Sygn. akt XXI1I GWzt 31/17

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 wrzes$nia 2019 roku
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Wspolnotowych
w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: Piotr G6zdz
po rozpoznaniu na rozprawie 19 sierpnia 2019 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa X. z siedziba w Norwalk (USA), X. spélki z ograniczona
odpowiedzialnoS$cig z siedziba w Warszawie
przeciwko T. spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia spotka komandytowa z siedziba
we Wroclawiu
o ochrong¢ praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych i zakazanie czyndw nieuczciwej
konkurencji
1. zakazuje pozwanemu uzywania unijnych znakoéw towarowych: stownego unijnego
znaku towarowego XEROX nr 000207035 oraz graficznego unijnego znaku

towarowego nr 006589535 o nastgpujacym wygladzie
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zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtlasno$ci Intelektualnej, tj.
wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, reklamowania
oraz sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu toneréw do drukarek
w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, ktore to towary nie zostaly
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez X. z siedzibg w Norwalk lub za jego zgoda, w szczegdlnosci w

opakowaniach, na ktorych kod kreskowy lub numer seryjny znajdujacy si¢ na



2.

3.

4.

5.

metalicznej hologramowej naklejce z napisem XEROX zostaly zasloniete,

zmodyfikowane lub usuniete, w tym w szczegolnosci w nastgpujacy sposob:

zobowigzuje pozwanego do zniszczenia, na jego koszt w terminie 14 dni od
uprawomocnienia si¢ wyroku, stanowigcych jego wilasnos¢ tonerow do drukarek w
opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi Xerox, ktore to towary nie
zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez X. z siedzibg w Norwalk, w tym w szczegdlnosci towardw
zajetych przez Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-
Potudnie 5 lipca 2017 roku, wskazanych w protokole zajecia ruchomosci w sprawie
sygn. akt Km 625/17;

zobowigzuje pozwanego do podania do publicznej wiadomosci informacji o
orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku, przez
opublikowanie na stronie internetowej pod adresem www. (...).pl, a W razie zmiany
strony, na stronie na ktorej pozwany bedzie prowadzit gldowna dziatalno$¢ handlowa
polegajaca na oferowaniu i sprzedazy toneréw do drukarek, sentencji wyroku w
zakresie uwzgledniajagcym powodztwo, czarng czcionkg Times New Roman, nie
mniejsza niz 20 na biatym tle, w formie pojawiajacej si¢ przy kazdorazowym wejsciu
na stron¢ dodatkowego okna wielkosci 700x900 pixeli (tzw. pop-up window), ktére
nalezy zamknaé aby mie¢ dostgp do tresci umieszczonej na tej stronie oraz
utrzymywania tej informacji za stronie internetowej we wskazany sposob

nieprzerwanie przez okres 3 miesigcy;
w pozostatej czgsci powodztwo oddala;

zasagdza od pozwanego na rzecz powodow kwote 8.229,00 PLN (osiem tysiecy
dwiescie dwadziescia dziewie¢ ztotych) tytulem stosunkowego rozdzielenia kosztow

procesu.

SSO Ewa Dietkow


http://www.topus.pl/

Sygn. akt. XXII GWzt 5/19
UZASADNIENIE

Powodowie X. z siedziba w Norwalk (USA) i X. spdtka z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedzibg w Warszawie w pozwie ztozonym 18 lipca 2017 roku wniesli
na podstawie art. 9 ust. 1-3, art. 13, art. 96 (a), art. 97 ust. 1. art 101, art. 102 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 207/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej oraz na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2), art. 286 oraz art. 286
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasno$ci przemystowe;j (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r. poz. 776), a takze na podstawie art. 3 oraz 10 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
przeciwko pozwanemu T. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig spotce komandytowej z
siedzibg we Wroctawiu o:

I. 0 zakazanie pozwanemu uzywania unijnych znakéw towarowych: stownego unijnego

znaku towarowego XEROX nr 000207035 oraz graficznego unijnego znaku
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towarowego nr 006589535 o wygladzie:
zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej, tj.
wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, reklamowania oraz
sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu toneréw do drukarek w
opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, ktore to towary nie zostaty
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w tym Polski, przez X. w Norwalk, w szczegdlnosci w opakowaniach,
na ktorych kod kreskowy lub numer seryjny znajdujacy si¢ na metalicznej

hologramowej naklejce z napisem XEROX zostaly zaslonigte, zmodyfikowane lub z



b)

nich  usunigte, w tym w  szczegdlnoSci w  nastepujagcy  sposob:

zakazanie pozwanemu popelniania czyndéw nieuczciwej konkurencji na szkod¢ powoda
ad. 2 polegajacych na:

wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, eksportowaniu, oferowaniu, reklamowaniu
oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu toneréw do drukarek
opatrzonych znakami towarowymi XEROX, ktére to towary nie zostaly uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
powoda ad. 1 lub za jej zgoda, a przez co uzyskiwanie przewagi rynkowej nad powodem
ad. 2 oraz innymi uczestnikami rynku sprzedajacymi produkty XEROX przeznaczone na
rynek EOG;

wprowadzaniu do obrotu toneréw do drukarek w opakowaniach oznaczonych znakami
XEROX, na ktérych kod kreskowy lub numer seryjny znajdujacy si¢ na metalicznej
hologramowej naklejce zostaty zastonig¢te, zmodyfikowane lub usunigte, w tym w

szczegolnosci w

nastepujacy sposob:
a przez to uniemozliwienie skorzystania z ofert marketingowych przygotowanych dla
nabywcoéw oryginalnych towaréw Xerox;

Zobowigzanie pozwanego do zniszczenia, na jego koszt w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia si¢ wyroku, toneré6w do drukarek, w opakowaniach opatrzonych
znakami towarowymi Xerox, ktore to towary nie zostalty uprzednio wprowadzone do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda ad. 1 lub
za jego zgoda, w tym w szczegdlnosci towarow zajetych przez Komornika Sagdowego
przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Potudnie L.W. w dniu 5 lipca 2017 r.
wskazanych w protokole zajecia nieruchomosci w sprawie sygn. akt KM 625/17, w

obecnosci pelnomocnika lub przedstawiciela powodows;



IV. Zzobowigzanie pozwanego do podania do publicznej wiadomosci informacji o
orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku, przez
opublikowanie na stronie internetowej pod adresem www. (...).pl, a w przypadku
zmiany strony internetowej w trakcie postgpowania sagdowego, na stronie na ktorej
pozwany bedzie prowadzit gtowng dzialalnos¢ handlowa polegajacag na oferowaniu i
sprzedazy tonerow do drukarek, sentencji tego orzeczenia w zakresie
uwzgledniajacym powodztwo, w formie pojawiajacej sie przy kazdorazowym wejsciu
na stron¢ dodatkowego okna w wielkosci 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up widnow),
ktore nalezy zamkngé, aby mie¢ dostep do tresci umieszczonej na tej stronie we
wskazany sposob, nieprzerwanie przez okres 3 miesigcy, przy czym sentencja zostanie
opublikowana czarng czcionkg Times New Roman, nie mniejszg niz 20 na biatym tle.

Ponadto powodowie wniesli o zasgdzenie od pozwanego na ich rzecz kosztow procesu.

Pozwany T. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spdtka komandytowa z siedziba
we Wroctawiu wnidst o oddalenie powodztwa w calosci oraz o zasadzenie na jego rzecz

kosztéw procesu.

Sad Okre¢gowy ustalil:

Powdd (1) X. z siedzibg w Norwalk (USA) zostal zatozony w 1906 roku jako H. , od
1961 roku uzywa firmy X. . Jest producentem oraz dostawca cyfrowych drukarek,
kserokopiarek, urzadzen wielofunkcyjnych i akcesoriow do tego typu urzadzen - niesporne.
Dystrybucja produktéw XEROX w Polsce zajmuje si¢ powod (2) — X. spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie, ktory od 2003 roku prowadzi dziatalnos$¢
gospodarczg m.in. w zakresie sprzedazy hurtowej komputeréw, urzadzen peryferyjnych i
oprogramowania, a takze pozostaltych maszyn i urzadzen biurowych - niesporne. Jedynym
wspolnikiem X. jest X. — dowod — informacja z KRS k. 52. Powod (2) $wiadczy ushugi z
zakresu IT, zarzadzania drukiem i dokumentami, a ponadto oferuje materiaty eksploatacyjne
do druku wieloformatowego, wspoétpracuje zarowno z przedsigbiorstwami z sektora
prywatnego, w tym z branzy energetycznej, bankowej, wydawniczej, jak i instytucjami
publicznymi — dowdd KRS k. 51-58, wydruki ze strony https://www. (...).com.pl k. 103-117.

Powod (1) ma prawa do unijnych znakoéw towarowych:
- stownego XEROX zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci

Intelektualnej (EUIPO) pod nr 000207035, zgtoszonego 9 kwietnia 1996 roku, dla towardéw i


http://www.topus.pl/
https://www.xerox.com.pl/

ustug w klasach: 1, 2 (tonery, atramenty suche i atramenty drukarki), 7, 9, 16, 35, 36, 37 i 42
klasyfikacji nicejskiej;

Xerox 6)

- stowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr
006589535, zgtoszonego 17 stycznia 2008 roku, dla towarow i ustug w klasach: 2 (tonery,
tusze suche i atramenty drukarskie), 9 (m.in. fotokopiarki, drukarki laserowe; drukarki
atramentowe, skanery; urzadzenia do przesylania i1 odbierania faksoéw; wielofunkcyjne
urzadzenia stuzace jako drukarka, kopiarka i skaner; wielofunkcyjne urzadzenia stuzace jako
kopiarka, faks, skaner i/lub drukarka; plotery;), 16 (papier do drukowania, papier
przebitkowy, papier z makulatury, atrament (wklady atramentowe), segregatory na
dokumenty), 35, 37, 40 i 42 klasyfikacji nicejskiej — dowod — informacje z bazy EUIPO k. 63-
66, 80-84, swiadectwo rejestracji k. 85-93. Na kazdym tonerze XEROX powdd (1) nakleja
hologramowa naklejke, ktora sktada si¢ z trzech czg¢éci:

- kodu kreskowego producenta,

- numeru seryjnego produktu,

- tla naklejki, na ktorym pojawiaja si¢ napisy ,,GENIUNE”, , ORIGINAL” Ilub

- dowdd — materiat informacyjny k. 201, zeznania $wiadka E. C. k. 1270. Kod kreskowy
umozliwia identyfikacj¢ miejsca produkcji, jak i miejsca przeznaczenia towaru, za§ numer
seryjny produktu wykorzystywany jest w celach marketingowych, migdzy innymi w
programie lojalnosciowym ,,Genuine Xerox Rewards Program” skierowanym do
konsumentow i podmiotdéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza. W broszurach
informacyjnych na temat programéw lojalnosciowych wskazane sg oznaczenia, ktore

pozwalaja wziag¢ udziat w programie:
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Use your Mobile Device to access
your Rewards account!

The Genuine Xerox Scan mobile scan tool is now
available at Google Play and iTunes stores. Use it to
validate the authenticity of your Supplies and credit
points directly to you Rewards account!
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dowdd - wydruki ze strony internetowej k.211-213, broszury k.187-205, zeznania $wiadka
E.C. k. 1267-1268. Numer seryjny produktu w potaczeniu z numerem produktu pozwala
powodowi na identyfikacj¢ na jaki rynek dany produkt zostal przeznaczony — dowod —
zeznania $wiadka E.C. k. 1267. Do krajéow DMO nalezy 150 krajow i sa to wchodzace w
sktad UE, jak i do Unii Europejskiej nie nalezace, ze wzgledu na rozmiar tego rynku sa one
podzielone na strefy — dowdd - zeznania $§wiadkow: E.C. k. 1268, D.P.k. 1272. Rynki
zachodnie XE r6znig si¢ od rynkéw DMO promocjami udzielanymi przez powoda (1), cenami
1 warunkami sprzedazy. Powod (1) warunkuje ceny sprzedazy tonerdw ze wzgledu na rdzng
sytuacj¢ ekonomiczng rynkéw zachodnich i rynkow DMO — dowodd — zeznania $wiadka E.C.
k. 1270. Podzial na regiony i strefy utatwia powodowi (1) stosowanie upustow i cen
specjalnych, a nastepnie kontrole sprzedazy po tak wyznaczonych pod okreslonego klienta
cenach, przed rezygnacja z programu lojalnosciowego ulatwial takze nagradzanie statych
klientow — dowod — zeznania $wiadka D. P.k. 1271. Powodowie udzielaja partnerom
handlowym, na ich wniosek, cen specjalnych dla oznaczonego indywidualnie klienta z
uwzglednieniem jego potrzeb. Partner handlowy dostarcza o$wiadczenie, ze dostarczyt
materiaty z tg ceng specjalng do koncowego klienta i na podstawie danych z hologramowej
naklejki powdd jest w stanie monitorowac, gdzie i do ktorego nabywcy towar z ceng specjalna
zostat sprzedany — dowdd — zeznania $wiadkow: E.C. k. 1268, D.P. k. 1271. W razie nie
przyznania ceny specjalnej powod (1) nie monitoruje sprzedazy, nie wplywa na tych
partnerow w kwestii sprzedazy pomi¢dzy nimi towarow, w tym tonerow — dowod — zeznania
swiadka E.C. k. 1268. Powod (1) nie stosuje ograniczenia sprzedazy partnera handlowego,
ktéry moze sprzedawaé gdzie chce i w cenie dowolnej, moze sprzedawa¢ do innych
podmiotow, takze w ramach EOG 1 nie musi to by¢ odbiorca autoryzowany — dowod -
zeznania $wiadka E.C.K. 1269. Partnerzy powoda nie sg karani za przeplyw towarow
pomigdzy nimi, nie zdarzylo si¢ aby powdd rozwigzal umowe z partnerem — dowodd -

zeznania $wiadkow: E.C. k. 1269, D.P. k. 1271. Powdd (1) wskazuje jednakowe ceny na
7



rynku Europy Zachodniej. Ceny moga by¢ nizsze dla klientow statych, ale nie schodzg
ponizej 5 % wartosci towaru — dowod — zeznania $wiadka D.P.k. 1271. Powodowie oferuja
jednakowe drukarki na kazdy z rynkow, niczym si¢ nie r6znig — dowod — zeznania $wiadka
E.C. k. 1269. Tonery roznig si¢ wylacznie oznaczeniem na opakowaniu, nie rdznig si¢
funkcjonalnie, w tonerach sg chipy z zakodowang informacjg do jakiego urzadzenia toner jest
dedykowany — dowod - zeznania $wiadka E.C. k. 1269. Na stronie internetowej powodowie
informuja o tym jakie materialy s3 dedykowane na konkretny rynek — dowod — zeznania
swiadka E. C. k. 1267. Specjalny dzial powoda (1) (...) zajmuje si¢ monitorowaniem
sprzedazy na poszczeg6lnych rynkach (DMO i XE) wobec stosowanych przez powoda (1)
cen specjalnych i w razie ustalenia, ze toner przeznaczony na inny rynek znajduje si¢ na
rynku do ktoérego nie byt przeznaczony powdd (1) naktada na swdj oddziat, a nie na partnera
handlowego kar¢ finansowa (...)USD za kazdy znaleziony toner, o czym jasno informuje
wszystkie swoje oddziaty — dowod — zeznania $wiadkow: E.C. k. 1270, D.P.k. 1273. Powdd
(1) chroni marke podejmujac szereg dzialan wycelowanych w: szarg strefe, czarny rynek
(walka z kradzieza i podrabianiem towarow) i rynek wtorny — dowod - raport K. 499-501.
Powod (1) przeciwdziata szarej strefie poprzez wykorzystanie etykiet uwierzytelniajacych
dotaczonych do kazdej jednostki magazynowej (SKU) i §ledzenie ruchu od dystrybutora do
klienta koncowego, co ma na celu wypracowanie globalnej polityki powoda dotyczaca
harmonizacji cen, w tym ustalanie lokalnego poziomu rabatow i ochrony marki. To §ledzenie
umozliwia powodowi (1) dostosowanie wolumenu sprzedazy do poziomu zainstalowanej
bazy urzadzen w danym regionie — dowdd - raport k. 499-501. Rynek wtérny dla powoda (1)
to dziatania zmierzajace do edukacji klienta o zaletach korzystania z oryginalnych materiatow
eksploatacyjnych, a z perspektywy wiasnosci intelektualnej badanie produktéw czy sa
konkurencyjne i nie naruszaja zadnego z patentow, znakéw towarowych, ani praw autorskich
powoda (1) — dowdd - raport k. 500-501.

Powodd (1) stosuje wzor umowy z europejskimi partnerami w ktorej wskazane jest, ze
Autoryzowany sprzedawca Materiatow Eksploatacyjnych powinien stosowa¢ marzg o
maksymalnej wysokosci 10 %, chyba Ze marza zostanie okreslona w innej wysokosci przez
X., od czasu do czasu, co oznacza ze, Autoryzowani Sprzedawcy maja swobode ustalania
wlasnej ceny odsprzedazy, ale ich marza nie powinna by¢ wyzsza niz marza maksymalna -
dowod — Europejskie Warunki Udzielania Zamowien k. 565, 567-569. Aby zostaé partnerem
powodow, nalezy odby¢ spotkanie z firma, przedstawi¢ swoj biznesplan oraz udzieli¢
informacji o posiadanym kapitale ludzkim i mozliwosciach i chgci inwestycji w szkolenia.

Nie ma ograniczen co do liczny partnerow. Partnerzy nie sg ograniczeni co do miejsca
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sprzedazy, czy ceny — dowod — zeznania §wiadka E.C.k. 1269. Partnerzy sg sprawdzani pod
wzgledem spelniania warunkoéw umowy raz na poét roku, umowa z nimi moze by¢ rozwigzana
w razie nie realizowania obrotow — dowod — zeznania $swiadka D.P.k. 1272. W polskim rynku
powodowie posiadaja (...) udzialu ilosciowego, a wartosciowo (...) w tym takze na rynku
europejskim— zeznania $wiadkow: E.C. k. 1269, D.P. k. 1271. Powdd (1) z dniem 30 stycznia
2019 roku zaprzestal prowadzenia programu lojalnosciowego ,,Genuine Xerox Rewards
Program” — okoliczno$¢ przyznana przez powoda.

Pozwany T. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg
we Wroctawiu prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza od 2011 roku — dowod - odpis z KRS k. 95-
101. Jest niezaleznym dystrybutorem oryginalnych materialow eksploatacyjnych do drukarek
m.in. produktow takich firm jak m.in. C., H., E., R., O., X., S. i K. . Pozwany deklaru, ze jego
misja jest poszukiwanie i dostarczanie klientom oryginalnych materiatow eksploatacyjnych w
najlepszych cenach w najszybszym mozliwym czasie — dowdd - wydruk ze strony
internetowej www. (...).pl k. 119-122. Pozwany zglosit do powoda (2) prosbe o spotkanie w
sprawie uzyskania przymiotu autoryzowany dystrybutor Xerox, powod (2) zaproponowal
spotkanie, ale do niego nie doszto — dowod — zeznania $wiadka D.P. k. 1271, zeznania

pozwanego k. 1529.

Pozwany nie sprzedaje produktow w ramach prowadzonego przez niego przedsigbiorstwa do
podmiotow prywatnych, prowadzi dystrybucj¢ do innych przedsigbiorcow — okolicznosé
przyznana przez pozwanego. Powod (1) dokonywat zakupoéw produktow Xerox od
pozwanego kilkakrotnie za posrednictwem wspotpracujacej z nim spotki S., ktory to podmiot
prowadzit wspotpracg z powodem (1). Powodd (1) za posrednictwem S. 9 marca 2016 roku
dokonat zakupu tonera Xerox z oferty pozwanego, ktory nie posiadat wszystkich oznaczen
oryginalnych produktow Xerox, wprowadzanych na rynek EOG, oznaczenia te zostaty
usunigte — dowod — kopia faktury k. 124. Pozwany usuwa z toneréw i wprowadza do obrotu
tonery do drukarek XEROX, ktore nie zostaty wprowadzone na rynek EOG przez powoda (1)
lub za jego zgoda. Na opakowaniach toneréw widnieje metaliczna hologramowa naklejka
pozbawiona oznaczen identyfikujacych produkt w postaci kodu kreskowego i numeru

seryjnego o nastepujacym wygladzie:
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- usuwanie kodu kreskowego i numeru seryjnego przez pozwanego przyznane. Taka naklejka
znajduje si¢ miedzy innymi na opakowaniu tonera Xerox Black Toner, Toner noir
DocuColor® 240, 242, 250, 252, 260 WorkCentre® 7655, 7665, 7675, 7755, 7765, 7775 o
numerze (...)- dowod - faktura k. 124, dowodd rzeczowy. Komornik Sadowy przy Sadzie
Rejonowym dla Warszawy Pragi-Potudnie £..W.5 lipca 2017 roku w toku postepowania sygn.
akt Km 625/17 zajat na wniosek powoda (1) w magazynie pozwanego przy ul. (...) we W.
910 szt. produktow nalezacych do pozwanego, ktére posiadaty zmodyfikowane w kody
kreskowe oraz numery seryjne — dowod — protokoty zajecia k. 215-221, fotografie zajetych
przedmiotow k. 224-236. Komornik nie dokonal zajecia towaré6w Xerox posiadajacych
zaréwno numer seryjny jak i kod kreskowy, co do ktérych pozwany o$wiadczyl, ze pochodza
z EOG i nie pozwolit sfotografowac tych produktow oraz sprawdzi¢ powodowi w jego
systemie. Komornik nie dokonat takze zajecia towarow znajdujacych si¢ w sktadzie celnym,
co do ktorych pozwany oswiadczyl, ze nie pochodzg z EOG, a objetych procedurg sktadu
celnego znajdowato si¢ tam 4366 sztuk towaréw, co do ktorych pozwany ztozyt komornikowi
przedstawil formularze poswiadczonych zgtoszen celnych (PZC):
PZC - Poswiadczone zgloszenie celne nr: (...)
PZC - Poswiadczone zgloszenie celne nr: (...)
PZC - Poswiadczone zgloszenie celne nr: (...)
PZC - Poswiadczone zgtoszenie celne nr (...)
PZC - Poswiadczone zgtoszenie celne nr: (...)
PZC - Poswiadczone zgloszenie celne nr: (...)
PZC - Poswiadczone zgloszenie celne nr: (...)

)

PZC - Poswiadczone zgloszenie celne nr: (...

© © N o g b~ wDdPF

PZC - Poswiadczone zgloszenie celne nr: (...)

Towary w sktadzie celnym przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Numer
Data Kraj Kraj pochodzenia Kkraj produktu  Tlo$¢
wysylki przeznaczenia
2017-01-19  (...) (--) () (.. 6
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|suma | 4366

- dowod — zgloszenia celne k. 245-261.

Pozwany nie ingeruje w znaki towarowe powoda (1) — bezsporne.

Sad Okregowy ocenil material dowodowy:

Zgodnie z art. 3 k.p.c. 1 art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest dawa¢ wyjasnienia co
do okolicznos$ci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki
nie przedstawienia dowodu obcigzaja strong, ktéra nie dopeinita spoczywajacego na niej
obowigzku — wyrok Sadu Najwyzszego z 15 lipca 1999 oku CKN 415/99. Skutkiem
niewykazania przez stron¢ prawdziwosci jej twierdzen o faktach, ale tylko istotnych dla
sprawy jest to, ze twierdzenia strony zasadniczo nie beda mogly stanowi¢ podstawy
rozstrzygnigcia sporu. W mysl ogoélnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ci¢zar
udowodnienia faktow uzasadniajacych dochodzone roszczenie — wyrok Sadu Najwyzszego z
19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, za$ na stornie pozwanej obowiazek wykazania, Ze
powodowi jego zadanie nie przystuguje — wyrok Sadu Najwyzszego z 20 grudnia 2006 roku
IV CSK 299/06.

Podkreslenia wymaga, ze w sprawach nalezacych do wilasciwosci sadow
gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe maja — co do zasady — dowody z
dokumentow 1 dowody rzeczowe.

Nie bylo sporu w sprawie co do tego, ze cze$¢ produktow sprzedawanych przez
pozwanego posiada zmodyfikowane oryginalne oznaczenia w postaci kodow kresowych oraz
numeréw seryjnych umieszczonych na metalicznych holograficznych naklejkach
znajdujacych si¢ na tych produktach, 910 z nich zostato zaje¢tych przez Komornika Sadowego.
Bezspornie pozwany sprzedaje produkty Xerox z usunietymi kodami kreskowymi oraz
usunigtymi numerami seryjnymi wystepujacymi na metalicznej holograficznej naklejce.
Pozwany posiadal w swoim magazynie produkty Xerox, na ktérych znajdowaly si¢
metaliczne holograficzne naklejki wraz z umieszonymi kodami kreskowymi oraz numerami

seryjnymi, towary te nie byly przedmiotem zajgcia komorniczego i pozwany nie wyrazit
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zgody powodowi na zweryfikowanie pochodzenia tych produktéw poprzez sporzadzenie
fotografii numeréw seryjnych oraz modeli produktow.

Sad dat wiar¢ zeznaniom s$wiadkéow E.C. 1 D.P., pracownikow powoda (2).
Wiarygodnos$¢ zeznan tych §wiadkdéw nie zostata zakwestionowana przez zadng ze stron.

Sad oddalit wniosek o dopuszczenie i1 przeprowadzenie dowodu z zeznan swiadkow

S.M., KW,

gdyz wszyscy oni zostali zgloszeni przez pozwanego na potwierdzenic faktow, ktore
pozostaja bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, albo faktow, ktére nie sg sporne
pomiedzy stronami (art. 229 k.p.c.). Takimi niespornymi faktami s3: oferowanie przez
pozwanego produktéw powodoéw poza oficjalng siecig dystrybucji powodow, zakazu
sprzedazy produktow Xerox, w stosunku do ktérych nie doszto do wyczerpania prawa, a wiec
stanowigcego obrot produktami niewprowadzonymi do obrotu za zgoda oraz wiedza
uprawnionego z praw wylacznych, wdrozenia przez powodow systemu ochrony praw
wlasno$ci przemystowej, w ramach ktorego X. oznacza wprowadzane na rynek towary w
opakowaniach, na ktorych umieszczone s3 metaliczne holograficzne  naklejki
uwierzytelniajagce 1 bez znaczenia jest tu szczegotowa informacja o stosowanych systemach
zabezpieczen. Ponadto cze$¢ faktow zostala przez pozwanego wykazana przy uzyciu innych
srodkéw dowodowych, cho¢by zeznaniami swiadkéw D.P. i E. C..

Sad ponadto oddalit wniosek o przeprowadzenie dowodu z ogledzin tonera Xerox
Phaser 6500/ Work Centre 6505 wraz z tekturowym pudetkiem, przywotany na okolicznos¢
wygladu tonerow X. 1 ich opakowan oraz okolicznosci wymienione w punktach [-VII
odpowiedzi na pozew (k.315), gdyz wyglad tych toneré6w nie byt przedmiotem sporu.
Powodowie nie zaprzeczyli, ze zaoferowane do ogledzin tonery sg oryginalnymi towarami
pochodzacymi od powoda (1).

Sad oddalit wniosek o przeprowadzenie dowodu z ogledzin tonera do drukarki Xerox
WorkCentre 5020 wraz z tekturowym pudetkiem, gdyz przy pomocy dowodu z ogledzin nie
mozna potwierdzi¢ faktu przywotywanego przez pozwanego. Pozwany zamierzatl dowodzi¢
przy pomocy tego dowodu, ze nie kazdy z oryginalnych produktéw X. (toneréw do drukarek)
posiada metaliczng, holgramowa naklejke ze znakiem Xerox. Dowod ten jest nieprzydatny do
stwierdzenia tej okolicznosci, gdyz nie sposob ustali¢c przy pomocy ogledzin, czy na
produkcie od poczatku nie byto hologramowej naklejki, czy tez zostata usunieta i1 przez kogo.
Ponadto spor dotyczy braku zgody powoda (1) na postugiwanie si¢ przez pozwanego znakami

towarowymi tego powoda oraz popehienia konkretnych czynow nieuczciwej konkurencji
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wobec powoda (2), a nie tego czy wszystkie produkty oferowane przez powodéw na rynku
EOG posiadajg te same, wewngetrzne oznaczenia towaru.

Bez znaczenia dla rozstrzygnigcia sprawy byt dowod z ogledzin tonera do drukarki
7120, przeznaczonego na kraje Europy zachodniej i potudniowej oraz z oglgdzin tonera do
drukarki 7120 przeznaczonego na kraje Europy wschodniej na okoliczno$¢é oferowania przez
powoda (1) w krajach Europy wschodniej (DMO) oryginalnych materiatdéw eksploatacyjnych
do drukarek marki Xerox, ktore sa materialnie tozsame z produktami oferowanymi w
wyzszych cenach w pozostatych krajach EU jednak sg programowo zabezpieczone tak, aby
nie mogty zosta¢ uzyte w drukarkach marki Xerox sprzedanych przez X. na pozostatych
rynkach UE poza krajami DMO, gdyz przy pomocy ogledzin toneréw nie da si¢ udowodni¢
podnoszonych przez pozwanego okolicznosci.

Sad oddalit wniosek o przeprowadzenie dowodu z ogledzin przykladowego
opakowania na ktérym znajduje si¢ oznaczenie "intended for use and sale EEA" tj.
przeznaczony do uzywania i sprzedazy na terenie EOG na okoliczno$¢, iz poprzez usunigcie
kodu kreskowego i kodu identyfikujacego dostawcy na hologramowej naklejce Xerox nie jest
pozbawiony mozliwo$ci oznaczania swoich produktow przeznaczonych na dany rynek np.
wylacznie na rynek EOG. Takze 1 w tym wypadku dowdd z ogledzin nie jest wiasciwym
srodkiem dowodowym dla udowodnienia faktu wskazywanego przez pozwanego.

Sad nie uwzglednit wniosku pozwanego o dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii
rewidenta oraz biegltego sadowego z zakresu ksiggowosci na okoliczno$¢ ustalenia czy
faktury, ktorych zanonimizowane wersje stanowia zatacznik 44 potwierdzaja zakup zajetych
przez komornika w postgpowaniu sygn. akt Km 625/17 toneréw tylko 1 wylacznie od
autoryzowanych przedstawicieli Xerox majacych siedzibg w EOG. W procesie sagdowym nie
mozna ogranicza¢ prawa strony 1 uniemozliwia¢ jej wglad do prowadzonych przez Sad
dowodow. Biegly nie moze ocenia¢ dokumentu, ktory nie moze by¢ uznany za dowod.
Potrzeba powotania bieglego powinna wynika¢ z okoliczno$ci sprawy, a nie z samego
przekonania strony, ze wiedza fachowa biegltego danej specjalnosci jest konieczna dla
wyjasnienia istotnych okolicznosci sprawy. Nawet jesli jest to opinia prywatna, to nie moze
zastagpi¢ dowodu z dokumentu, a pozwany nie zlozyl dowodu nabycia towarow z
oznaczeniem sprzedawcy, kraju pochodzenia i numerow katalogowych, na podstawie ktorych
mozna to pochodzenie ustali¢. Nalezy stanowczo podkresli¢, ze pozwany nie przedstawit w
sprawie dowodu na fakt zakupu wewnatrzwspolnotowego zajetych przez Komornika

towarow, gdyz takim dowodem nie moze by¢ prywatna opinia rewidenta, czy opinia bieglego
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sagdowego, ktorzy bez udostepnienia powodom ewentualnie badanych faktur zakupu tylko
potwierdzaliby twierdzenia pozwanego.

Sad uznat za zbedny dla rozstrzygniecia dowod z opinii biegltego informatyka, ktory
miatby bada¢ uzycie toneréw do drukarek poprzez funkcjonowanie chipa. Sad podziela
stanowisko Sadu Najwyzszego z uzasadnienia wyroku z 10 lipca 2014 roku w sprawie I CSK
539/13, LEX nr 1532942, ze: ,celem przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego jest
dostarczenie sadowi wiadomosci specjalnych, ale tylko takich, ktore sa niezbedne dla
poczynienia ustalen istotnych dla rozstrzygni¢cia sprawy i1 majg ulatwi¢ sagdowi nalezyta
ocen¢ zebranego w sprawie materiatu. Opinia bieglego nie moze wigc stanowi¢ podstawy
ustalenia faktow prawotworczych, poniewaz ustalenie stanu faktycznego nalezy do sadu
orzekajacego”.

Sad uznat za zbedne dla rozstrzygniecia zobowigzanie powoddéw do ztozenia do akt sprawy
dokumentow oraz korespondencji pracownikow powodoéw oraz pracownikdéw spotek z nimi
powiazanych. Pozwany zadajac od powodow przedstawienia dokumentdow w sprawie
powinien te dokumenty szczegdétowo oznaczyé w celu umozliwienia sgdowi wydania
postanowienia dowodowego. Tymczasem pozwany zadat ztozenia ,,wszelkich dokumentéw”,
,catej korespondencji”. Nawet jesliby miaty dotyczy¢ pozwanego 1 pochodzi¢ z ostatnich 5
lat, to nie mozna uznaé, ze wniosek pozwanego moégt by¢ uwzgledniony. Ponadto zadane
,wszelkie dokumenty” nie stuzg udowodnieniu, ze towary wprowadzane przez pozwanego sg
towarami wobec ktorych nastapito wyczerpanie prawa do unijnych znakéw towarowych.
Pozwany nie wskazywat takze, ze fakt dokonywania zakupoéw kontrolowanych od
dystrybutorow, ktorzy reklamowali si¢ jako podmioty oferujace produkty X. wpltywa na
zakwalifikowanie dzialan powodow jako skutkujacych podzialem rynku. Sad uznat za
wystarczajace dowody przedstawione przez obie strony, a potwierdzajace, ze powdd (1)
podejmuje szereg aktywnych dziatan nakierowanych na ochrone swoich praw wytacznych ze
znakéw towarowych, do ktorych naruszenia dochodzi na skutek oferowania przez
kontrahentow produktow oznaczone znakami Xerox, w stosunku do ktdérych nie doszto do
wyczerpania praw ze znakow towarowych. Natomiast wniosek o zobowigzanie w trybie art.
248 k.p.c. powodow do udzielenia informacji, zostal oddalony jako niedopuszczalny. Zgodnie
z przepisem art. 248 k.p.c. zobowigzanie to odnosi si¢ do dokumentow, ktore znajdujg si¢ w
posiadaniu osoby zobowigzanej do ich dostarczenia oraz dokumenty te stanowig dowod faktu
istotnego dla rozstrzygnigcia sprawy, a nie udzielania informacji.

Nie mozna zapomina¢, ze pozwany domaga si¢ przedstawienia przez powodéw dokumentow

1 informacji w znacznej czesci dotyczacych systemu postepowania przez powoda (1) odnosnie
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sledzenia potencjalnych naruszen praw wlasnos$ci przemystowej oraz przypadkéw naruszenia
warunkow umow taczacych powoda z jego dystrybutorami. Powdd ma racje podnoszac, ze
takie informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa, ktorej ujawnienie naraziloby na
szwank wysitki ukierunkowane na wdrozenie skutecznego systemu wykrywania naruszen
prawa wlasnosci przemystowej oraz warunkow kontraktowych w Xerox. Zatem powdd ma
prawo odmowi¢ ich ujawnienia. Z drugiej strony pozwany twierdzac, ze skupuje produkty
oznaczone znakami towarowymi Xerox rowniez od oficjalnych dystrybutoréw powoda (1)
sam tych dystrybutoréw nie ujawnil, a wrecz odmowitl podania ich danych. Dokumenty,
zeznania $wiadkéw, czy korespondencja dotyczaca rzekomych dzialan wywiadowczych
powoda (1) wzgledem pozwanego, stanowig 0 okolicznos$ciach, ktére nie majg znaczenia dla
rozstrzygnigcia sprawy. Nawet jesli powod (1) ,,sprawdzal” pozwanego przed wniesieniem
sprawy, dokonat zakupoéw kontrolowanych, to nie mozna mu stawia¢ z tego powodu zarzutu,
tym bardziej, ze powod oczywiscie podejmuje dziatania w celu ochrony praw wilasnosci
przemystowej oraz uniemozliwia dokonywanie sprzedazy produktéw, co do ktérych nie
doszto do wyczerpania praw ze znakow towarowych.

Sad dopuscit dowod z przestuchania stron z ograniczeniem do przestuchania pozwanego na
podstawie art. 302 k.p.c., gdyz powodowie oponowali co do przeprowadzenia tego dowodu.
Pozwany wnosit bowiem o przestuchanie powoda (1) na okoliczno$¢ stosowania przez X.
praktyk podzialu rynku, kontroli przeplywu oryginalnych towaré6w oraz mechanizmow
ochrony praw wiasnosci intelektualnej X., a takze kontroli tancucha dostaw i przeznaczenia
towarow. Zdaniem powoda tezy dowodowe na okoliczno$¢ ktorych miatoby dojs¢ do
przestuchania strony, sg niekonkretne, nie stanowig faktow majacych istotne znaczenie dla
rozstrzygnigcia niniejszej sprawy, a powodowie zajeli stanowisko co do tych okolicznosci w
pismie przygotowawczym. Powodowie stanowczo zaprzeczyli aby powod (1) stosowat
praktyki podziatu rynku, a zatem zbegdny jest dowdd z przestuchania powoddéw na tg
okolicznos¢. Informacje, ktore stanowig tajemnice przedsigbiorstwa powodow, gdyz dotycza
strategicznego zagadnienia systemu ochrony praw wilasnosci przemystowej X. oraz
przyjetego postgpowania w wypadku ujawnienia przez powodow naruszenia postanowien
umownych z kontrahentami X. takze nie powinny zosta¢ ujawnione w toku przestuchania
stron. Reprezentujacy pozwanego przestuchani w charakterze strony nie wniesli niczego do
sprawy, potwierdzili wszystkie podnoszone przez siebie twierdzenia.

Sad podzielit stanowisko powodow co do tego, ze procedura sktadu celnego jest procedurg
umozliwiajaca zawieszenie platnosci cla 1 podatkow w odniesieniu do towarow

niepochodzacych z EOG, jak rowniez pomaga w reeksporcie towarow sprowadzanych z
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panstw poza EOG, ktére sg przeznaczone do ponownego wywozu. Towary w procedurze
celnej nie zostaja wprowadzone do obrotu na terenie EOG, a jedynie znajduja si¢ na terenie
obszaru EOG. Towary znajdujace si¢ w sktadzie celnym mogg albo zosta¢ dopuszczone do
obrotu na terenie Unii Europejskiej, albo moga zosta¢ wywiezione (zastosowanie procedury
tranzytu). W momencie przyjecia towarow do sktadu celnego ich wiasciciel nie musi mie¢
skonkretyzowanego przeznaczenia tych towaréw, moga one oczekiwaé¢ na podjecie wobec
nich odpowiednich dziatan (dopuszczenia do obrotu/ tranzytu). Pozwany nie dowodzit w
sprawie jakie jest przeznaczenie towaréw w skladzie celnym, nie przedstawit zwlaszcza
dalszych dokumentéw w postaci dopuszczenia do obrotu ze wskazaniem procedury o
numerze 4000, lub dokumentu tranzytowego, ktore t0 dokumenty potwierdzaja jakie dalsze
czynno$ci zostaly podjete przez pozwanego wzgledem produktow znajdujacych sie na
sktadzie celnym.

Podkresli¢ nalezy, ze tylko poprzez kod kreskowy oraz numer seryjny mozliwa jest
identyfikacja rynku przeznaczenia produktow X. . W sytuacji, w ktorej czes¢ sprzedawanych
przez pozwanego produktow nie posiada oznaczen koniecznych do identyfikacji miejsca
przeznaczenia towaréw do sprzedazy (rynku wiasciwego) to na pozwanym, jako podmiocie,
ktory w sposob $§wiadomy, na szeroka skale dokonywat sprzedazy takich produktow i na
ktérych dokonal ingerencji w kodach zabezpieczajacych, ciazy obowigzek udowodnienia
miejsca przeznaczenia produktow do sprzedazy. Powod nie ma przy tym mozliwosci podjecia
skutecznych dziatan nakierowanych na ustalenie regionu geograficznego przeznaczenia
produktow po usunigciu przez pozwanego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego.
Pozwany nie udowodnil, Ze istnieje realne ryzyko podziatu rynkéw krajowych, a na nim
cigzyt dowdd co do tego faktu. Nie udowodnit takze, ze powod (1) sprzedaje swoje produkty
w EOG wykorzystujac system dystrybucji wylacznej. Nawet jednak gdyby przyjac, ze
wystarczy udowodnienie stosowania przez powoda (1) systemu dystrybucji selektywnej, co
powdd przyznal, to powdd nie byt w stanie udowodnié, ze produkty objete zanonimizowang
faktura, a tylko o te konkretne produkty chodzi, zostaly pierwotnie wprowadzone do obrotu
poza EOG przez niego lub za jego zgoda. Zanonimizowanie przez pozwanego danych
dostawcow 1 produktow z tych dokumentéw stanowito taktyke przeciwko interesom
pozwanego. Powodd (1) nie moze ponosi¢ konsekwencji dowodzenia niemozliwego.

Nie mogg stanowi¢ dowodu na fakt wprowadzenia na teren EOG bezposrednio przez X. lub
za jego zgoda dokumenty w postaci faktur zakupow toneréw do drukarek o numerze (...) od
firmy M. z 20 lutego 2016 roku oraz faktura zakupu przez M. towaréw z grupy D. z 18 lutego
2016 roku. Faktury te wskazuja jedynie na produkty rodzajowe. Oba te dokumenty nie
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potwierdzaja, ze konkretny egzemplarz zostal wprowadzony na teren EOG bezposrednio
przez X. lub za jego zgoda. Dokumenty te mogg stanowi¢ jedynie potwierdzenie, ze pozwany
dokonywat obrotu takimi produktami, a wigc iz znajdowaty si¢ one w jego asortymencie.
Dalsze dowody w postaci informacji o partnerstwie miedzy X. , a grupg D. oraz o tym, iz P.

jest autoryzowanym przedstawicielem X. nie majg znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy.

Sad Okregowy zwazyl:

Naruszenie praw powoda (1) do znaku towarowego

Przepis art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 przyznaje wiascicielowi prawo wylacznego i
niezaktoconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym
jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla
identycznych towarow lub ustug - ust.1a, to jest takiego, ktore powtarza — bez dokonywania
zmian lub uzupeklien — wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calos¢,
wykazuje nieznaczne réznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przeci¢tnego konsumenta.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia.
W art. 9 ust. 3 rozporzadzenie stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w
szczegblnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

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

C) przywoz lub wywodz towardow pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa, lub jako
cze¢$ci tych nazw;

e) uzywanie oznaczenia W dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposOb sprzeczny z dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca okre$lonych dziatan. Stosuje rowniez S$rodki, zgodnie z przepisami prawa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. oznacza to,
ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed

naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sagd powinien je, na wniosek powoda,
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zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi si¢ to wprost do przepisow art. 296, art. 286
oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

W orzecznictwie 1 doktrynie powszechnie wskazuje si¢, ze aby skutecznie dochodzi¢
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow towarowych, niezbedne jest
wykazanie iz dziatalno$¢ potencjalnego naruszyciela moze negatywnie wptywac na petnione
przez znak towarowy funkcje. ,,Wylaczne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 zostalo przyznane wiascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrong jego szczego6lnych
interesOw jako wlasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby znak ten mogt
spetnia¢ wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie tego prawa winno by¢ w rezultacie
zastrzezone dla przypadkéw, w ktorych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wptywa lub
moze negatywnie wptywac na pelnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22
wrze$nia 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Znak towarowy pelni nastgpujace funkcje: oznaczania pochodzenia (odrozniajaca),
gwarancyjng i reklamowg. Funkcja oznaczania pochodzenia (odrdzniajaca) polega na
przekazywaniu potencjalnemu kupujacemu informacji o pochodzeniu oznakowanych
towarow. Pozwala zarazem zidentyfikowa¢ Zroédto danego towaru lub ustugi a takze sprawia,
iz towar lub ustuga odrézniaja si¢ od innych towarow/ustug tego samego rodzaju
znajdujacych si¢ w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jako$ciowa,
powoduje, ze znak zapewnia o stalym poziomie cech towaru lub ustugi, ktére potencjalny
odbiorca ma prawo oczekiwaé. Znak ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach kupujacego
zespOl wiasciwosci lub jako$ci oznaczanego nim towaru lub uslugi, symbolizujac je. W
efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsiebiorcy klient nabywa
przekonanie o jego jakosci. Funkcja reklamowa znaku realizuje si¢ przez zachegcanie
kupujacych do nabycia oznakowanych nim towaréw lub ustug.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikajacych z rejestracji unijnego znaku
towarowego, niezbedne jest wystgpienie nastepujacych przestanek:

a) istnienie prawa do znaku wynikajace z jego rejestracji;

b) bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym;

¢) identyczno$¢ lub podobienstwo znaku;

d) identyczno$¢ lub podobienstwo ushug;

e) ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad (w przypadku braku jednoczesnej

identycznosci znakow 1 ustug).

Ponadto zadajacy ochrony wiasciciel znaku towarowego powinien dowiesC, ze

dzialanie podmiotu wobec, ktérego kierowane sg roszczenia, negatywnie wptyneto na funkcje
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znaku towarowego. Na podstawie art. 129 rozporzadzenia 2017/1001 sady obowigzane sa
stosowacC przepisy prawa krajowego, a co za tym idzie, na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296
p.w.p. w zwigzku z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo zada¢ od osoby, ktoéra
naruszyla jego prawo:

a) zaniechania naruszania,

b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,

C) aw razie zawinionego naruszenia rOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

na zasadach ogélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej
optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia
bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku
towarowego,

d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarow,

e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomosci.

Nie byto w sprawie sporu co do tego, ze powodowi (1) przystuguja prawa do unijnych
znakow towarowych: stownego XEROX zarejestrowanego w Urzegdzie Unii Europejskiej ds.
Wrhasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr 000207035, zgtoszonego 9 kwietnia 1996 roku, dla
towarow 1 ustug w klasach: 1, 2 (tonery, atramenty suche 1 atramenty drukarki), 7, 9, 16, 35,

36, 37 i 42 klasyfikacji nicejskiej;

Xerox @)

- stowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO
pod nr 006589535, zgtoszonego 17 stycznia 2008 r., dla towarow i ustug w klasach: 2 (tonery,
tusze suche i atramenty drukarskie), 9 (m.in. fotokopiarki, drukarki laserowe; drukarki
atramentowe, skanery; urzadzenia do przesylania i odbierania faksow; wielofunkcyjne
urzadzenia stuzace jako drukarka, kopiarka i skaner; wielofunkcyjne urzadzenia stuzace jako
kopiarka, faks, skaner i/lub drukarka; plotery;), 16 (papier do drukowania, papier
przebitkowy, papier z makulatury, atrament (wklady atramentowe), segregatory na
dokumenty), 35, 37, 40 1 42 klasyfikacji nicejskiej. Powdd réwniez nalezycie udowodnit, ze
powyzsze znaki towarowe sg uzywane w sposob rzeczywisty na terytorium Polski. Nie byto
sporu w sprawie co do tego, ze pozwany wprowadza do obrotu i oferuje tonery do drukarek ze
znakami identycznymi ze wspolnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanych na rzecz
powoda (1), przy jednoczesnym usuni¢ciu z tych towarow kodow kreskowych oraz numerow

seryjnych produktow. Nie jest kwestionowane w orzecznictwie, ze naruszenie znaku
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towarowego poprzez dokonywanie obrotu towarami, ktore nie zostaty wprowadzone na rynek
EOG przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgoda, tj. brak wyczerpania
prawa ochronnego na znak towarowy, stanowi takze naruszenie znaku towarowego w ramach
naruszenia funkcji znaku. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie C-349/95 (...), w przypadku gdy
produkt oznaczony znakiem towarowym zostal poddany ingerencji osoby trzeciej, bez
zezwolenia wiasciciela znaku towarowego, taka ingerencja moze by¢ traktowana jako
naruszenie funkcji takze gwarancji pochodzenia produktu. W tych okoliczno$ciach nie ma
znaczenia, ze pozwany nie ingeruje bezposrednio w same znaki towarowe powoda (1).
Pozwany ma racje, ze brak kodu kreskowego oraz numeru seryjnego nie przesadza od razu o
nieoryginalnos$ci produktu, jednakze brak takich oznaczen moze wskazywaé na znaczne
prawdopodobienstwo, ze takie produkty nie sg oryginalne. Tym niemniej powod (1) nie na
tym zarzucie opiera swoje roszczenie.
Nie ma racji pozwany zarzucajac powodowi (1) stosowanie zabezpieczen towarow. Powod
swobodnie tworzy i oznacza wprowadzane przez siebie do obrotu produkty, w ramach tej
samej swobody moze réwniez decydowaé o iloSci oraz sposobie zabezpieczania tych
produktéw. Powdd (1) wehodzi w sktad miedzynarodowej grupy podmiotéw dzialajacych na
wielu rynkach zbytu, w ramach swojej dziatalnos$ci jest uprawniony do:
- wprowadzenia oznaczen kodujacych na wszystkich lub jedynie na cz¢éci swoich
produktow,
- wprowadzenia dowolnej ilo$ci oznaczen kodujacych na swoich produktach,
- przypisania kazdemu z kodéw dowolnej funkcji,
- przypisania kazdemu z kodéw jedynie jednej funkc;ji,
- wykorzystania kodow znajdujacych si¢ na produkcie takze w funkcji marketingowej.
W zwigzku z tym bez znaczenia sg zastrzezenia pozwanego, ze na produktach Xerox znajduje
si¢ 5 roznych kodow kreskowych oraz dwa bezposrednio na tonerze. Okoliczno$é
umieszczenia pozostatych kodow na opakowaniach produktow Xerox jest bez znaczenia w
sprawie, gdyz powdd (1) wigze z tymi kodami kreskowymi oraz numerami seryjnymi inne
funkcje 1 ma do tego prawo. Powdd (1) ma rowniez prawo do przypisania dowolnym kodom
oraz numerom identyfikacyjnym ustalonej przez niego funkcji. Powédd dokonat wyboru, ze do
celow marketingowych oraz do celow wskazania pochodzenia toneréw stuzy¢ beda: kod
kreskowy, jak réwniez numer seryjny, a takze numer produktu (numer produktu nie jest
obecny na metalicznej holograficznej naklejce, ale jest numerem wielokrotnie wystepujacym
na opakowaniu towarow Xerox). Powod zdecydowal, ze tych samych kodow uzywa¢ bedzie

do identyfikacji miejsca produkcji, jak réwniez rynku przeznaczenia danych produktow.
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Powdd (1) kieruje poszczegdlne oznaczenia znajdujace si¢ na opakowaniach toneréw X. do
kilku grup odbiorcow tych informacji. Przede wszystkim bedzie to sie¢ powoda (1), jednostki
odpowiadajace za produkcje, jak rowniez dystrybucje¢ produktéw do dalszych dystrybutorow,
a na koncu, trzecig grupa sg nabywcy produktow X.. Powod (1) wprowadzajac zabezpieczenia
dla swoich produktow pozwala réwniez nabywcom materiatow eksploatacyjnych Xerox na
sprawdzenie samodzielnie oryginalnosci sprzedawanych tak produktéw poprzez rejestracje na
odpowiedniej stronie internetowej, a nastgpnie wpisaniu numeru seryjnego znajdujacego si¢
na naklejce, jak rowniez modelu zakupionego produktu. Powod (1) podkreslil, ze jego
roszczenia zostaty sformulowane w ten sposob, iz odnoszg si¢ jedynie do produktow w
postaci tonerow posiadajagcych metaliczng naklejke, a je$li chodzi o usuniecie,
zmodyfikowanie lub zastonigcie odnosi si¢ do kodu kreskowego oraz numeru seryjnego,
ktory oryginalnie byt na nich umieszczony. W zwiazku z powyzszym roszczenia powoda (1)
nie obejmuja sytuacji, w ktorej na etapie poczatkowym takiej metalicznej naklejki produkt nie
posiadat. Pozwany natomiast stanowczo przyznat, ze jedyng modyfikacje jakiej dokonuje jest
usuni¢cie numeru seryjnego, jak rowniez kodu kreskowego metalicznej holograficznej
naklejki.

Bez znaczenia jest zarzut pozwanego, ze powod (1) na czesci towaro6w zamieszcza dodatkowa
informacje, iz towary te zostaly dopuszczone do obrotu na terytorium EOG. Dla powoda (1)
ta informacja nie ma znaczenia, a znaczenie ma wiadomos$¢ zakodowana na kazdym
produkcie wilasnie poprzez naniesienie na produkt metalicznej naklejki z odpowiednimi
oznaczeniami, bez tych oznaczen nie jest mozliwe stwierdzenie przez powoda rynku
przeznaczenia tonerow.

Znaki towarowe Xerox wystepuja na produktach, ktorych obrotu dokonuje pozwany, tak wigc
usuwanie przez niego kodow kreskowych oraz numeréw seryjnych wptywa bezposrednio na
odbidr znaku towarowego Xerox. Dzialania pozwanego maja skutek posredni jesli chodzi o
naruszenie tak funkcji gwarancyjnej, jak i funkcji reklamowej znakéw Xerox. Natomiast
dokonywanie obrotu towarami, co do ktorych nie nastgpito wyczerpanie prawa do znaku
towarowego stanowi bezposrednie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, ktore jest
réwniez niezalezne od ingerencji podmiotu trzeciego w znak towarowy.

Powdd (1) od poczatku postgpowania podkreslat, ze wprowadzenie dodatkowych oznaczen w
postaci metalicznych holograficznych naklejek, na ktorych w oryginalnych produktach
umieszony jest zarowno kod kresowy jak 1 numer identyfikacyjny produktu miato na celu
spelnianie dwoch funkcji: reklamowej - pozwalata na wzigcie udzialu w akcjach

promocyjnych, oraz programach lojalnosciowych nabywcom produktéw Xerox (funkcja
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pierwotna) oraz identyfikacyjnej — umozliwiata powodowi (1) zidentyfikowanie miejsca
produkcji, jak rowniez przeznaczenia produktow, a takze ich autentycznosci (funkcja wtorna).
Przy czym funkcja reklamowa od poczatku nie miata znaczenia w Polsce, gdyz tu program
lojalno$ciowy nie byt wprowadzony, a ostatecznie powdd (1) przed zakonczeniem niniejszego
postepowania zrezygnowat z programow lojalnosciowych w skali globalnej. Zasadnicze
znaczenia ma wi¢c funkcja identyfikacyjna. Te¢ pozwany zakwestionowal podnoszac ze
usuwanie kodow kreskowych i numeréw identyfikujacych dostawce z produktéw przez niego
oferowanych, a oznaczanych znakiem identycznym do znakow towarowych powoda (1),
nastepowato w celu umozliwienia swobodnego przeptywu towaréw pomig¢dzy panstwami UE.
Usuwanie tych oznaczen nie bylo konieczne, gdyz nie istnialo zagrozenie sztucznegO
podziatu rynkoéw w krajach UE.

Zdaniem pozwanego, w sprawie mamy od czynienia z ponownym odwroceniem cig¢zaru
dowodowego zgodnie z regula wynikajaca z wyroku w sprawie C-244/00 (...) z 8 kwietnia
2003 roku. Nie mozna zapominaé, ze w $wietle tego wyroku warunki wyczerpania prawa
powinny zosta¢ udowodnione przez podmiot, ktory na takie wyczerpanie si¢ powotuje, a
dopiero w przypadku gdyby udato si¢ wykazac, ze istnieje realny podziat rynkow krajowych,
w tym w szczegdlnosci wykorzystywanie systemu dystrybucji wytacznej, taka okolicznos¢
moze determinowac ponowng zmiang ci¢zaru dowodowego.

Zgodnie z art. 15 ust 1 rozporzadzenia 2017/1001, unijny znak towarowy nie uprawnia
wlasciciela do zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez wiasciciela lub za jego
zgoda. Przepis okresla wyjatek od zasady monopolu wiasciciela znaku towarowego do
zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towaréw wprowadzonych na terytorium EOG.
,»Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny
ktorej przeprowadzenie nalezy do sadu krajowego, mozna wywie$¢, ze wprowadzono do
obrotu, odpowiednio, we Wspolnocie lub w Obszarze Gospodarczym, towardw, w stosunku
do ktérych powotano si¢ na wyczerpanie prawa do znaku” — Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej w wyroku z 3 czerwca 2010 roku, sprawa C-127/09 (...), Lex nr 578260.

Na podstawie art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 to uprawniony ze znaku towarowego
posiada uprawnienie do pierwszego wprowadzenia na rynek Europejskiego Obszaru
Gospodarczego produktoéw oznaczonych jego znakiem towarowym. Po takim wprowadzeniu,
kazdy z uczestnikow rynku moze swobodnie dokonywa¢ dalszego obrotu takimi towarami, a
uprawniony ze znaku moze si¢ przeciwstawi¢ dalszemu obrotowi jedynie w sytuacji, jezeli

ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami, w
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szczegolnosci jezeli stan towardow ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu
do obrotu.

W kontekscie tego przepisu nalezy stanowczo podkresli¢, ze jesli chodzi o przedmiot
wyczerpania prawa to wyczerpanie prawa do znaku nastepuje co do Kkazdego
indywidualnego egzemplarza oferowanych produktéw. Nie ma mowy o0 wyczerpaniu
generalnym, np. co do modelu produktow, ale z wyczerpaniem indywidualnym, co do
okreslonego egzemplarza. Poprzez przedstawienie ogdlnych faktur na zakup produktéw
okreslonego modelu nie mozna ustali¢, iz w stosunku do produktu zakupionego od
pozwanego, ktory zostal ztozony w sprawie o udzielenie zabezpieczenia rzeczywiscie
nastgpito wyczerpanie prawa. Druga kwestia to ci¢zar dowodu. Nalezy podkresli¢, ze to na
pozwanym spoczywa obowigzek udowodnienia, ze kazdy produkt, ktorym dokonywany jest
obrot zostat wprowadzony na rynek EOG przez powoda (1) lub za jego zgodsa. Pozwany nie
przedstawil takich dowodéw podnoszac tylko, ze do wyczerpania doszto.

Warto w tym miejscu przytoczy¢ czg$¢ orzeczenia w sprawie (...): ,,Reguta dowodowa,
zgodnie z ktérg wyczerpanie prawa do znaku towarowego stanowi $rodek obrony osoby
trzeciej, wobec ktorej wlasciciel znaku towarowego wnosi skarge, konsekwencja ktorej jest
to, ze istnienie warunkow dla takiego wyczerpania, powinno, co do zasady, zostac
udowodnione przez osobg trzecig powotujaca sie na t¢ okoliczno$é, jest zgodna z prawem
wspolnotowym, w szczegdlnosci z art. 5 1 7 pierwszej dyrektywy 89/104/EWG majacej na
celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Jednak wymogi wynikajace z ochrony swobodnego przeptywu towaréw ustanowione mig¢dzy
innymi w art. 28 1 30 WE, mogg oznaczaé, ze wskazana regula dowodowa musi zosta¢
ograniczona. Co za tym idzie, w przypadku gdy osobie trzeciej uda si¢ udowodnié¢, ze istnieje
realne ryzyko podziatu rynkow krajowych, przyjmujac na siebie ci¢zar dowodu takich
okolicznosci, szczegdlnie w przypadku gdy wlasdciciel znaku towarowego sprzedaje swoje
produkty w EOG wykorzystujac system dystrybucji wytacznej, wiasciciel znaku towarowego
jest zobowiazany udowodnié, ze produkty te zostaly pierwotnie wprowadzone do obrotu poza
EOG przez niego lub za jego zgoda. Jesli takie dowody zostang przedstawione, to osoba
trzecia ponosi ciezar udowodnienia zgody wlasciciela znaku towarowego na pdzniejsze
wprowadzenie do obrotu tych produktow w EOG” - pkt 42 i sentencja wyroku Trybunatu
Sprawiedliwos$ci z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00, (...). Z tego rozstrzygni¢cia wynika, ze w
sytuacji, gdy uprawniony stosuje system dystrybucji, ktory nie godzi w podstawowe zasady

funkcjonowania Unii Europejskiej, nie ma podstaw do pozbawiania go ochrony lub
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formulowania dodatkowych wymogéw co do wykazania wyczerpania. Wykazaniem
spelnienia przestanek z art. 15 musi by¢ zainteresowany domniemany naruszyciel, ktory nie
tylko z faktu tego wywodzi dla siebie skutki prawne (art. 6 k.c.) ale takze dysponuje
dowodem, czy choc¢by informacja o dowodach na pierwsze wprowadzenie do obrotu
zakwestionowanego towaru przez uprawnionego ze znaku lub za jego zgoda. Bez trudnosci
moze wigc taki dowod przedstawi¢ 1 powinien to uczyni¢, aby zwolni¢ si¢ z
odpowiedzialno$ci za naruszenie. TO pozwany zatem, aby zwolni¢ si¢ z obowiagzku
udowodnienia wprowadzenia przez powoda towarow do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym, i przerzuci¢ jednocze$nie na niego ci¢zar dowodzenia w tym zakresie
musiatby udowodni¢, ze na skutek dzialan powoda istnieje realne ryzyko podzialu rynkow
krajowych. Zdaniem pozwanego powdd dokonuje sztucznego podziatu rynku poprzez
wykorzystywanie regionalnego zréznicowania produktow oraz przez korzystanie z systemu
§ledzenia ruchu i pochodzenia produktéw. Pozwany podkreslat, ze powod (1) dzieli rynek
EOG na rynek Europy Zachodniej i Wschodniej, na ktorych oferuje tonery do drukarek w
nizszej cenie. Rodznica pomigdzy tymi tonerami sprowadza si¢ do odmiennego
zaprogramowania chipu w danym tonerze, tak aby te oferowane na rynek Europy Wschodnigj
nie pasowaly do drukarek oferowanych na rynku Europy Zachodniej i na odwrot. Zarzucit
ponadto, ze powdd (1) stosuje wzor umowy z europejskimi partnerami, w ktorej wymaga, aby
autoryzowany sprzedawca materialow eksploatacyjnych stosowatl marze o maksymalnej
wysokosci 10 %, chyba ze marza zostanie okre§lona w innej wysokosci przez X.. Zdaniem
pozwanego powod (1) narzuca wszystkim podmiotom tancucha dostaw produktéow cene i
marz¢ na swoje produkty. Podniosl, ze powod (1) odgérnie zakazal autoryzowanym
dystrybutorom, pod rygorem natozenia wysokich kar pieni¢znych, odsprzedazy produktow
Xerox pozwanemu.

Powolujac si¢ na te okolicznosci pozwany nie udowodnil istnienia niebezpieczenstwa
podzialu rynku.

Nalezy podkresli¢, ze nie ma zréwnania dystrybucji selektywnej z dystrybucja wylaczng w
$wietle skutkow rozktadu cigzaru dowodu, zgodnie z zasadg wyrazong w wyroku ,...)".
Ponadto z tego wyroku nie wynika jakoby sam fakt stosowania dystrybucji selektywnej
przesadzal o dokonywaniu przez uprawnionego podziatu jednolitego rynku. Jak stusznie
podkreslit Sad Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu do postanowienia z 14 wrzesnia
2017 roku w sprawie I ACz 1337/17 (rozpoznajgc zazalenie pozwanego na postanowienie o
udzieleniu zabezpieczenia w sprawie XXII GWo 40/17) Trybunal Sprawiedliwos$ci stanagt na

stanowisku, Ze w procesie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego pozwany, jesli
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chce przeprowadzi¢ dowod wyczerpania prawa, powinien jedynie wykazaé, ze istnieje
niebezpieczenstwo podzialu jednolitego rynku. W szczegdlnosci, w tym celu pozwany
powinien wykazaé, ze powdd stosuje we wszystkich lub niektorych krajach Unii Europejskiej
system dystrybucji wylacznej towarow pod tym znakiem. Jezeli pozwany przeprowadzi taki
dowdd, to z kolei powdd powinien udowodnié, ze te konkretne egzemplarze towarow pod
jego znakiem zostalty wcze$niej wprowadzone do obrotu poza terytorium EOG. Jezeli
powodowi powiedzie si¢ taki dowdd, to dopiero wtedy na pozwanego przechodzi obowigzek
wykazania, ze te konkretne towary zostaly wprowadzone na terytorium EOG za zgoda
uprawnionego z rejestracji. Sad nie podziela jednak pogladu prof. Ryszarda Skubisza w
Komentarzu do ustawy Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2017. Zdaniem
komentatora ,,ryzyko podziatu rynku dotyczy niewatpliwie nie tylko dystrybucji wylacznej,
ale takze typowych selektywnych systeméw dystrybucji, w ktorych towary nie moga byc¢
sprzedawane nieautoryzowanym dystrybutorom, przedsigbiorcom nie nalezacym do danej
sieci. Zbyt towaru ze znakiem przez uprawnionego w ramach systemu dystrybucji wytacznej
lub systemu dystrybucji selektywnej przesadza o ryzyku podzialu rynku i tym samym
prowadzi do przesunigcia cigzaru dowodu. Wystarczy przy tym, ze taki system istnieje w
odniesieniu do towaru ze znakiem na rynku kraju przywozu”. Nie ma racji komentator, ze
opisane reguly dowodowe stosuje si¢ rowniez w przypadku stosowania systemu dystrybucji
selektywnej. Trybunal bowiem zajat stanowisko w odniesieniu do sytuacji, gdy uprawniony
ze znaku stosuje system dystrybucji wylacznej. Niebezpieczenstwo (ryzyko) podziatu rynku,
ktére ma zasadnicze znaczenie wedlug Trybunatu powstaje bowiem w nastgpstwie systemu
dystrybucji wylacznej, a nie wszystkich systeméw dystrybucji, ktére wytaczaja sprzedaz
towarow przedsigbiorcom spoza konkretnej sieci.

Zgodnie z artykutem 101 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U.
z dnia 30 kwietnia 2004 roku Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) niezgodne z rynkiem wewngtrznym i
zakazane sg wszelkie porozumienia mi¢dzy przedsigbiorstwami, wszelkie decyzje zwigzkow
przedsigbiorstw 1 wszelkie praktyki uzgodnione, ktore moga wpltywaé¢ na handel migdzy
Panstwami Cztonkowskimi i ktorych celem lub skutkiem jest zapobiezenie, ograniczenie lub
zakldcenie konkurencji wewnatrz rynku wewnetrznego, a w szczegdlnosci te, ktore polegaja
na podziale rynkow lub zrodet zaopatrzenia. Zgodnie z ust. 3 art. 101 postanowienia ustepu 1
mogg zosta¢ uznane za niemajgce zastosowania do:
- kazdego porozumienia lub kategorii porozumien mig¢dzy przedsiebiorstwami
- kazdej decyzji lub kategorii decyzji zwigzkoéw przedsigbiorstw

- kazdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,
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ktore przyczyniaja si¢ do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktow badz do popierania
postepu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzezeniu dla uzytkownikéw shusznej czesci
zysku, ktory z tego wynika, oraz bez:

a) nakladania na zainteresowane przedsigbiorstwa ograniczen, ktore nie sa niezbedne do

osiggniecia tych celow;
b) dawania przedsi¢gbiorstwom mozliwosci eliminowania konkurencji w stosunku do
znacznej cz¢$ci danych produktow.

W wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 25 pazdziernika 1977 roku w
sprawie 26/76 Metro przeciwko Komisji, po raz pierwszy zostaly wskazane zasady oceny
dystrybucji selektywnej w kontek$cie zakazu porozumien ograniczajacych konkurencjg.
Trybunal w wyroku wskazat, ze dystrybucja selektywna jest zgodna z art. 85 ust. 1 TWE
(obecnym art. 101 ust. 1 TFUE), pod warunkiem, ze dobor dystrybutoréw opiera si¢ na
obiektywnych kryteriach jako$ciowych, odnoszacych si¢ do obiektywnych kryteriow o
charakterze jakosciowym zwigzanych z technicznymi kwalifikacjami odsprzedawcy/
dystrybutora, jego personelu oraz wilasciwoscig lokali handlowych oraz ze warunki te
okreslone sg jednolicie dla wszystkich potencjalnych odsprzedawcoéw/dystrybutoréw oraz ze
nie sg stosowane w sposob dyskryminujacy.
Z orzeczenia w sprawie M. oraz poézniejszych orzeczen mozna wyrdznié trzy kryteria, na
podstawie ktorych dystrybucje selektywna mozna uznaé za zgodng z art. 101 ust. 1 TFUE (tj.
,»CZysto jakosciowq”):
1) produkt wymaga dystrybucji selektywnej (ze wzgledu na jego szczegélny charakter
dystrybucja selektywna jest w danym przypadku obiektywnie niezbedna dla zachowania jego
jakosci lub zapewnienia jego wlasciwego uzytkowania, w szczegdlnosci dotyczy produktow
skomplikowanych technologicznie),
2) dystrybutorzy sa wybierani na podstawie obiektywnych kryteriow o charakterze
jakosciowym (ktore ,,odnoszg si¢ do technicznych kwalifikacji dystrybutora i jego
pracownikow oraz lokalu w ktérym prowadzi on dziatalno$¢™), jednolitych oraz stosowanych
w sposob niedyskryminujacy,
3) stosowane kryteria nie wykraczaja poza to, co jest konieczne (dla zapewnienia jakosci lub
wlasciwego uzytkowania towardw — przestanka proporcjonalnosci).
Niekiedy jako dodatkowy warunek wskazuje si¢, ze nagromadzenie na danym rynku wielu
sieci dystrybucji jako$ciowej nie moze eliminowaé ,realnej konkurencji”. Systemy
dystrybucji stosujace dalsze kryteria, ktore ,,w bardziej bezposredni sposob” ograniczaja

liczbe dealerow, zwane sg systemami ilosciowymi lub mieszanymi (Kohutek, 2008a, s. 248).

27



W wyroku z dnia 28 listopada 1997 roku, sygn. akt I CKN 837/97, OSNC 1998/6/96 Sad
Najwyzszy potwierdzil, ze kryteria wyboru dystrybutoréw powinny by¢ obiektywne:
,»Zgodzi¢ si¢ bowiem nalezy co do zasady z (...) pogladem, Ze niezaleznie od realnego
wpltywu na uksztaltowanie rynku, sama tre$¢ porozumienia o utworzeniu sieci handlowe;j
moze by¢ uznana za przejaw pozycji monopolistycznej, jezeli zawiera¢ bedzie nieobiektywne
kryteria doboru przedstawicieli handlowych, albo tez klauzule restrykcyjne wymierzone
przeciwko wolnej konkurencji w powszechnie przyjetym jej rozumieniu jako otwartego
dostepu do rynku na rownych prawach dla wszystkich podmiotéw gospodarczych”. Niewiele
istniejgcych systemow spelnia przestanki doktryny M., a wigc przy analizie legalnos$ci
dystrybucji selektywnej nalezy rozwazy¢ czy dany przypadek moze stanowi¢ wytaczenie
indywidualne (tj. mozliwos¢ powotania si¢ w konkretnej sprawie na art. 8 ust. 1 u.o.kik. lub
art. 101 ust. 3 TFUE) lub wylaczenie grupowe (wynikajace z rozporzadzen wydanych przez
Rad¢ Ministrow 1 Komisje Europejska). Najszerszy zakres zastosowania i1 najwigksze
znaczenie praktyczne majg ogdlne grupowe wytaczenia dla porozumien wertykalnych
wynikajace z rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wylaczenia
niektorych rodzajow porozumien wertykalnych spod zakazu porozumien ograniczajacych
konkurencje¢ (Dz.U.2014.1012 j.t.) oraz rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 330/2010 z
20 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do kategorii porozumien wertykalnych i praktyk uzgodnionych. Dotycza one
przede wszystkim miejsca okreslenia kryteriow wyboru dystrybutorow (krajowe
rozporzadzenie wymaga, aby byly one okre$lone w porozumieniu z dystrybutorem) oraz
sposobu traktowania zakazow, ktérych zakres wykracza poza granice wyznaczone w § 12
rozporzadzenia RM (w prawie unijnym podlegaja one badaniu indywidualnemu, w prawie
polskim s3 bezwzglednie zakazane). Umowy dystrybucji selektywnej ograniczaja liczbe
uprawnionych dystrybutorow 1 mozliwosci odsprzedazy. Roéznica w pordwnaniu z
dystrybucja wylgczng jest taka, iz ograniczenie liczby dealerow nie zalezy od terytorium, ale
od kryteriow doboru, powigzanych w pierwszym rzedzie z charakterem produktu.
Ograniczenie odsprzedazy nie dotyczy aktywnej sprzedazy na danym terytorium, ale
sprzedazy nieuprawnionym dystrybutorom. Dystrybucja selektywna jest niemal zawsze
stosowana w przypadku markowych produktéw koncowych. Aby oceni¢ ewentualne
antykonkurencyjne skutki stosownie do art. 101 ust. 1 TFUE nalezy dokona¢ rozréznienia
pomiedzy czysto jakoSciows, a ilosciowg dystrybucjg selektywng. W pierwszym przypadku
dealerzy sa dobierani jedynie na podstawie obiektywnych kryteriow zwigzanych z

charakterem produktu (np. szkolenie personelu sprzedazy, obstuga zapewniana w punkcie
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sprzedazy, pewna gama sprzedawanych produktow). Zastosowanie takich kryteriow nie
ogranicza bezposrednio liczby dealerow. Czysto jakosciowa dystrybucja selektywna jest
generalnie uznawana za niewchodzaca w zakres stosowania art. 101 ust. 1 ze wzgledu na brak
antykonkurencyjnych skutkéw, pod warunkiem spetnienia trzech warunkow: musi jej
wymaga¢ charakter produktu, konieczno$¢ zachowania jego jakosci i zapewnienie jego
wlasciwego przeznaczenia; odsprzedawcy musza by¢ wybierani na podstawie obiektywnych
kryteriow o charakterze jako$ciowym, jednolitych, dostgpnych dla wszystkich ewentualnych
odsprzedawcow 1 niestosowanych w sposob dyskryminacyjny; ustanowione kryteria nie moga
wykracza¢ poza to, co jest konieczne. IloSciowa dystrybucja selektywna dodaje dalsze
kryteria doboru, ktére w bardziej bezposredni sposob ograniczaja liczbg dealerow,
wymagajac, na przyktad, minimalnej lub maksymalnej sprzedazy, ustalajac liczbe dealerow
itp. Jakosciowa 1 iloSciowa dystrybucja selektywna jest zwolniona przez rozporzadzenie w
sprawie wylaczen grupowych tak dlugo, jak udziat w rynku dostawcy i nabywcy,
rozpatrywany kazdy z osobna, nie przekracza 30 %, nawet w polaczeniu z innymi mniej
powaznymi ograniczeniami wertykalnymi, takimi jak zakaz konkurowania lub dystrybucja
wylaczna, pod warunkiem ze aktywna sprzedaz przez uprawnionych dystrybutoréw sobie
nawzajem lub uzytkownikom koncowym nie jest ograniczona.

Powdd (1) ma prawo nie dopuszcza¢ pozwanego do oficjalnego systemu dystrybucii
produktami Xerox, przy jednoczesnym zalozeniu, ze nie moze zabroni¢ sprzedazy
oryginalnych produktéw Xerox pod warunkiem, iz wprowadzone one zostaly na rynek EOG
W sposob prawidlowy.

Pozwany nie udowodnit, ze system dystrybucji selektywnej ktérym posluguje sie
powod (1) jest niezgodny z prawem konkurencji. Brak w sprawie dowodu, aby umowy
zawarte przez powoda (1) z dystrybutorami produktow podlegatyby wytaczeniu grupowemu z
uwagi na zbyt wysoki udziat na rynku wtasciwym. Udziat powoda (1) nie przekracza 30 % w
rynku drukarek, na ktorym sprzedaje on swoje produkty, a udzial poszczeg6lnych
dystrybutorow nie przekracza 30 % na tym rynku tj. na rynku na ktéorym nabywaja oni
produkty Xerox. Umowy zawarte przez powoda (1) z dystrybutorami podlegaja regule z art.
101 ust 3 TFUE z uwagi na udziaty w rynku. Udzial w rynku, nieprzekraczajacy 30 %
determinuje uznanie, ze powod (1) nie posiada pozycji dominujacej na rynku.

Pozwany nie udowodnit, aby zawierane przez powoda (1) umowy z dystrybutorami
zawieraly jakiekolwiek zakazy sprzeczne z prawem. Powod wprowadzit przejrzyste kryteria
doboru kandydatéw na dystrybutoréw towaréw Xerox. Pozwany nie zdotat udowodnié, aby te

kryteria byly niejednolite, czy ze byly stosowane w sposob dyskryminujacy.
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Whbrew twierdzeniom pozwanego w zwigzku =z prowadzeniem dystrybucji
selektywnej, powod (1) jest uprawniony do zadania od dystrybutorow dokonywania
odsprzedazy produktow tylko konkretnym podmiotom, bowiem miesci si¢ to w zakresie
podejmowania dziatan majgcych na celu ochrong dystrybucji selektywnej. Powdd (1) jest
uprawniony do egzekwowania od dystrybutorow objetych systemem, aby towary byly
odsprzedawane tylko uprawnionym dystrybutorom, albo klientom koncowym, a takze
stosowania systemu monitorowania przeptywu towarow w ramach tego systemu. Zdaniem
Sadu powyzsze dziatania, jako stuzgce ochronie jakoSci towar6w mieszczg si¢ w granicach
prawa. Powdd (1) nie naktada na dystrybutorow zakazow, ktore bytyby sprzeczne z prawem.
W szczegolnosci dystrybutorzy funkcjonujacy w ramach systemu dystrybucji selektywnej nie
sg ograniczeni, jesli chodzi o wzajemng sprzedaz produktéw na terytorium EOG, jak rowniez
jesli chodzi o sprzedaz produktéow do konsumentéw na terytorium EOG (z wylaczeniem
dystrybutorow hurtowych, ktoérzy sa ograniczeni, je$li chodzi o sprzedaz na rzecz
konsumentéw koncowych). Nie zachodza ograniczenia terytorialne co do sprzedazy
produktow na terytorium EOG, gdyz dystrybutorzy moga sprzedawa¢ produkty w kazdym
panstwie na terytorium EOG. Podobnie nie dochodzi do naktadania na dystrybutorow kar
pieni¢znych w przypadku znalezienia produktu w innym kraju UE niz kraj pierwszej dostawy,
w sytuacji, gdy sprzedaz produktu odbywa si¢ w ramach sieci dystrybucji selektywnej
ustanowionej przez X.. Kary sg stosowane w przypadku sprzedazy toneréw poza siecia
dystrybucji X.. Stosowanie kodow identyfikujacych, a takze systemu monitoringu produktow
w takich warunkach prowadzenia sprzedazy nie powoduje niebezpieczenstwa podziatu rynku.
Ponadto, nie mozna zakwalifikowa¢ jako zachowania majacego na celu podzial rynku
wprowadzanie do obrotu na terytorium réznych krajow, réznych cen dla tych samych
produktow. Takie zachowanie jest powszechne pod warunkiem, ze t0 rozrdznienie jest
uzasadnione obiektywnymi kryteriami, a wsrdd nich powod (1) zasadnie wskazat: r6zng
sytuacje ekonomiczng klientow, a przez to ich zdolno$¢ nabywania towarow, koszty pracy,
podatkow, zréznicowanie utrzymania personelu, czy tez wytworzenia jednej sztuki danego
produktu.

Jezeli za$ chodzi o wprowadzanie towardéw o roznych cechach na terytorium réznych krajow
EOG to takie dziatanie nie powinno by¢ rowniez zakwalifikowane jako dziatanie, ktére ma na
celu podziat rynku, wobec swobody sprzedazy produktow przez oficjalnych dystrybutorow
X..

Zdaniem Sadu, dzialanie powoda (1) polega jedynie na przyjeciu wypracowanego modelu

dystrybucji selektywnej, ktorego istota jest z jednej strony zakaz zaopatrywania podmiotéw
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nienalezacych do sieci, z drugiej natomiast obiektywne i jako$ciowe kryteria doboru
cztonkow sieci. Tym samym nie mozna méwic o istnieniu ryzyka ,,podziatu rynku” toneréw
do drukarek, gdyz istnienie konkurencji zapewnione jest poprzez funkcjonowanie w obrocie
szeregu innych przedsigbiorstw, posiadajacych znacznie wigkszy udziat w obrocie tozsamymi
towarami na terytorium EOG.

Podsumowujac powod (1) udowodnit, ze:

1) X.nie ma pozycji dominujacej na rynku wiasciwym,

2) produkty X.sg powszechnie dostepne na terytorium EOG,

3) umowy dystrybucyjne na zadnym szczeblu dystrybucji nie zabraniajg odsprzedazy
oryginalnych produktow Xerox w ramach dystrybutorow znajdujacych si¢ w sieci
dystrybucyjnej X.,

4) brak jest ograniczen terytorialnych na samym EOG dotyczacych mozliwosci
prowadzenia sprzedaz produktow X. przez oficjalnych dystrybutorow X.,

5) system oznaczen umieszczanych na metalicznych holograficznych naklejkach ma
stuzy¢ celom marketingowym, a takze kontrolnym, aby pomaga¢ w ustaleniu kiedy
produkty spoza EOG trafiaja na rynek europejski.

Pozwany nie udowodnit ryzyka podziatu rynku.

Przede wszystkim pozwany nie zwolnit si¢ z obowiazku udowodnienia wprowadzenia do
obrotu towaré6w powoda (1) oznaczonych znakami towarowymi Xerox na terytorium EOG,
przez powoda lub za jego zgoda, a to jego obcigza ciezar dowodu, gdyz to pozwany powotuje
si¢ na wyczerpanie prawa. Stosowanie systemu dystrybucji selektywnej i podejmowanie
dziatan ochronnych nie moze by¢ przetamane poprzez przyjecie, iz praktyki takie powoduja
naruszenie zasady swobodnego przeptywu towarow, w szczegdlnosci gdy podmiot stosujacy
takie praktyki nie posiada pozycji monopolistycznej lub dominujgcej na rynku. Dziatania
pozwanego polegajace na usuwaniu z hologramowej naklejki na oryginalnych opakowaniach
produktéw kodow kreskowych 1 numerdéw seryjnych nie stuzg ochronie przed podzialem
rynku. Pozwany podniést zarzut podziatu rynku, tylko po to aby doszto do odwrocenia
cigzaru dowodu zgodnie z regula (...) 1 aby samemu nie dowodzi¢, ze wobec produktow
wprowadzanych przez niego do obrotu nastapito wyczerpanie prawa, a co si¢ z tym wiaze, ze
tonery X. sprzedawane przez pozwanego zostaly wprowadzone do obrotu w EOG przez
powoda (1) lub za jego zgodg. Pozwany powinien udowodni¢ w odniesieniu do kazdej sztuki
towaru wyczerpanie praw do znakéw towarowych Xerox, czego nie wykonat.

Sad przyznat racje powodowi (1), ze dziatanie pozwanego narusza praw0 powoda do unijnych
znakéw towarowych EUTM nr 000207035 oraz nr 006589535 na podstawie art. 9 ust. 2 lit a.
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Rozporzadzenia tj. w warunkach podwdjnej identycznosci (identycznos$¢ znakow oraz
identyczno$¢ towarow 1 ustug). Usuwanie z holograficznej naklejki oznaczen wplywa
negatywnie na funkcje¢ gwarancyjng znakow towarowych powoda (1), niweczy gwarancje
pochodzenia towaru od konkretnego podmiotu, posiadania okre§lonych cech, w tym
marketingowych, a takze ustalenia przeznaczenia towaru na rynek EOG.

Przepis art. 286 p.w.p. zostatl dostosowany do postanowien art. 10 dyrektywy 2004/48/WE,
ktory reguluje $rodki naprawcze. W efekcie nowelizacji rozbudowany zostat katalog
przyktadowych dziatan, ktore moga zosta¢ nakazane przez sad na wniosek uprawnionego i
obejmuje on m.in. wycofanie z obrotu lub zniszczenie bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych przedmiotow, a takze $rodkéw wuzytych do ich wytworzenia lub
oznaczenia. Dzialania orzeczone na podstawie art. 286 p.w.p. majg stuzy¢ usunigciu skutkow
naruszenia. Wobec wyeliminowania nowelizacja z 2007 roku roszczenia o usunigcie skutkow
naruszenia z katalogu roszczen, zawartego w art. 287 p.w.p., postanowienia art. 286 stanowig
materialnoprawng podstawe zadania przez powoda (1) - uprawnionego usunigcia skutkow
naruszenia. Dziatania nakazane na podstawie art. 286 p.w.p. powinny dotyczy¢ bezprawnie
wytworzonych przedmiotow oraz srodkow i materiatdéw uzytych do ich wytworzenia. Sad na
podstawie art. 129 rozporzadzenia 2017/1001, art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 286 p.w.p.
orzekl o zakazie uzywania przez pozwanego unijnych znakow towarowych jak w pkt 1
wyroku, a takze w pkt 2 wyroku o0 zniszczeniu stanowigcych wlasnos¢ pozwanego tonerow
do drukarek. Ze wzglgdu na dolegliwos¢ tego srodka przy orzekaniu o wniosku uprawnionego
Sad uwzglednil wage naruszenia, bezposredni zwigzek toneréw pozbawionych przez
pozwanego na hologramowych naklejkach kodow kreskowych i numerdéw seryjnych z
naruszeniem prawa powoda (10 oraz poprzez nakazanie zniszczenia tylko tych toneréw, ktore

stanowig wlasno$¢ pozwanego takze interesy osob trzecich.

W pkt 3 wyroku Sad wyrokowat na podstawie art. 296 ust. 1t p.-w.p. w zwigzku z art. 287 ust.
2 p.w.p. Szczegblnym sposobem usuwania skutkow naruszenia prawa do znaku towarowego
(patentu) moze by¢ podanie do publicznej wiadomosci czg$ci albo calosci orzeczenia
sadu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposob 1 w zakresie okreslonym przez sad. Przed
implementacjg dyrektywy 2004/48/WE do prawa polskiego w 2007 roku i reformg roszczen z
tytutu naruszenia prawa do znaku towarowego (patentu) naruszyciel mogt zostaé
zobowigzany do ztozenia w prasie stosownego ogloszenia. Sad uznal, Zze Zadanie podania do
publicznej wiadomosci tresci orzeczenia spetlnia zamieszczenie na stronie internetowej

pozwanego sentencji wyroku w zakresie uwzgledniajgcym powodztwo, ale zgodnie z formg 1
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sposobem publikacji zagdanym przez powoda (1). Nie mozna stwierdzi¢, ze jest to sposob

dolegliwy dla pozwanego tak ze wzgledu na koszty publikacji, jak i forme.

Roszczenie powoda (2)
Czyn nieuczciwej konkurencji
Ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst

jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1010, dalej u.z.n.k.), w mysl art. 1, reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsigbiorstw oraz klientoéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania przez przedsigbiorce dominujacej
pozycji rynkowej - tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 wrze$nia 1998 roku, sygn.
akt 1 ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1. W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 2002 roku, | CKN
1319/00, OSNC 2003/5/73 Sad Najwyzszy stwierdzil m.in., Zze zatoZzeniem ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sily przedsigbiorcy oraz jej
oddziatywanie na krag odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie mi¢dzy dzialaniem uczciwym i
zgodnym z prawem, a wykraczajacym poza ustanowione reguly, nie za§ o ochrong
konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci zachowania
si¢ 1 dzialania podmiotow gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostgpu do
rynku na rownych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej
uzasadnia (...) poszukiwanie rownowagi migdzy wolno$cig rynku i swobodg obrotu a celami
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okreslonymi w art. 1. Stosownie do art. 3 ust. 1
u.z.n.k. uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,

- narusza lub zagraza interesowi innego przedsigbiorcy lub klienta,

- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsigbiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢
Swiadomos$¢ skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrzeé, bez znaczenia jest przewidywanie
przezen mozliwos$ci naruszenia interesow innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sa
wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowe;,
majace na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towarow przez zwigkszenie
wlasnej efektywnos$ci gospodarczej badZ ostabienie cudzej. Zagrozenie interesOw musi mie¢

charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wpltyw na innych
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przedsigbiorcow-konkurentow (albo na konsumentdéw), niekorzystnie oddzialywaé¢ na ich
sytuacje¢, naruszajac ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposéb, w jaki dziatanie
konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatow. Obowigzek wskazania i
udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego interesow gospodarczych, a takze winy
naruszyciela obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Naruszenie prawa
odnosi si¢ do bezwzglednie obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci u.z.n.k., przepisow o
przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie doébr osobistych, prawa
wlasno$ci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje
rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspoOtzycia spotecznego, jako normy moralne i
zwyczajowe stosowane w dziatalno$ci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne
z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztalt okolicznosci, a zwlaszcza cel, uzyte $rodki i
konsekwencje przedsiebranych dzialan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢
zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm -
por. M.K¢pinski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch
Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1. Pojecie dobrych obyczajow odczytuje si¢
najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywigzujacym wage nie do
przestrzegania dobrych obyczajow w ogole lecz do zachowania przedsigbiorcow w
dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych
zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogoétu ludzi
myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalno$ci gospodarczej - uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26
wrzesnia 2002 roku, Il CKN 213/01, OSNC 2003/12/169. Sprzeczno$¢ z dobrymi
obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sagdu z punktu widzenia tresci, motywow
1 celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania
(lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spotecznos$e,
obowigzujagcymi w okreslonym srodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis
art. 3 w ust. 1 w sposob ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2
wymienia przyktadowo niektdre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy
wyktada¢ tak, zZe ogélne okreslenie 1 przepisy czyn nieuczciwej konkurencji
uszczegotawiajace pozostajg w nastepujacych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknigtego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uzna¢ takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia

ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

34



- wymagania okre§lone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza si¢ do czyndéw
wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna petlni funkcj¢ korygujaca w stosunku do
przepiséw szczegdlnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17,
w rzeczywisto$ci jednak dziatanie nie wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np.
bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej
konkurencji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza
do zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsigbiorcy, ktory poniost okreslone naktady
na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocj¢ okreslonego produktu, czy na
rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku
wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w rozdziale 2
u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale
odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1.

Pojecie nieuczciwej konkurencji zostalo nierozlgcznie potaczone z dziatalnosciag
gospodarczg. Jezeli moéwimy o czynie nieuczciwe] konkurencji, to po pierwsze, dziatanie
okreslane jako taki czyn musi zosta¢ podjete podczas prowadzenia dzialalnos$ci gospodarczej,
po drugie, dziatanie to musi by¢ sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, po trzecie,
dziatanie to musi zagraza¢ lub narusza¢ interes innego przedsi¢biorcy lub klienta.

Nie ma definicji konkurencji, jest nim mechanizm wilasciwy dla gospodarki rynkowe;j, a
wlasciwie jest to zjawisko charakteryzujace funkcjonowanie gospodarki. Istota konkurencji
jest bowiem wdzieranie si¢ w sfer¢ interesow przeciwnika gospodarczego, ale proces ten
winien przebiega¢ wedlug uczciwych regul. Proby okreslenia definicji dziatan
konkurencyjnych sprowadzajg si¢ bardziej do oddania sensu dzialan konkurencyjnych,
mianowicie kazdy podmiot gospodarczy dazy do wywarcia okre§lonego, korzystnego dla
siebie wplywu na zachowania podmiotdéw, z ktérymi pragnie nawigzac lub zachowac stosunki
umowne (...) powyzsze dazenie przedsigbiorcy wyraza si¢ w podejmowanych przez niego
roznego rodzaju dzialaniach adresowanych bezposrednio lub posrednio do innych
uczestnikOw obrotu gospodarczego. Dziatania takie, o ile sg faktycznie zdolne wywrze¢
wpltyw na decyzje przedsiebiorcow lub konsumentdéw, okresli¢ mozna mianem dzialan
konkurencyjnych (czynéw konkurencji) — tak A.Walaszek - Pyziot i W. Pyziot za B. Gadek
Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji art. 3 u.z.n.k., Prace
Instytutu Prawa Wtlasnosci Intelektualnej UJ, Zakamycze 2003, s.112. Pojecie stosunku
konkurencji tworzy nieodlaczng czg$¢ pojecia dziatalnosci konkurencyjnej i ma miejsce

wtedy, gdy miedzy korzy$ciami, ktére w wyniku nieuczciwego dziatania osiagnat lub
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zamierza osiggnac¢ jeden przedsigbiorca, a stratami drugiego istnieje uchwytna wigz (por. B.
Gadek op. cit., s.116). Celem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona nie
tyle praw podmiotowych, co ochrona przed nierzetelnymi metodami rywalizacji (por. B.
Gadek:, op. cit., s.79). Nieuczciwos¢ jest konsekwencja sprzecznosci z prawem lub dobrymi
obyczajami oraz zagrozenia lub naruszenia interesu innego przedsi¢biorcy lub klienta i to w
dziatalnosci gospodarczej. Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspodtzycia
spotecznego. Nie jest mozliwe sprecyzowanie, czy wrecz skatalogowanie tych kryteriow
ocennych, ktore - jak wszystkie wywodzace si¢ z systemu warto$ci moralnych - posiadaja
wiele uwarunkowan pozaprawnych. Sg to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dzialalno$ci gospodarczej. W razie konkretnego sporu konieczne jest zweryfikowanie
okreslonego zachowania w kategoriach uczciwos$ci, obyczajnosci czy godziwosci (por. T.M.
Knypl. K. Trzcinski: Znaczenie zwyczajéw i dobrych obyczajow w prawie cywilnym i
handlowym, PPH 1997, nr 8, s. 15).

Powod (2) zadal zakazania pozwanemu popelniania czyndow nieuczciwej konkurencji na
szkode powoda, polegajacych na wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu, oferowaniu,
reklamowaniu oraz sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu toneréow do
drukarek oznaczonymi znakami Xerox - powoda (1). W toku postepowania powdd (2)
zaniechat (2) dowodzenia, ze pozostaje w stosunku konkurencji z pozwanym. Wykazanie tej
przestanki stanowi warunek konieczny do wystapienia z roszczeniami z ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W orzecznictwie podnosi si¢, ze pomiedzy przedsigbiorcami
zachodzi stosunek konkurencji, gdy na tym samym terytorium oferuja takie same lub
substytucyjne dobra lub ustugi, dazac do zawarcia mozliwie najwigkszej liczby uméw na
korzystnych dla siebie warunkach. Powod (2) ztozyt tylko odpis z rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego, z ktorego wynika, ze jako profil jego dziatalnosci wpisana
zostata sprzedaz materialow eksploatacyjnych do urzadzen drukujacych i kopiujacych. Nie
jest to dowdd przesadzajacy o prowadzeniu dzialalno$ci w tak oznaczonym zakresie. Tym
niemniej mozna przyjac, ze dla oddania sensu dziatan konkurencyjnych wystarczy, ze powod
(2) podejmuje dziatania jako sprzedawca materiatdw eksploatacyjnych do urzadzen
drukujacych i kopiujacych i1 to wystarczy aby uzna¢, ze te dzialania sg faktycznie zdolne
wywrze¢ wplyw na decyzje przedsigbiorcow lub konsumentow w Polsce w zakresie tej
dziatalno$ci, sa zatem dziataniami konkurencyjnymi wobec pozwanego. To jeszcze nie
wystarczy do spelnienia przestanek z art. 3 u.z.n.k.

Pozwany nie udowodnit, ze wprowadza do obrotu tonery do drukarek oznaczone znakami

Xerox wprowadzone do obrotu na terenie EOG przez powoda (1) lub za jego zgoda. We
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wczesniejszych rozwazaniach Sad podnidst, ze pozwany narusza prawo powoda (1) ze
znakow towarowych Xerox, a zatem podejmowane przez niego dziatania maja ogdlng ceche
bezprawnosci, Sprzecznosci z dobrymi obyczajami. Powdd (2) nie byt zwolniony z obowigzku
udowodnienia, ze konkretne zachowanie pozwanego, w §wietle art. 3 u.z.n.k. byto to dziatanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i jako takie zagrazalo lub naruszato interes
innego przedsigbiorcy lub klienta, a zatem bylo nieuczciwe. Powod (2) poprzestal tylko na
wykazaniu, ze pozwany od lat dziata poza oficjalnym systemem dystrybucji produktéw Xerox
i wprowadza na rynek produkty, ktore nie zostaly przeznaczone przez powoda (1) do
sprzedazy na terytorium EOG, jednoczes$nie uniemozliwiajgc konsumentom skorzystanie z
ofert marketingowych przygotowanych dla nabywcow oryginalnych towaréw Xerox. Tak
wiec w takich dzialaniach pozwanego powod (2) upatruje naruszenia dyspozycji art. 3
u.z.nk., w szczegolnosci na tym polega, zdaniem powoda (2), naruszenie interesu innego
przedsigbiorcy lub klienta. Ponadto powdd (2) powotywat si¢ na to, ze dziatania pozwanego
polegajace na wprowadzaniu do obrotu toneréw do drukarek oznaczonych znakami
towarowymi powoda (1) niewprowadzonymi do obrotu na terytorium EOG przez tego
powoda lub za jego zgoda skutkuja uzyskaniem przewagi rynkowej nad powodem (2) oraz
innymi uczestnikami rynku sprzedajagcymi produkty X. przeznaczone na rynek EOG. Powod
(2) nie udowodnil, ze do uzyskania takiej przewagi rynkowej nad powodem (2) doszto lub
mogto dojs¢. Powod (2) podnosit bowiem tylko, ze pozwany importuje i wprowadza do
obrotu tonery po cenie znacznie nizszej, niz towary oferowane przez powoda (2). Réznica
cenowa pomie¢dzy towarami wprowadzonymi do EOG za zgoda powoda (1), a towarami
sprzedawanymi przez pozwanego wynosi ok. 10%. Nie jest to zatem dowdd na uzyskanie
przez pozwanego przewagi rynkowej. Pamigtac takze nalezy, ze przewaga cenowa nie zawsze
oznacza przewage rynkowa. Powdd (2) powinien konkretnie wskaza¢ na czym polega to
zagrozenie jego interesu w sensie gospodarczym. Sad nie moze si¢ domysla¢, czy przez
okreslone, nieuczciwe dzialanie pozwanego zostata zaktocona, a jezeli tak to w jakim stopniu,
rownowaga na wolnokonkurencyjnym rynku. Ponadto pozwany ma racj¢ podnoszac, ze
powod (2) nie udowodnit w jaki sposdb pozwany, ktory sprzedaje nieznaczne ilosci tonerow
Xerox w Polsce uzyskal lub moze uzyskiwa¢ przewage rynkowa nad powodem (2).
Wysoko$¢ sprzedazy pozwanego na rynku polskim pozostaje marginalna, a w konsekwencji
nie moze doprowadzi¢ do odebrania pozycji powoda (2) na rynku polskim. Oczywistym jest
fakt, ze nawet jesli uznac istnienie przewagi konkurencyjnej pozwanego to nie wynika ona z
dzialalnos$ci pozwanego poprzez usuwanie oznaczen, a z obnizenia ceny sprzedazy $rednio do

10%.
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Ponadto ma racj¢ pozwany zarzucajac powodowi (2), ze przypisywane pozwanemu dziatania,
wypelniajace znamiona z art. 3 u.z.n.k., nie sg tozsame z dziataniami, ktérych zaniechania
powdd (2) zada w pkt IT a i b pozwu. Powdd (2) zada bowiem zaniechania szeregu dziatan, w
tym m.in. polegajacych na importowaniu, eksportowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz
sktadowaniu w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu toneréw do drukarek
oznaczonych znakami XEROX podczas gdy jednoczes$nie podnosi, ze nieuczciwe dziatanie
pozwanego polega na wprowadzaniu na rynek produktéw, nie precyzujac, ze chodzi o
wprowadzanie do obrotu toneréw do drukarek. Tym samym powod (2) zada zakazania
wszystkich dziatan, wymienianych raczej w art. 296 ust. 1° pkt 2 p.w.p. niz w art. 3 u.z.n.k..
Wprawdzie jest oczywistym, ze przepis ten nie stanowi zamknigtego katalogu czynéw
nieuczciwej konkurencji, to jednak roszczenia zakazowe powinny odnosi¢ si¢ do konkretnie
zarzucanych 1 dowiedzionych pozwanemu czynoéw.

To majac na uwadze Sad uznal, Zze roszczenie powoda (2) z pkt II a pozwu nie moze by¢
uwzglednione.

Powdd (2) w pkt II b pozwu zadat zakazania pozwanemu popelniania czynéw nieuczciwe;j
konkurencji na szkode powoda (2) polegajacych na wprowadzeniu do obrotu tonerow do
drukarek w opakowaniach oznaczonych znakami Xerox, na ktorych kod kreskowy lub numer
seryjny znajdujacy si¢ na hologramowej naklejce zostaly zastonigte, zmodyfikowane lub

usuniete, w tym w szczegolnosci w nastgpujacy sposob:

, & przez to uniemozliwienie skorzystania z ofert marketingowych
przygotowanych dla nabywcow oryginalnych towaréw Xerox.

W tym punkcie powod (2) ponosit, ze wprowadzanie do obrotu toneréow do drukarek w
opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi powoda (1), z ktoérych usunigto oznaczenia
numeryczne uniemozliwia skorzystanie z ofert marketingowych nabywcom oryginalnych
produktow powoda (1) niezaleznie od tego czy takie dziatania sa prowadzone, cho¢ w toku
procesu koncentrowat si¢ wylacznie na programie lojalno$ciowym (...), a ten od poczatku
2019 roku przestat funkcjonowac. Powdd (2) nie przedstawil z jakich ofert marketingowych
w Polsce klienci nie mogli skorzysta¢. Nie mozna podzieli¢ stanowiska powoda (2), ze bez
programu lojalno$ciowego obrét tonerami z usunigtym kodem identyfikujacym dostawce
czynem nieuczciwe] konkurencji jest uniemozliwienie klientom powoda (2) udzialu w

zakonczonym programie. Podkresli¢ takze nalezy, ze w Polsce zaden program lojalnosciowy
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nigdy nie byt przez powoda (2) wprowadzony, a zakres ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie obejmuje dziatan poza Polska. Tak wigc wprowadzanie do obrotu toneréw do
drukarek w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi powoda (1), z ktérych usuni¢to
0znaczenia numeryczne, wobec nie podejmowania dziatan przez pozwanego, majgcych na
celu uniemozliwienie skorzystania z ofert marketingowych przygotowanych dla nabywcow
oryginalnych towaréw Xerox nie stanowi naruszenia regul uczciwej konkurencji, o ktorych
mowa w powolanym przepisie.

To majac na wzgledzie Sad 1 w tej czesci powodztwo oddalit.

O kosztach procesu Sad orzekl na podstawie art. 100 k.p.c. dokonujac ich stosunkowego
rozdzielenia. U podstaw rozstrzygnigcia Sadu legto ustalenie, ze powodowie tacznie wygrali
w 70 %, a zatem pozwany w 30%.

Na koszty poniesione przez powodow sktadaty sie:

optata stosunkowa od pozwu — 9.250,00 z1,

optata za czynno$ci adwokackie na podstawie z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie optat za czynno$ci adwokackie (Dz.
U. poz. 1800) — 840,00 zt,

optata od zazalenia na zawieszenie postgpowania — 1.850,00 zi,

optata skarbowa od pelnomocnictwa — 17,00 z1.

oplata za czynnosci adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie optat za czynno$ci adwokackie (Dz.
U. poz. 1800) — 1 680,00 zt.

Lacznie 13.637,00 zt, a 70% z tej kwoty to 9.545,00 zt.

Na koszty pozwanego sktadaty sie:

oplata za czynnosci adwokackie na podstawie z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie oplat za czynnos$ci adwokackie (Dz.
U. poz. 1800) — 840 zt,

optata skarbowa od pelnomocnictwa — 17,00 z1,

optata od zazalenia na zawieszenie postgpowania — 1.850,00 z1,

optata za czynnosci adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie oplat za czynnos$ci adwokackie (Dz.
U. poz. 1800) — 1 680,00 zt.

Lacznie 4.387,00 zt, a 30% z tej kwoty to 1.316,00 zt.
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Od wigkszej kwoty poniesionej przez powodow 9.545,00 zt nalezy odja¢ mniejsza poniesiong
przez pozwanego 1.316,00 zt i kwota 8.229,00 zt stanowi nalezno$¢ powodow po

stosunkowym rozdzieleniu kosztow.

SSO Ewa Dietkow
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