zobowigzatl T. S. do zniszczenia, na jego koszt
opakowan perfum, wod toaletowych i perfumowanych opatrzonych tymi znakami, ktére to
towary nie zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawnionych lub za ich zgoda, tj. testerow, w
szczegblnosci zawierajacych na opakowaniu informacje: ,nie do sprzedazy”, ,not for sale”,
»demonstration” lub ,tester”.» - w terminie dwdch tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku

i utrzymywanie tego ogtoszenia nieprzerwanie przez okres trzech miesiecy;
4. oddala powodztwo w pozostatej czesci;

5.zasadza od T. S. na rzecz (...) GmbH w M. kwote 12.537 (dwanascie tysiecy piecset trzydziesci

siedem) ztotych tytulem zwrotu kosztéw postepowania.


http://www.(...).pl/
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UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 30/06/2014 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 34/14 Sad
udzielit spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niemieckiego (...) GmbH z siedzibg w M.

zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie T. S. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,(..)” w A. uzywania
wspélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr CTM 79707, CHLOE nr CTM 3683661,
DAVIDOFF nr CTM 876874, JOOP! nr CTM 2786713 polegajacego na wprowadzaniu do obrotu,
oferowaniu i sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, woéd
toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi, ktére to towary
nie zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez

uprawniong lub za jej zgoda,

przez zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - wycofania z obrotu perfum, woéd
toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspélnotowymi znakami towarowymi CALVIN
KLEIN nr CTM 79707, CHLOE nr CTM 3683661, DAVIDOFF nr CTM 876874, JOOP! nr CTM
2786713, ktore to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong lub za jej zgoda;

2. zakazanie T. S. uzywania wspdélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr CTM 79707,
CHLOE nr CTM 3683661, DAVIDOFF nr CTM 876874, JOOP! nr CTM 2786713 polegajacego na
wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu perfum, wéd toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi znakami towarowymi,
ktore to towary nie zostaty wprowadzone do obrotu przez uprawnionego, tj. towaréw okreslanych
jako ,tester”, ,démonstration”, ,unbox”, ,no cap” lub towaréw bez opakowania, bgdZ bedacych w

opakowaniu zastepczym lub towaréw bez korka,

przez zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - wycofania z obrotu perfum, wod
toaletowych lub perfumowanych oznaczonych wspélnotowymi znakami towarowymi CALVIN
KLEIN nr CTM 79707, CHLOE nr CTM 3683661, DAVIDOFF nr CTM 876874, JOOP! nr CTM
2786713, ktore to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu przez uprawnionego, tj.
towarow okreslanych jako ,tester”, ,démonstration”, ,unbox”, ,no cap” lub towaréw bez

opakowania, badz bedacych w opakowaniu zastepczym lub towaréw bez korka.

Zazalenie obowigzanego oddalone zostato przez Sad Apelacyjny w Warszawie

postanowieniem wydanym 6/11/2014 r. w sprawie sygn. akt | ACz 1909/14.



17/07/2014 . (...) GmbH wniosta o:
1. zakazanie T. S. uzywania wspoélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr CTM 79707,
CHLOE nr CTM 3683661, DAVIDOFF nr CTM 876874, JOOP! nr CTM 2786713 polegajgcego na
wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub
wprowadzania do obrotu perfum, wéd toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi
znakami towarowymi, ktére to towary nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawniong lub za jej zgoda;

2. zakazanie pozwanemu uzywania wspolnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr CTM
79707, CHLOE nr CTM 3683661, DAVIDOFF nr CTM 876874, JOOP! nr CTM 2786713 polegaja-
cego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowa-
nia lub wprowadzania do obrotu perfum, wod toaletowych lub perfumowanych oznaczonych tymi
znakami towarowymi, ktore to towary nie zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawniong, tj.
towarow okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box” lub jakimkolwiek
innym okresleniem wskazujacym, iz nie jest to towar w opakowaniu, w ktéorym standartowo
oferowany jest koncowemu klientowi lub towaréw bez opakowania, badz bedacych w

opakowaniu zastepczym lub pogniecionym lub towaréw bez korka;

3. zobowigzanie pozwanego do zniszczenia na jego koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawo-
mocnienia sie wyroku towardéw, tj. perfum, wod toaletowych i perfumowanych oznaczonych
wspolnotowym znakiem towarowym CALVIN KLEIN nr CTM 79707, CHLOE nr CTM 3683661,
DAVIDOFF nr CTM 876874, JOOP! nr CTM 2786713, ktdre to towary nie zostaly wprowadzone
przez uprawnionego lub za jego zgodg do obrotu, tj. towaréw okreslanych jako tester, a w
szczegoOlnosci zawierajacych na opakowaniach lub flakonach informacje: ,nie do sprzedazy” lub
yhot for sale”, ,demonstration”, ,tester”, w obecno$ci przedstawiciela (..) GmbH, a w razie
niewykonania przez T. S. tego obowigzku w wyznaczonym terminie, upowaznienie (...) GmbH do

wykonania tego obowiazku, na koszt pozwanego;

4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu wydanym w
niniejszej sprawie przez umieszczenie na stronie internetowej www. (...).pl na jego koszt, w
sposéb widoczny i czytelny bezposrednio po otwarciu tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3
strony, czarng czcionka na bialym tle ogloszenia o nastepujacej tresci: ,Wyrokiem z dnia [...] Sad
Okregowy w Warszawie zakazat T. S. prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa (...)
wprowadzania do obrotu, oferowania , reklamowania i skladowania w celu oferowania lub
wprowadzania do obrotu perfum, woéd toaletowych i perfumowanych oznaczonych znakiem
towarowym Calvin Klein nr 79707, Chloe nr 3683661, DAVIDOFF nr 876874, JOOP! nr 2786713,
ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przez uprawnionego - (...) GmbH z siedzibg w M. lub za jego zgoda oraz towaréw okreslanych jako
Jtester”, ,demonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box” lub jakimkolwiek innym okresleniem

wskazujgcym, iz nie jest to towar standartowo oferowany koncowemu klientowi lub towaréw bez


http://www.perfumeria-euforia.pl/

opakowania, badz bedgcych w opakowaniu zastepczym lub pogniecionym lub towaréw bez korka

oznaczonych ww. znakami towarowymi.”,

w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie tego ogtoszenia
nieprzerwanie przez okres 3 miesiecy albo zobowigzanie T. S. do podania do publicznej
wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej

sprawie w sposob i w zakresie okreslonym przez Sad;

5. zasadzenie kosztéw postepowania. (k. 2-121)

T.S. zazadat oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. (k.116-168)

Sad ustalit:

(.-.) GmbH z siedzibg w M. jest producentem perfum, wéd toaletowych i perfumowanych
uprawnionym do uzywania na catym $wiecie oraz do wnoszenia i popierania we wtasnym imieniu

wszystkich wnioskdéw/powddztw zwigzanych z naruszeniem praw do:

- stowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego CO,Vin K,ein zarejestrowanego
27/10/1998 r. w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) w Alicante pod numerem
000079707, chronionego do 1/04/2016 r. m.in. dla towaréw w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej
(kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) z siedzibg w

N. (poprzednio W., USA);

- stownego wspdlnotowego znaku towarowego CHLOE /francuska pisownia nazwy wiasnej -
Chloé/ zarejestrowanego w OHIM 21/09/2005 r. pod numerem 003683661, chronionego do
5/03/2024 r. m.in. dla towaréw w klasie 3 Kklasyfikacji nicejskiej (perfum, wod toaletowych i

perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) w P.;

- stowno-graficznego wspoélnotowego znaku towarowego DAVIDOFF
nego w OHIM 7/11/2005 r. pod numerem 00876874, chronionego do 11/11/2015 r. m.in. dla

zarejestrowa-

towarow w Kklasie 3 klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji

udzielonej przez uprawnionego (...) S.A.we F;

- stownego wspdélnotowego znaku towarowego JOOP! zarejestrowanego w OHIM 7/11/2003 r.
pod numerem 002786713, chronionego do 24/07/2022 r. dla towaréw w klasie 3 klasyfikacji
nicejskiej (perfum, wdd toaletowych i perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez
uprawnionego (...) . w H. (dowdd: wydruki z bazy OHIM k.23-24, 30-33, 44-46, 53-57, $wiadectwa
rejestracji k.174-211, oSwiadczenia uprawnionych k.24-29, 34-43, 47-52, 58-61, o$wiadczenie E.
B.k.62)



Dziatalno$¢ handlowa (...) GmbH jest realizowana w ramach miedzynarodowej grupy (...),
do ktérej nalezy m.in. (...) spétka z 0.0. w W. Produkty kosmetyczne w opakowaniach opatrzonych
wspolnotowymi znakami towarowymi CALVIN KLEIN nr 79707, Chloé nr 3683661, DAVIDOFF
nr 876874 i JOOP! nr 2786713 wprowadzane s3 do obrotu w oparciu o selektywny system
dystrybucji, zzastosowaniem jednolitych wzorcéw umownych, zawierajgcych ograniczenia
terytorialne, ktore naktadajg zakaz nabywania lub zbywania towaréw opatrzonych tymi znakami
przez dystrybutoréw z EOG dystrybutorom spoza EOG, a takze przez dystrybutoréw spoza EOG
dystrybutorom z EOG. Taki ksztalt zobowigzan dystrybutoréw stuzy¢ ma w jej zamierzeniu
realizacji praw (...) GmbH do wylacznego decydowania o miejscu i czasie wprowadzenia kazdego
egzemplarza opatrzonego znakiem towaru do obrotu. Zobowigzania okre$lone w umowach
dystrybucyjnych zawieranych przez powddke z dystrybutorami wskazuja na brak zgody na
wprowadzanie do obrotu po raz pierwszy i oferowanie towaréw oznaczonych CALVIN KLEIN,
Chloé, DAVIDOFF lub JOOP! na obszarze EOG jezeli nie byly tam one przeznaczone do sprzedazy.
(dowdd: umowa dystrybucyjna k.63-75 - brak dowodu przeciwnego)

Uprawniona dba o wysoka jako$¢ oferowanych kosmetykéw i dazy do zapewnienia
odbiorcom jak najlepszych standardéw obstugi. Sprzedaz odbywa sie za posrednictwem autoryzo-
wanych sieci perfumerii, ktére zobowigzane s3 do szczegdlnej dbatosci o renome znaké6w CALVIN
KLEIN, Chloé, DAVIDOFF i JOOP! oraz o luksusowy charakter towaréw nimi opatrzonych.
Partnerzy handlowi uprawnionej winni speinia¢ okreslone wymogi organizacyjne, m.in. co do
lokalizacji, dziatan marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zapewnienia wysokiej
jakosci standardéw obstugi klienta, gwarantujac Swiadczenie ustug na najwyzszym poziomie.
(bezsporne - tak tez umowa dystrybucyjna k.63-75). Pozwany nie jest partnerem handlowym

uprawnionej i nie spelnia warunkéw stawianych przez nig dystrybutorom. (bezsporne)

(...) GmbH umieszcza na opakowaniach kazdego z oferowanych przez nig wyrobow
perfumeryjnych numer partii lub kod identyfikacyjny, co umozliwia jej wycofanie z rynku
wadliwego egzemplarza oraz zwalczanie naruszen znakéw towarowych zwigzanych z nie-
dozwolonym importem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyroby perfumeryjne w
opakowaniach ze znakami towarowymi CALVIN KLEIN, Chloé, DAVIDOFF i JOOP! opatrzone sg
kodem nadawanym indywidualnie poszczegbélnym egzemplarzom. Kod sktadajacy sie z 10 cyfr
poprzedzonych kombinacjg literowo-cyfrowa umieszczany jest na spodzie tekturowego opakowa-
nia, a w niektdérych przypadkach réwniez na spodzie szklanej buteleczki. Kombinacja literowo-
cyfrowa podlega rejestracji w bazie danych uprawnionej, pozwalajac stwierdzi¢, gdzie i kiedy dany
towar zostal wyprodukowany, kiedy i do jakiego podmiotu zostat dostarczony, ustali¢ na jaki
rynek zostal dostarczony, tj. gdzie zostal wprowadzony po raz pierwszy do obrotu, a takze

doktadne dane odbiorcy. (bezsporne - tak tez fotografia k. 117-119, o§wiadczenie k.120-121)

T. S. prowadzi na terenie catej Polski, za posrednictwem strony internetowej www. (...).pl,

dziatalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie sprzedazy perfum, wéd toaletowych i perfumowanych.


http://www.perfumeria-euforia.pl/

(bezsporne - tak tez informacja CEIDG k.76) W jego ofercie znajduja sie produkty perfumeryjne w
opakowaniach szklanych i tekturowych opatrzonych wspélnotowymi znakami towarowymi
CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF nr 876874 i JOOP! nr 2786713,
wprowadzanych na rynek EOG bez wiedzy i zgody uprawnionych. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych k.77-81, 89, 93-99, 101-104, 109, 115, fotografie produktéw k.106-107, 111-114,
117-119, paragony k.105, 110, 116, oswiadczenia k. 100, 108, 114 - obcigzajacy pozwanego brak

dowodu przeciwnego)

Na swej stronie internetowej pozwany umieszcza informacje o tym, Ze oferuje do
sprzedazy wyroby perfumeryjne bez tekturowego opakowania i/lub bez korka. Wskazuje, ktore z
produktéw sg oryginalnymi testerami. Przedstawia fotografie produktow, na ktérych wyraznie
wskazane jest, Ze towar jest testerem, nie przeznaczonym do sprzedazy. Oferowany przez
pozwanego JOOP! Homme EDT 125 ml na prezentowanym zdjeciu jest przedstawiony w
opakowaniu z napisem DEMONSTRATION i opisany jako produkt bez korka, w pogniecionym
opakowaniu. (dowo6d: wydruki ze stron internetowych k. 81,93-99, 103, 109, 115)

Powddka dokonata zakupu oferowanych przez pozwanego towaréw oznaczonych znakami
CHLOE CTM-3683661, CALVIN KLEIN CTM-79707 i DAVIDOFF CTM-876874. Zakupiony za
posrednictwem strony internetowej www. (...).pl produkt CHLOE Chloé Woman EDP 75 ml
oznaczony kodem identyfikacyjnym J1 0800654885 uprawniona zidentyfikowata jako
wprowadzony po raz pierwszy do obrotu w Izraelu w 2011 r. Zakupione przez nig za produkty
DAVIDOFF Cool Water EDT Men 125 ml i CALVIN Klein Euphoria EDT Men 100 ml byty
dostarczone w opakowaniach z napisami TESTER / DEMONSTRATION i NOT FOR SALE /
VENTE INTERDITE. (dowdd: fotografie produktéw k.106-107,111-114, 117-119, paragony k.105,
110, 116, o$wiadczenia k.100, 108, 114, 120-121)

Czynigc ustalenia faktyczne Sad opart sie na dowodach z dokumentéw urzedowych i
prywatnych, wydrukach ze stron internetowych oraz fotografiach, ktérych prawdziwos¢ nie byta
kwestionowana. Poniewaz pozwany nie zaprzeczat tak udokumentowanego faktu sprzedazy
przezen wyrobéw perfumeryjnych, zbedne byto prowadzenie dowodu z zeznan swiadkéw J. N. i J.
P.. Wniosek powoddki o dopuszczenie dowodu z zeznan §wiadka A. B. (k.212) nie zastugiwatl na
uwzglednienie, (..) GmbH nie wskazata bowiem zadnych przyczyn uzasadniajacych jego
zgtoszenie dopiero na tym etapie postepowania (art. 207 k.p.c.).0 oddaleniu wniosku powddki o
dopuszczenie dowodu z zeznan §wiadka G. B. i E. L. zadecydowaty wzgledy ekonomii procesowej i
niewykazanie przez pozwanego, ze powddka sprzedaje swe towary w systemie dystrybucji
selektywnej, przez co istnieje realne niebezpieczenstwo podziatu rynkéw krajowych. Zgtoszenia
przez pozwanego zarzutéw niepopartych zadnymi twierdzeniami o okoliczno$ciach faktycznych, a
tym bardziej dowodami nie mozna uzna¢ za wystarczajgce do przerzucenia na powddke
obowigzku udowodnienia, Ze w odniesieniu do kwestionowanych towaréw nie doszto do

wyczerpania praw do wspoélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr
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3683661, DAVIDOFF nr 876874 1 JOOP! nr 2786713.

Nalezy podkresli¢, ze bez aktywnego udziatu pozwanego nie bytoby to prawdopodobnie w
ogoble mozliwe, informacja handlowa zamieszczona na stronach internetowych nie zawiera kodéw
identyfikacyjnych, na podstawie ktérych mozliwe jest stwierdzenie, czy towar zostat
wprowadzony do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionych lub za ich zgoda. NatozZenie na
(...) GmbH obowigzku udowodnienia niewyczerpania praw do wspoélnotowych znakow
towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF nr 876874 i JOOP! nr
2786713 oferowanych w Internecie przez T. S., w istocie pozbawiatoby wtascicieli znakow
mozliwosci uzyskania efektywnej ochrony przed naruszeniami. Pozwany ograniczyt sie do
zgtoszenia zarzutow, nie wskazat w odniesieniu do konkretnych wyrobéw perfumeryjnych, ich
poprzednich posiadaczy, czasu i miejsca wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy. Nie odwotat sie
do uméw, ktére uprawnialy nabywcow do odsprzedazy tester6w, pomimo wyraznego
zastrzezenia na opakowaniu. W koricu, nie wyjasnit okolicznosci uszkodzenia towarow, ktore

sprzedaje bez opakowania tekturowego lub bez korka.

Zasadnicze zastrzezenia pozwanego budzil dokument przyktadowej umowy dystrybucyj-
nej, ktéra w zamiarze powo6dki miata dowodzi¢ regut obowiazujacych w stosunkach (...) GmbH z
dystrybutorami wyrobéw perfumeryjnych ze znakami CALVIN KLEIN, CHLOE, DAVIDOFF i
JOOP! Istotne dla rozstrzygniecia niniejszego sporu byto zawarte w niej zobowigzanie
dystrybutora do nieoferowania towaréw poza okreslone terytorium i nienabywania towaréw poza
nim. Nie zastugiwat na uwzglednienie wniosek powoda Zadajacego oryginatu i pelnej tresci
dokumentu, ktéry stanowi tajemnice przedsiebiorstwa, w sytuacji gdy T. S. nie twierdzil, ze
dystrybutorzy, ktérzy wprowadzili do obrotu zakwestionowane towary zawarli z powddka
umowe na odmiennych warunkach, co wiecej nie wskazat podmiotu, ktéry towary te wprowadzat
do obrotu w EOG, gdy ta okoliczno$¢, a nie nalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z
umowy dystrybucyjnej lub jej niewykonanie, ma znaczenie dla oceny naruszenia praw z rejestracji
wspolnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF
nr 876874 i JOOP! nr 2786713. Bez wskazania przez pozwanego pochodzenia konkretnych
wyrobéw perfumeryjnych i ich oznaczen, ktérych to informacji powinien udzieli¢ wykonujac
obowigzek wynikajacy z art. 3 kp.c, niemozliwe jest czynienie ustalen co do uprawnien
dystrybutora do wprowadzania do obrotu po raz pierwszy na terytorium EOG konkretnych
wyrobéw perfumeryjnych oferowanych przez T. S. za posrednictwem sklepu internetowego i na

portalu (...).pl.

Wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego, Sad pomingt dowod z
przestuchania go w charakterze strony. Zaoferowane przez T. S. dokumenty (wykaz faktur,
o$wiadczenie) nie dowodzity braku bezprawnosci uzywania spornych znakéw. Nie wynikato z
nich wyczerpanie praw wytacznych wiascicieli wspélnotowych znakéw towarowych CALVIN
KLEIN, CHLOE, DAVIDOFF i JOOP!. Ewentualna dobra wiara, czy niezawinienie naruszyciela nie



znosi bezprawno$ci, nie moze takze stanowi¢ (w okolicznosciach sprawy) podstawy do
odstapienia od sankcji zakazowych i zobowiazania T. S. do usuniecia skutkéw dokonanych juz
naruszen. Korespondencja prowadzona przez pozwanego ze spotkg (..) nie miala dla

rozstrzygniecia sporu istotnego znaczenia, w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Sad zwazyt:

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w
sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére cato$ciowo reguluje
zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku
prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, sa one powtorzeniem regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majqgcej na celu
zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989
L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie
wylgcznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w

tym zakresie w jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Prawo wylaczne zostato przyznane wiascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu
ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mdgt spetia¢ wiasciwe mu
funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci
(gwarancyjng), komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa ograniczone
jest do przypadkéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub
moze negatywnie wpltywa¢ na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a
takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z 23/03/2010 r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wiasciciela do wylacznego i niezaktéconego
uzywania zarejestrowanego wspdlnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym

osobom, nie majgcym jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towardw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do znaku oraz identycznosci
albo podobienstwa towardw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodo-
bienistwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore

nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w



Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza
naruszycielowi nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy

wspolnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Wspolnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do
niektérych lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktorych znak zarejestrowano w catej Unii
Europejskiej lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wylaczna lub niewylaczna. (art. 22 ust. 1) O ile
strony umowy nie postanowity inaczej, licencjobiorca moze wystapic¢ z powo6dztwem o naruszenie
wspolnotowego znaku towarowego wytgcznie za zgodg wilasciciela znaku. Licencjobiorca wytacz-
ny moze wszcza¢ takie postepowanie, tylko wtedy, gdy witasciciel znaku, po otrzymaniu oficjalnego
wezwania, nie wytacza powddztwa we wilasciwym terminie. (ust. 3) Dla oceny legitymacji czynnej
licencjobiorcy decydujace sa wiec postanowienia umowy. W ich braku, konieczne jest
przedstawienie o$wiadczenia o wyrazeniu przez witasciciela znaku zgody na wystapienie przez

licencjobiorce niewytgcznego z pozwem o ochrone wspoélnotowego znaku towarowego.

Odpowiadajgc na pozew T. S. zakwestionowat legitymacje czynng licencjobiorcy
niewylacznego (..)GmbH, jej uprawnienie do zadania ochrony przed naruszeniami
wspolnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF
nr 876874 i JOOP! nr 2786713. W ocenie Sadu, zaoferowane dowody z dokumentéw urzedowych
(Swiadectwa rejestracji i odpisy z rejestréw handlowych dotyczacych uprawnionych spétek),
wydruki ze stron internetowych (informacje z bazy OHIM potwierdzajace aktualny stan prawny,
np. przedtuzenie ochrony znaku CHLOE) oraz dokumenty prywatne (o$wiadczenia o udzieleniu
licencji i wyrazeniu zgody na dochodzenie na drodze sgdowej roszczen wynikajacych z naruszenia
praw do znakéw towarowych) sg wystarczajace dla stwierdzenia, Ze powddka moze skutecznie

zadac¢ zakazania T. S. naruszen praw wytacznych (...) S.A.

Nalezy przy tym wyjasni¢, ze przepisy rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z
26/02/2009 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego nie przewiduja wymogu zachowania
szczegoblnej formy umowy licencyjnej lub o$wiadczen sktadanych stosownie do art. 22. Oceniajac
skuteczno$¢ nabycia przez licencjobiorce uprawnienia do wystepowania na droge sadowa
przeciwko naruszycielowi nalezy uwzgledni¢ to, Zze wiascicielami znakéw towarowych sg osoby
majace siedzibe lub miejsce zamieszkania w réznych krajach i prowadzace dziatalnos¢
gospodarcza w ramach réznych porzadkéw prawnych, stad przyktadanie do nich krajowych regut
nie moze by¢ uznane za prawidtowe. Celem regulacji wspélnotowej jest udzielenie efektywnej
ochrony rejestrowanych przez OHIM znakéw towarowych, sady poszczegdlnych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej nie moga zatem stawia¢ niewynikajacych z rozporzadzenia

wymogodéw, ktore by te ochrone ograniczaly lub wrecz pozbawiaty jej uprawnionego.

Nalezy wyjasni¢, ze uprawnienia (...) GmbH wielokrotnie byly przedmiotem weryfikacji
przez tutejszy Sad i Sad Apelacyjny w Warszawie, m.in. w sprawie sygn. akt XXII GWo 34/14, samo

zatem zaprzeczenie przez pozwanego skutecznos$ci udzielenia licencji, bez wskazania konkretnych
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zarzutéw, a w szczegdlnosci odwotania sie do aktualnych o$wiadczen (...) S.A, czy do faktu
wytwarzania i oferowania produktéw perfumeryjnych CALVIN KLEIN, Chloé, DAVIDOFF i JOOP!
przez inny podmiot, nie moze skutkowa¢ podwazeniem legitymacji czynnej powddki. Przepisy
procedury polskiej, znajdujace w tym przypadku zastosowanie, nie znajg dowodu negatywnego,
pozwany nie moze wiec zasadnie zada¢ od (...) GmbH udowodnienia, ze umowy licencyjne, na
ktére sie ona powotuje, nie zostaly rozwigzane. Zdaniem Sadu, powddka jako licencjobiorca
niewylaczny, uprawniony do uzywania wspélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr
79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF nr 876874 i JOOP! nr 2786713 dla wyrobéw
perfumeryjnych, moze wystepowac na droge sagdowa przeciwko naruszycielom, zgtoszony przez T.

S. zarzut braku legitymacji czynnej nie moze zatem skutkowac oddaleniem powd6dztwa.

Bezsporne w sprawie jest, Ze pozwany prowadzi sklep internetowy na stronie www.
(..).pl, oferujac do sprzedazy wody toaletowe i perfumowane w opakowaniach szklanych i
tekturowych opatrzonych identycznymi znakami CALVIN KLEIN, Chloé, DAVIDOFF i JOOP!
Sprzedaje je takze na portalu (...).pl. Fakt ten, niekwestionowany przez T. S, znajduje
potwierdzenie w wydrukach ze stron internetowych, fotografiach, dowodach zakupu i
o$wiadczeniach osdb, ktére na zlecenie powddki zakupily od pozwanego wyroby perfumeryjne.
Spor stron dotyczyt kwestii uznania dziatann pozwanego za naruszenie wylgcznosci uzywania
wspolnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF
nr 876874 i JOOP! nr 2786713 dla wyrobéw perfumeryjnych.

Uprzedzajac przedstawienie przepisOw obowigzujacego prawa oraz dokonanie ich
wyktadni nalezy wyjasni¢, Ze co do zasady to na uprawnionym lub licencjobiorcy, jako osobie
wystepujacej o ochrone znaku przed naruszeniami spoczywa ciezar udowodnienia wytacznosci
powoda uzywania wspélnotowego znaku towarowego oraz podejmowania przez pozwanego
bezprawnych dziatan mieszczacych sie w zakresie tej wytacznosci. Jezeli jednak pozwany twierdzi,
ze doszto do wyczerpania prawa do znaku towarowego, to on powinien dowie$¢, iz opatrzone nim
towary zostaty po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda w
Europejskim Obszarze Gospodarczym. (art. 6 k.c.) Konieczne jest takze wyjasnienie, ze dla
sformutowania i postawienia zarzutu naruszenia praw o znaku towarowego wystarczajace jest
stwierdzenie pojedynczego przypadku wkroczenia przez pozwanego w sfere wylgcznosci

uprawnionego.

W niniejszej sprawie powddka formutuje zarzuty dotyczace oferowania i wprowadzania
przez pozwanego do obrotu wyrobow perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych wspélnoto-
wymi znakami towarowymi CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF nr 876874
i JOOP! nr 2786713, w tym wyrobow w opakowaniach z napisem TESTER / DEMONSTRATION,
bez opakowania kartonowego, bez korka, co do ktorych nie nastgpilo wyczerpanie praw

wylacznych (...) S.A,, a takze praw licencjobiorcy (...)GmbH.
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Przepis art. 13 rozporzadzenia stanowi w ust. 1, Ze wspdlnotowy znak towarowy nie
uprawnia wiasciciela do zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towaréw, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez wiasciciela lub za jego zgoda.
0d dawna utrwalony jest poglad o wytagcznym uprawnieniu wtasciciela znaku do decydowania o
pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okre$lonym czasie i miejscu. (np.
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96
Silhouette, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20/11/2001 r. w
potaczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff, a ostatnio np. wyrok z 14/07 /2011 r.
w sprawie C-46/10 Viking Gas).

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs
Simex Trading AG Trybunal stwierdzil, Ze wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy

ma miejsce tylko wtedy, gdy wiasciciel udzielit - w sposéb 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 spos6b pozytywny (consent must be
expressed positively), a czynniki brane pod uwage przy ustalaniu dorozumianej zgody musza
jednoznacznie $wiadczy¢ o tym, ze uprawniony zrzektl sie jakiejkolwiek intencji wykonywania
swego prawa wyltacznego. To na importerze cigzy obowiazek udowodnienia przed sagdem istnienia
zgody, uprawniony za$ nie musi dowodzi¢ jej braku. Zgody dorozumianej nie mozna stwierdzi¢

tylko na tej podstawie, ze:

a. uprawniony nie zakomunikowal wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzo-
nych na rynek poza EOG, Ze sprzeciwia sie sprzedazy tych towaréw wewngtrz EOG,

b. towary nie s3 oznaczone ostrzezeniem, informujgcym o zakazie ich sprzedazy w EOG,

c. uprawniony przeniost wtasnos¢ towaréw, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez
zadnego zastrzezenia umownego, oraz ze, wedtug prawa wilasciwego dla danej umowy,
przeniesione prawo wilasno$ci obejmuje, przy braku takich zastrzezen, nieograniczone

prawo odsprzedazy lub, w koncu, prawo dalszej sprzedazy towaréw wewnatrz EOG.

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sgdu krajowego, w wyroku wydanym w potaczonych
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
stwierdzil, Ze dla wyczerpania praw wylacznych nie ma znaczenia fakt, Ze importer towaréw
opatrzonych znakiem nie jest $wiadomy, iz uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia sie
wprowadzaniu tych towaréw na rynek wewnatrz EOG lub ich sprzedazy na tym obszarze przez
podmioty inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni
lub hurtowi nie natozyli na osoby nabywajgce od nich towary ograniczenn umownych, chociaz
zostali o takiej konieczno$ci poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow Rozktad ciezaru
dowodu w sprawach importu réwnolegtego LEX 53006, ].Sozanski Wtasnos¢ intelektualna i

przemystowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo luris, Warszawa 2008, s.115).
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Trybunat wielokrotnie podkreslal, Ze tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowa-
dzenie towaréw do obrotu wewnatrz Wspdélnoty decyduje o tym, czy doszlo do wyczerpania
prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygajacym kryterium
przesadzajacym o wyczerpaniu. (por. M.Lampart Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-
244/00 LEX) W przypadku wprowadzenia do obrotu towaréw poza obszarem wspdlnotowym nie
nastgpi skutek w postaci wyczerpania prawa wytgcznego, w zwigzku z tym powotanie sie przez
pozwanego na taka okoliczno$¢ nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15/10/2009 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 przedsiebiorce, ktdry 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 8/04/2003 r. w sprawie C-244/00 Van Doren). W Zadnym
wypadku nie moze by¢ ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania prawa wzgledem
kwestionowanych produktéw 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 okolicznos$ciach niniejszej sprawy nastepuje odwrdcenie ciezaru dowodu, zgodnie z
tezami wyroku wydanego przez Europejski Trybunat Sprawiedliwo$ci w sprawie C-244/00 Van
Doren. Czytamy w nim, ze reguta dowodowa, zgodnie z ktéra pozwany, podnoszacy na swoja
obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazac¢ jego przestanki, jest zgodna z
prawem wspolnotowym, w szczegélnosci art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z
21/12/1988 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do
znakoéw towarowych, zmienionej umowg miedzynarodowg z 2/05/1992 r. o utworzeniu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze, wymogi wynikajace z koniecznosci ochrony
swobody przeptywu towaréw unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, moga prowadzi¢ do potrzeby

modyfikacji tej reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego niebezpieczenstwa podziatu

rynkéw krajowych, w szczeg6lnos$ci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG

swoje towary w systemie dystrybucji wylacznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawic
dowdd, iz zostaly one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgoda poza EOG.
Jezeli powo6d dostarczy taki dowod, pozwany ma obowigzek wykaza¢, ze uprawniony do znaku

wyrazit zgode na ich dalszy zbyt w EOG.

Pozwany nie twierdzi, ze (..) GmbH sprzedaje wyroby perfumeryjne w systemie
dystrybucji wytacznej. Zarzucajac, Zze podejmuje dziatania zmierzajace do podziatu rynku lub
stosuje inne praktyki niekonkurencyjne, pozwany powinien byt sformutowac¢ zarzut w odniesieniu
do konkretnego, rozpatrywanego w sprawie stanu faktycznego, a ponadto przedstawi¢ dowody,

np. decyzje organdéw wiasciwych w sprawach antymonopolowych i ochrony konsumentow.
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Poniewaz tego nie uczynit, nie mozna uzna¢, ze ciezar udowodnienia braku wyczerpania praw
wylacznych do wspoélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr
3683661, DAVIDOFF nr 876874 i JOOP! nr 2786713 spoczywa na powddce. Wbrew cigzgcemu
takze na nim obowigzkowi przedstawiania zgodnych z prawda wyjasnien i zgtaszania dowodow
(art. 3 k.p.c.), T. S. ograniczyt sie do sformutowania bardzo ogélnych zarzutéw. Zaniechanie z jego
strony utrudnito, jesli nie uniemozliwito, Sgdowi wszechstronne ustalenie okolicznosSci sprawy i

dokonanie prawidtowej oceny zgromadzonego w niej materiatu dowodowego.

W udokumentowanym przez powddke przypadku sprzedazy wody toaletowej w
opakowaniu ze znakiem towarowym Chloé i kodem identyfikacyjnym, dzieki ktéremu ustalono, ze
zostata ona wprowadzona do obrotu po raz pierwszy w 2011 r. w Izraelu, pozwany nie wyjasnit,
gdzie, kiedy i od kogo jg nabyt, ani tego, Ze - skoro Izrael nie jest w Unii Europejskiej - powddka
lub, za jej zgoda, inna osoba wprowadzita ten konkretny towar do obrotu w EOG. Zaniechanie
przedstawienia przez pozwanego wyjasnien i dowodéw na ich poparcie, uzasadnia uznanie, ze w
tym konkretnym przypadku T. S. sprzedat w Polsce towar ze znakiem towarowym Chloé,

wkraczajac w sfere wytacznosci (...) GmbH.

Cytowany wyzej wyrok Trybunalu w sprawie (...) ma zasadnicze znaczenie dla sagdowej
oceny udowodnienia zasadno$ci zarzutu naruszenia. W sytuacji, gdy uprawniony stosuje system
dystrybucji, ktory nie godzi w podstawowe zasady rzadzace w Unii Europejskiej, nie ma podstaw
do pozbawiania go ochrony, lub formutowania dodatkowych wymogdéw co do wykazania
wyczerpania praw do znaku towarowego. Udowodnieniem zaistnienia przestanek z art. 13 rozpo-
rzadzenia jest zainteresowany domniemany naruszyciel, ktéry ponadto dysponuje dowodem
nabycia kwestionowanego towaru od uprawnionego lub jego dystrybutora. Bez trudnosci moze
wiec taki dowdd przedstawi¢ i powinien to uczynié, aby zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci za

naruszenie.

Nie ulega watpliwosci, ze dowodu takiego nie przedstawiono w tym postepowaniu.
Wskazanie podmiotu, od ktdrego pozwany nabywa wyroby perfumeryjne i ztoZenie spisu faktur
datowanych na 2012 r. (k.211-212) bez wyjasnienia cho¢by jakich towaréw dotycza, nie moze
skutecznie zaprzeczy¢ zasadnoSci stawianego T. S. =zarzutu bezprawnego uzywania
wspélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF
nr 876874 i JOOP! nr 2786713. Sad nie ma zadnych mozliwosci przypisania kwestionowanych
towarow do wykazu sprzedazy, a ponadto do stwierdzenia, Ze (...) s.r.o. tgczy z (...) GmbH umowa
dystrybucyjna (czemu powddka zaprzecza). Nawet wiec gdyby sporne towary zostaly przez
pozwanego nabyte w Unii Europejskiej to nie stanowi to dowodu wyczerpania praw do
wspélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN nr 79707, CHLOE nr 3683661, DAVIDOFF
nr 876874 i JOOP! nr 2786713 w efekcie pierwszego wprowadzenia do obrotu opatrzonych nimi

towaréw w EOG przez uprawnionych lub za ich zgoda.

Na oferowanie wyrobow perfumeryjnych w opakowaniach szklanych i tekturowych ze
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znakami CALVIN KLEIN, CHLOE, DAVIDOFF i JOOP! wskazuje udokumentowany fakt zakupu
wody toaletowej Chloé, a takze liczne informacje handlowe zachecajace do sprzedazy towaréw po
znacznie obnizonych cenach, opisywanych jako TESTER / DEMONSTRATION, NO CAP, UNBOX,
T/BOX. Takze w odniesieniu do nich nie ma Zadnych wyjasnien ze strony pozwanego, ani
dowodéw wyczerpania praw do znakéw towarowych. T. S, swym nieusprawiedliwionym
niestawiennictwem uniemozliwit Sqdowi przeprowadzenie cho¢by dowodu z jego przestuchania i
wyjasnienie, skad na polskim rynku pojawia sie tak wiele wyrobéw perfumeryjnych, ktore -
oryginalne - majg zniszczone lub uszkodzone opakowania, badZ pozbawione sg korka. Sad nie
dysponowat wiec dowodami, mogacymi potwierdzi¢ teze pozwanego o braku bezprawnosci jego
dziatan, pozwalajacymi na ustalenie przyczyn uszkodzen i stwierdzenie, ze wbrew wyraznemu
zastrzezeniu na opakowaniu NOT FOR SALE / VENTE INTERDITE powddka sprzedaje i zgadza
sie na odsprzedaz towaréw bedacych testerami (TESTER / DEMONSTRATION). W tej sytuacji Sad
uznat, Ze nie doszto do wyczerpania praw do znakéw towarowych, skoro powddka stanowczo

zaprzecza wyrazeniu zgody na odsprzedaz prébek produktow.

Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG bez zgody uprawnionego, towaru
opatrzonego jego znakiem, skutkuje odpowiedzialno$cia za naruszenie prawa wylacznego

zaré6wno importera, jak i kazdego kolejnego podmiotu oferujgcego, reklamujgcego, czy

sktadujacego w tych celach towar. Nabycie przez pozwanego spornych produktéw

perfumeryjnych na terytorium EOG, od przedsiebiorcy nie nalezgcego do sieci dystrybucyjnej (...)
GmbH nie ma znaczenia dla oceny dziatania pozwanej, jako bezprawnego. Za wprowadzenie do
obrotu w rozumieniu rozporzadzenia nie mozna réwniez uzna¢ udostepniania przez
uprawnionego egzemplarzy towaru stuzacych do zaprezentowania konsumentom produktu w

autoryzowanych punktach sprzedazy (testerow) (por. wyrok w sprawie L’Oréal C-324/09).

Sad nie jest przekonany do stusznosci zarzutu pozwanego, ze (...) GmbH powinna dowies¢,
iz sprzeciwiala sie odsprzedazy wody toaletowej CALVIN KLEIN EUPHORIA MEN. Zapis na
opakowaniu (w trzech jezykach) nie pozostawia zadnych watpliwosci co do tego, ze produkt byt
przeznaczony do darmowego udostepniania go klientom, jako proébki i nie powinien by¢
sprzedawany. Jego oferowanie narusza nie tylko prawo wylgczne wiasciciela znaku i
licencjobiorcy, ale takze dobre obyczaje handlowe i interesy konsumentéw, ktérzy powinni byli

otrzymac go za darmo.

Wieloletnie doswiadczenie Sadu w orzekaniu w tego rodzaju sprawach nie pozwala na
stwierdzenie, ze powszechng praktyka producentéw wyrobéw perfumeryjnych jest sprzedawanie
ich innym podmiotom i udzielanie zgody na odsprzedaz testeréw. Pozwany nie popart tego
zarzutu zadnym dowodem, a nade wszystko nie wykazal, Ze powddka zgodzita sie na odsprzedaz
tych konkretnych testeréw, ktére T. S. oferuje w swym sklepie internetowym i na portalu
allegro.pl. Skoro wiec i w przypadku wyrobéw perfumeryjnych bez opakowan, bez korka i/lub z
napisem TESTER / DEMONSTRATION pozwany nie udowodnil wyczerpania praw do
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wspélnotowych znakéw towarowych CALVIN KLEIN, CHLOE, DAVIDOFF i JOOP!, uzasadnione

bylto stwierdzenie naruszenia praw wylacznych (...) S.A., a takze praw licencjobiorcy (...) GmbH.

Dystrybucja w systemie selektywnym wyrobow kosmetycznych znanych marek jest
stosowana od lat i przez wielu producentéw, ktérzy zabiegaja o zapewnienie szczeg6lnych
warunkow lokalowych ich oferowania, profesjonalnej obstugi, udostepniania klientom prébek
towaréw, zeby zagwarantowa¢ im zadowolenie z podjetej decyzji zakupowej. Warto w tym
miejscu zwrdci¢c uwage na charakter towaru, ktéry nie jest dobrem stuzacym zaspakajaniu
podstawowych potrzeb, stosowanie do niego argumentéw majacych przekonywac o potrzebie
jego powszechnej dostepnos$ci za niska cene nie jest przekonujgce. Sprzedaz w systemie
internetowym nie moze by¢ poprzedzona sprawdzeniem produktu, otrzymujac ,oryginalny”
wyroéb perfumeryjny odbiegajacy od tego jaki oferowany jest przez autoryzowanego dystrybutora,
nabywca swe zastrzezenia skieruje wzgledem wytwércy, a nie sprzedawcy. W przekonaniu Sadu,
zabiegajac o jak najwyzsza ocene konsumentéw i ich zadowolenie z dokonanego zakupu, (...)
GmbH moze przeciwstawia¢ sie dziataniom podmiotéw, ktoére importujg, wprowadzajg do obrotu,
oferuja do sprzedazy i reklamujg produkty perfumeryjne, ktérych jakosci nie moze w zaden
sposéb skontrolowaé. Sprzedaz produktéw, ktdre w zatozeniu majg charakter ekskluzywny, co
przektada sie na ich wyZszg cene, w opakowaniach uszkodzonych, bez korka lub testerow, ktére
klient powinien otrzyma¢ do wyprébowania bez Zadnej optaty, godzi w renome znakéw

towarowych, samych produktéw i ich wytwércy.

Sad nie podziela przekonania pozwanego, Ze brak petnej ogélnodostepnej informacji o tym
jakie produkty moga by¢ sprzedawane w EOG znosi bezprawno$¢ jego dziatania. T. S. jako
przedsiebiorca trudnigcy sie handlem ma dotozy¢ nalezytej starannos$ci w prowadzeniu
dziatalno$ci gospodarczej, a w sytuacji gdy w odniesieniu do jakich$ towaréw nie ma informacji o
ich pochodzeniu i prawach wytgcznych oséb trzecich, powinien sie powstrzymac od ich sprzedazy.
Skoro tego nie czyni, pomimo wezwan powoOdki oraz orzeczen nakladajagcych na niego
tymczasowe zakazy i zobowigzujacego do udzielenia informacji, Sad nie znajduje podstaw do
odstgpienia od zastosowania wzgledem pozwanego sankcji zakazowych i nakazania mu usuniecia

skutkéw dokonanych juz naruszen.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wiascicielowi prawo wyltacznego i niezaktéconego
uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajgcym jego zgody, uzywania w
obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub
ustug. (ust.1a), to jest takiego, ktére powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupetien -
wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne réznice,
ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z
20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Z identyczno$cia znakéw mamy do czynienia takze

wowczas, gdy umieszczony na opakowaniu towaru znak uzupethiony jest o dodatkowe elementy,
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cho¢by nawet wraz z nimi byt on odrebnie zarejestrowany. W przypadku kosmetykow jest to

zreszta powszechng praktyka rynkowa. Oferowanie towaréw identycznych z tymi dla jakich

zostaly zarejestrowane znaki towarowymi D /\-VI D O FF , CO,VIn K,ein , JOOP!

jako Davidoff Cool Water, Calvin Klein Euphoria, Joop! Homme etc. stanowi zatem naruszenie

zdefiniowane w art. 9 ust.1a rozporzadzenia. Elementy stowne oraz Euphoria, Cool Water i

Homme dodane do znakéw towarowych DAVIDOF F, CO,VIn K,ein i JOOP! nie

maja wplywu na uznanie, Ze zaré6wno uprawniona jak i obowigzany uzywaja tych wtasnie znakéw,
nie pozbawiajac ich odrézniajacego charakteru. (por. wyrok Trybunalu Sprawiedliwosci Unii

Europejskiej z 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers).

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wylacznie przepisom rozporzadze-
nia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do

naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytulu X. (art. 14 ust. 1) W celu

zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegélnoSci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie i §$wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

C. przywoéz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujgcg pozwanemu takich dzialan. Stosuje réowniez S$rodki, zgodnie z przepisami prawa

krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1).

W przekonaniu Sadu, (...) GmbH nalezycie dowiodta swych praw i faktu wkroczenia przez
T. S. w sfere wylgczno$ci wynikajgca z rejestracji znakéw towarowych, obejmujacej w
szczegoblnosci decydowanie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze
znakiem towarowym na okreslonym terytorium. Za bezprawne nalezy uzna¢ takze dziatanie
pozwanego polegajace na oferowaniu wyrobéw perfumeryjnych, ktore nie byty przeznaczone do
sprzedazy, na ktorych opakowaniach zamieszczona zostata informacja o tresci: nie do sprzedazy,
not for sale, démonstration lub tester. Za takim rozstrzygnieciem przemawiajg tezy zawarte w
wyroku wydanym wsprawie (C-127/09. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne
Oberlandesgericht Niirnberg Trybunat Sprawiedliwos$ci stwierdzil, ze gdy dystrybutorom
zZwigzanym umowag z uprawnionym do znaku towarowego udostepniane sg - bez przeniesienia
wlasnosci i z zastrzezeniem zakazu sprzedazy testery perfum, tak aby ich potencjalni klienci mogli
wyprébowac towar, gdy uprawniony moze w kazdej chwili zagda¢ zwrotu towaru, a jego wyglad

wyraZznie rozni sie od flakonéw perfum zwykle udostepnianych dystrybutorom przez
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uprawnionego, fakt, ze testery stanowig flakony perfum opatrzone wzmiankami tester i
nieprzeznaczone do sprzedazy sprzeciwia sie, wbraku dowodéw przeciwnych, stwierdzeniu

istnienia dorozumianej zgody uprawnionego na ich wprowadzenie do obrotu.

Uzasadnione jest zatem zastosowanie wzgledem pozwanego sankcji na podstawie

art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z art. 9 ust. 1a rozporzadzenia przez zakazanie mu

uzywania wspollnotowych znakéw towarowych: stowno-graficznego COI\/'n Kleln nr

DAVIDOFF nr 876874 i

stownego JOOP! nr 2786713, polegajgcego na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu,

79707, stownego Chloé nr 3683661, stowno-graficznego

reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu perfum, wod
toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktére to towary nie
zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawnionych lub za ich zgoda, w tym towaréw okres$lanych jako ,tester”, ,demonstration”,
»2unbox”, ,no cap”, ,t-box”, towaréw bez opakowania, w opakowaniu zastepczym lub pogniecionym

albo towarow bez korka.

Uwzglednienie powddztwa w zakresie pkt 3., przez nakazanie pozwanemu zniszczenia, na
jego koszt, w terminie dwéch tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku opakowan perfum,

wod toaletowych i perfumowanych opatrzonych wspélnotowymi znakami towarowymi: stowno-
graficznym CGIVIn Kleln nr 79707, stownym Chloé nr 3683661, stowno-graficznym

DAVIDOFF

do obrotu przez uprawnionych lub za ich zgoda, tj. towar6w okreslanych jako ,tester”, w

nr 876874 i stownym JOOP! nr 2786713, ktére nie zostaty wprowadzone

szczeg6lnosci zawierajacych na opakowaniu informacje: ,nie do sprzedazy”, ,not for sale”,

»,demonstration” lub ,tester”, znajduje uzasadnienie w prawie krajowym, w art. 287 p.w.p.

Zadanie z pkt 4. pozwu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zZw. z art.
102 ust. 1 rozporzadzenia. Dla powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywcéw wyrobow
perfumeryjnych o bezprawnych dziataniach pozwanego, Sad zobowiazat T. S. do umieszczenie - na
jego koszt - na stronie internetowej www. (...).pl, w sposob widoczny i czytelny bezposrednio po
otwarciu strony, w wymiarze co najmniej 1/3 strony, czarng czcionka na bialtym tle, informacji o
tre$ci: «Wyrokiem wydanym 12/11/2014 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat T. S.

prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w I. uzywania wspélnotowych znakéw

towarowych: stowno-graficznego CO'VID K|e|n nr 79707, stownego Chloé nr 3683661,

stowno-graficznego DAVIDOFF nr 876874 i stownego JOOP! nr 2786713, ftj.
wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz sktadowania w celu oferowania lub
wprowadzania do obrotu perfum, woéd toaletowych lub perfumowanych w opakowaniach

opatrzonych tymi znakami, ktére to towary nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionych lub za ich zgoda, w tym towaréw
okreslanych jako ,tester”, ,demonstration”, ,unbox”, ,no cap”, ,t-box”, towaréw bez opakowania, w
opakowaniu zastepczym lub pogniecionym albo towaréw bez korka. Sad zobowigzat T.S. do
zniszczenia, na jego koszt opakowan perfum, wod toaletowych i perfumowanych opatrzonych
tymi znakami, ktdre to towary nie zostaty wprowadzone do obrotu przez uprawnionych lub za ich
zgoda, tj. testerdw, w szczegdlnosci zawierajgcych na opakowaniu informacje: ,nie do sprzedazy”,
ynot for sale”, ,demonstration” lub ,tester”» - w terminie dwoéch tygodni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie tego ogtoszenia nieprzerwanie przez okres trzech

miesiecy.

Ingerencja Sadu w tre$¢ Zzadan, przez sformutowanie nakazéw i zakazéw w sposob
odmienny od powddztwa, jednak bez wykraczania poza granice wyznaczong w art. 321 k.p.c,
uzasadniato orzeczenie o jego czeSciowym oddaleniu. Jako nieuzasadnione (przedwczesne),
oddalone zostato Zadanie upowaznienia pow6dki do zastepczego wykonania obowigzku z pkt 3.
(por. wyroki Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 7/03/2013 r. w sprawie 1 ACa 1096/12 i z
4/12/2013 r. w sprawie I ACa 661/13)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajgc nimi w catosci
pozwang poniewaz powoddka ulegta tylko w nieznacznej cze$ci swego roszczenia. Do niezbednych
kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty

sadowe i koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty za czynnos$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla roz-
porzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztow nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.
Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad
pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od szescio-
krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub
jej rodzaju. (§4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata
wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien
skomplikowania, Sad wuznat, Ze adekwatne do nakladu pracy petlnomocnika powddki

wykonujgcego zawo6d adwokata jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokosci.

Sad nie rozstrzygat o kosztach postepowania zazaleniowego, o ktérego zakoriczeniu nie

miat informacji w dacie zamkniecia rozprawy.
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