Sygn. akt XXII GWzt 43/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2013 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawlowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2013 r. w W.

sprawy z powodztwa U. (...).V. z siedziba w R. (Holandia)

przeciwko (...) spblce z ograniczong odpowiedzialnoScia w M.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych

1. zakazuje pozwanej (...) spdlce z ograniczong odpowiedzialnoscia w M. przywozu, wprowadzania do obrotu,
oferowania i sktadowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi
(...)nrnrC.(..), (...),C.(...)iC.(...), ktoéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez powoda U. (...).V. z siedziba w R. ani za jego zgoda;

2. nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiacej wlasnosé (...) spotki
z ograniczong odpowiedzialno$cia w M., herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...) nr nr C.
(...), (...),C.(...)iC. (...), ktora nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym
przez powoda ani za jego zgoda;

3. zobowiazuje pozwang do dwukrotnego opublikowania, w odstepie tygodnia, na wlasny koszt, w ogélnopolskim
wydaniu dziennika (...), na pierwszej stronie redakcyjnej po$wieconej ekonomii, obramowanego, widocznego,
ogloszenia wielkoS$ci 1/10 powierzchni strony, przy uzyciu czcionki A. N. 12, o treSci : ,Wyrokiem wydanym 31 stycznia
2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...) spdlce z 0.0. w M. przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania
i skladowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...) nr nr C.
(...), (...),C.(...)iC. (...), ktora nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym
przez uprawnionego U. (...).V. z siedziba w R. ani za jego zgoda.”;

4. w pozostalej czeéci powodztwo oddala;

5. oplate ostateczng ustala na kwote 5.000 (piec¢ tysiecy) zlotych i uznaje za pobrana od powoda do kwoty 1.000
(tysiac) zlotych;

6. nakazuje pobranie od pozwanej (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia w M., na rzecz Skarbu Panhstwa —
Sadu Okregowego w Warszawie, kwoty 4.000 (cztery tysiace) zlotych tytulem pozostalej czeSci oplaty ostatecznej;

7. zasadza od pozwanej (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoécia w M. na rzecz powoda U. (...).V. z siedziba w R.
kwote 2.897 (dwa tysiace osiemset dziewieédziesiagt siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw procesu.
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UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 26 listopada 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 71/12 Sad udzielit U. (...).V. w R.
zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie naruszen praw ze wspolnotowej rejestracji znakéw towarowych (...) nr (...), (...), (..)1i (...) przez
zakazanie (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cig w M. — na czas trwania procesu — przywozu, wprowadzania do
obrotu, oferowania, reklamowania i skladowania w tych celach herbaty w opakowaniach opatrzonych wspo6lnotowymi
znakami towarowymi (...)nr (...), (...), (...)i (...), ktora nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim
Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgoda;

2. o nakazanie wycofania z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach opatrzonych wspoélnotowymi znakami
towarowymi (...) nr (...), (..), (..)1i (...), ktora nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim
Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgoda, przez zajecie, znajdujacej sie w dyspozycji (...) spotki
z ograniczong odpowiedzialnoécia w M., herbaty w opakowaniach opatrzonych wspolnotowymi znakami towarowymi
(¢..)nr (.), (.), (.0)i (..), ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgoda i oddanie jej pod dozor na koszt obowiazane;.

14 grudnia 2012 1. U. (...).V. w R. wnibst o :

8. zakazanie (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoScia w M. przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i
skladowania w tych celach oraz reklamy herbaty opatrzonej znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i
C. (...), ktora nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda
ani za jego zgoda;

9. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowigcej jej wlasno$¢, herbaty
opatrzonej znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...) i C. (...), ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona
do obrotu w (...) przez powoda ani za jego zgoda;

10. podanie wyroku do publicznej wiadomosci, poprzez opublikowanie obramowanych i widocznych 2 ogloszen,
przy uzyciu czcionki A. N. 12, w og6lnopolskim wydaniu dziennika (...), na pierwszej stronie redakcyjnej po$wieconej
ekonomii, informacji wielkoéci 10% powierzchni strony, obejmujgcej: dane stron oraz fakt wydania wyroku
uznajacego naruszenie przez pozwana praw powoda, przez wprowadzanie do obrotu herbaty opatrzonej znakami
towarowymi (...) nrnrC. (...), (...), C. (...)iC. (...), ktbra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w (...) przez
U. (...).V. ani za jego zgoda;

11. zasadzenie kosztdw procesu.

W motywach powo6d powolal sie na stuzace mu prawa do znakéw towarowych (...), zarzucajac spolce (...) naruszenie
jego wylacznoéci przez wprowadzanie do obrotu i oferowanie — bez zgody uprawnionego - herbaty w opakowaniach
z tymi znakami, ktora nie zostala po raz pierwszy wprowadzona do obrotu w EOG przez powoda ani za jego zgoda.
Wyjaénil, ze pozwana importuje i oferuje herbate wyprodukowana na Sri Lance, nie przeznaczong do sprzedazy na
rynku Unii Europejskiej. Przedstawil zasady obowiazujace w jego przedsiebiorstwie przy produkcji, oznaczaniu i
wprowadzaniu do obrotu herbaty (...). Wskazal, ze smak odmienny herbaty importowanej przez pozwang spoza (...)
budzi zastrzezenia polskich konsumentéw. Na poparcie swych twierdzen zaoferowal dowody z dokumentéw, fotografii
i zeznan Swiadkow. (k. 2-145, 219-226, 230-232)

Odpowiadajgc na pozew (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScia w M. zazgdala oddalenia powddztwa i zwrotu
kosztow procesu. Zarzucila, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za naruszenie praw powoda, nie ona bowiem jest
podmiotem wprowadzajacym do obrotu kwestionowany towar. Powolala sie na wyczerpanie prawa wylacznego U.



(...).V. Podniosta, ze powdd z ponad 40 % udzialem ma pozycje dominujaca na polskim rynku herbat czarnych.
Zarzucila mu naduzywanie tej pozycji i blokowanie dostepu do rynku, innym niz U. Polska, dystrybutorom.

Wskazala, ze fotografie zataczone do pozwu nie przedstawiaja opakowan herbaty (...) oferowanej do sprzedazy, ktore
sq obecnie oznaczone: (...) (Dopuszczone do sprzedazy w EOG). Zdaniem pozwanej, co do wezedniejszych opakowan
- bez takiego zastrzezenia - brak jest ograniczen w sprzedazy na terenie EOG. Na poparcie zarzutow przedstawita
dowody z fotografii i dokumentéw. (k.151-209, 231)

Replikujac, powod zakwestionowal twierdzenia pozwanej, co do tego, ze zajmuje on pozycje dominujaca, utrudnia
dystrybutorom dostep do rynku i wprowadza herbaty (...) w systemie dystrybucji wylacznej lub selektywne;.
Zaprzeczyl, ze doszlo do wyczerpania praw do znakéw towarowych (...), wskazujac, ze pozwana nie udowodnila, iz
oferowana przez nig herbata zostala wprowadzona do obrotu na terenie EOG przez uprawnionego lub za jego zgoda.

Sad ustalil, ze U. (...).V. zsiedziba w R. jest uprawniony z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
wA.:

- graficznego wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego 25 III 2002 r. pod nr (...) z pierwszenstwem od
16 IT 2001 1., 0 czym opublikowano 20 V 2002 r.

- graficznego znaku towarowego nr (...) - chronionego w Unii Europejskiej zarejestrowanego 12 V 2009 r., 0 czym
opublikowano 13 X 2009 .

- stownego wspoélnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego 19 III 2001 r. pod nr (...), z pierwszenstwem
od 29 II 2000 r., 0 czym opublikowano 23 IV 2001 .

- wspolnotowego graficznego znaku towarowego zarejestrowanego 13 IV 2006 r. pod nr (...), z pierwszenstwem od
16 IT 2005 1., 0 czym opublikowano 22 V 2006 r., chronionych m.in. dla towaréw w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej —
herbaty. (bezsporne — tak tez wydruki z bazy (...) i Swiadectwa rejestracji z thtumaczeniem na jezyk polski k.53-85)

U. (...).V. uzywa swych znakéw dla herbaty wprowadzanej do obrotu i oferowanej w krajach Unii Europejskiej, m.in.
w Polsce, produkowanej w fabrykach w B. i w K.. Jej opakowania zawierajg informacje o dystrybutorze majacym
swa siedzibe w jednym z panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz oznaczenie (...), a obecnie takze (...).
(bezsporne — tak tez fotografie k.103-108, 189-200, dowody rzeczowe)

(...) spotka z ograniczong odpowiedzialnoécig w M. oferuje w Polsce — hurtowo - herbate, wyprodukowana na Sri
Lance (bezsporne — tak tez faktury k.86, 87), w opakowaniach opatrzonych wspdlnotowymi znakami towarowymi
(...) , nie przeznaczona do sprzedazy na rynku Unii Europejskiej i nie wprowadzona do obrotu w Europejskim
Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgoda. (obcigzajacy pozwana brak dowodu przeciwnego)
Na opakowaniach herbaty wskazany zostal producent, importer i dystrybutor (...) Ltd z siedzibg na Sri Lance,
ponadto widnieja na nich napisy w jezykach innych niz jezyki europejskie. (bezsporne — fotografie k.89-94 i 109-110,
oswiadczenie k.98-102).

Pozwana nabyla herbate (...) od I. S. prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa F.H (...) w L., wskazujacej
jako importera P.U.H P. P. (...) spotke jawng w W. i pochodzenie towaru od dystrybutora U. Sri Lanka. (bezsporne
— tak tez oéwiadczenie k.170-172)

Spolka (...) nie dysponuje zgoda powoda na uzywanie jego znakow towarowych (...). (bezsporne) Pozwana nie zawarta
umowy o wspolpracy z (...) spbtka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W.. (bezsporne — tak tez korespondencja
k.176-187)

Ustalone przez Sad okolicznoéci faktyczne, istotne dla rozstrzygniecia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c. nie byly
sporne. Strony nie zgadzaly sie natomiast co do mozliwosci zakwalifikowania dzialania pozwanej, jako naruszenia
praw wylacznych powoda. Spolka (...) powolywala sie na nabycie zakwestionowanej herbaty na terytorium EOG



od (..) .H. (...) L S., ktéra - w oéwiadczeniu datowanym 30 XII 2011 r. zapewnila o posiadaniu dokumentéw
wymaganych dla dopuszczenia herbaty do sprzedazy na rynku polskim. Z dokumentu tego nie wynika jednak zgoda
na uzywanie znakéw towarowych powoda, a w szczegolno$ci na wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG
herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...), czemu U. (...).V. stanowczo zaprzecza. Istotne dla
rozstrzygniecia sporu jest natomiast przyznanie przez spolke (...), ze kwestionowana herbata sprowadzona zostala
ze Sri Lanki.

Pozwana nie wskazala okoliczno$ci przywozu spornego towaru na terytorium EOG, ograniczajac sie do stwierdzenia,
ze herbata importowana przez P.U.H. (...).K. sp.j. w W. pochodzi od U. Sri Lanka. Jak wyjasnila, pozwana nie
twierdzi o wyrazeniu przez zgody powoda na wprowadzenie herbaty do obrotu w EOG, ktoérej jedynie domniemywa
na podstawie braku zastrzezenia (...). Jest tez przekonana, ze oferujac towar, wprowadzony do obrotu w EOG, nie
narusza praw wylacznych powoda (k.157). Kwestie te majg charakter prawny i zostang wyjasnione w dalszej czeSci
uzasadnienia.

Wobec przyznania przez pozwang istnienia praw U. (...).V. i zakresu ich ochrony, a takze faktu sprzedazy herbaty w
opakowaniach ze znakami towarowymi (...), Sad oddalil wnioski powoda o dopuszczenie dowodu z zeznan §wiadkow
T. D., P. J. i J. S.. Nie uwzglednil takze wnioskéw pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznan $§wiadkéow S. C.-M.,
I. S. i M. G., jako powolywanych na okolicznoS$ci bezsporne (nieimportowanie i niewprowadzanie przez spotke (...)
do obrotu kwestionowanego towaru na terytorium EOG) lub niemajace znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, w
rozumieniu art. 227 k.p.c. (pozycja rynkowa U. Polska).

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyl :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktére caloSciowo reguluje zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element polskiego
porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, s3 one powtorzeniem regulacji zawartych
w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa
Prawo wlasno$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegblnoSci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wladciwych przepiséw prawa krajowego.

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakloconej konkurencji, ktérego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mie¢ pelna mozliwoéc
przyciggania do siebie klientow dzieki wysokiej jakoSci ich towarow i ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odrdzniajacych, pozwalajacych na zidentyfikowanie ich pochodzenia. (tak wyroki ETS z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89
HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 M.&K. i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 (...) (...))

Prawo wylaczne zostalo przyznane wiascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych
interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogl spelnia¢ wlasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom
wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakoSci (gwarancyjng), komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa ograniczone jest do przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreSlonego
oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na pelmione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunalu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 B. B., a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie
C-487/07(...)0.iin., z 23 III 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 G. Francei G.)

Przepis art. 13 rozporzadzenia stanowi w ust. 1, ze wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wilasciciela do
zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towarow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium EOG
pod tym znakiem przez wlasciciela lub za jego zgoda. Od dawna utrwalony jest poglad o wylacznym uprawnieniu

wladciciela znaku towarowego do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w
okreS§lonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwos$ci z 16 VII 1998 r. w sprawie




C-355/96 S., z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 A. M. D. et F., z 20 XI 2001 r. w polaczonych sprawach C-414/99 do
C-416/99 Z. D., a ostatnio np. wyroki z 14 VII 2011 r. w sprawie C-46/10 V. G.).

W wyroku z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 C. Trybunal stwierdzil, ze wyczerpanie praw przyznanych przez znak
towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wlasciciel udzielil — w spos6b wyrazny — zgody na wprowadzenie do obrotu
w EOG towardéw, w stosunku do ktérych powolano sie na wyczerpanie. Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu
musi zosta¢ wyrazona w sposob pozytywny (consent must be expressed positively), a czynniki brane pod uwage przy
ustalaniu dorozumianej zgody musza jednoznacznie $wiadczy¢ o tym, ze uprawniony zrzek! sie jakiejkolwiek intencji
wykonywania swego prawa wylacznego. To na importerze ciazy obowiazek udowodnienia przed sadem istnienia
zgody, uprawniony za$ nie musi dowodzié jej braku.

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

a. uprawniony nie zakomunikowal wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzonych na rynek poza EOG, ze
sprzeciwia sie sprzedazy tych towaré6w wewnagtrz EOG,

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

c. uprawniony przeniost wlasnos§é towaréw, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez zadnego zastrzezenia
umownego, oraz ze, wedlug prawa wlasciwego dla danej umowy, przeniesione prawo wlasnosci obejmuje, przy braku
takich zastrzezen, nieograniczone prawo odsprzedazy lub, w konicu, prawo dalszej sprzedazy towaréw wewnatrz EOG.

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sadu krajowego, w wyroku wydanym w polaczonych sprawach C-414/99, C-415/99
iC-416/99 (...) SAvs. A(...)Ltd, L. S. & Co and L. S. (UK) Ltd vs. T. S., T. plc (...) Ltd, Trybunal stwierdzil, ze dla
wyczerpania praw wylgcznych nie ma znaczenia fakt, ze importer towardéw opatrzonych znakiem towarowym nie jest
Swiadomy, iz uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia sie wprowadzaniu tych towaréw na rynek wewnatrz EOG
lub ich sprzedazy na tym obszarze przez podmioty inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani
sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nalozyli na osoby nabywajace od nich towary ograniczen umownych, chociaz
zostali o takiej konieczno$ci poinformowani przez uprawnionego. (por. takze T. Sieniow Rozklad ciezaru dowodu w
sprawach importu réwnoleglego LEX 53006, J. Sozanski Wlasnos¢ intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej,
Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunal wielokrotnie podkreslal, ze tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie towaré6w do obrotu
wewnatrz Wspolnoty decyduje o tym, czy doszlo do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie
istnienia zgody jest rozstrzygajacym kryterium przesadzajagcym o wyczerpaniu. (por. M. Lampart Glosa do wyroku
TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 LEX) W przypadku wprowadzenia do obrotu towaréw poza obszarem
wspo6lnotowym nie nastgpi skutek w postaci wyczerpania prawa wylacznego, w zwigzku z tym powolanie sie przez
pozwanego na taka okoliczno$¢ nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15 X 2009 r. w sprawie nr C-324/08 Makro
v. Diesel)

Whbrew przekonaniu spolki (...), wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu w EOG bez zgody uprawnionego, towaru
opatrzonego jego znakiem, skutkuje odpowiedzialno$cia za naruszenie prawa wylacznego zar6wno importera, jak
i kazdego kolejnego podmiotu oferujgcego, reklamujacego, czy skladujacego w tych celach towar. Nabycie przez
pozwana spornej herbaty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od przedsiebiorcy zapewniajacego ja o legalnoéci
sprzedazy nie ma znaczenia dla oceny dzialania spolki (...), jako bezprawnego.

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrazona w sposéb wyrazny lub dorozumiany, musi
zosta¢ udowodniona przez przedsiebiorce, ktory sie na nig powoluje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54
i 58 wyroku w sprawach Z. D. i L. S. oraz pkt 34 wyroku w sprawie V. D.). W zadnym wypadku nie moze by¢ ona
domniemywana. Dodatkowo nalezy wyja$ni¢, ze do wyczerpania prawa wzgledem kwestionowanych produktéw nie
wystarczy takze zgoda na wprowadzenie do obrotu produktéw z nimi identycznych. Fakt udzielenia zgody musi zostaé




udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy produktu z chronionym znakiem towarowym. (por. wyrok
w sprawie C-173/98)

W okolicznoS$ciach niniejszej sprawy nastepuje odwrdcenie ciezaru dowodu, zgodnie z tezami wyroku Europejskiego
Trybunalu Sprawiedliwosci z 8 IV 2003 r. wydanego w sprawie C-244/00 V. D. Czytamy w nim, ze reguta dowodowa,
zgodnie z ktora pozwany, podnoszacy na swoja obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazaé jego
przestanki, jest zgodna z prawem wspdlnotowym, w szczego6lnoSci art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/
EWG z 21 XII 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakow
towarowych, zmienionej umowa miedzynarodowa z 2 V 1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednakze, wymogi wynikajace z konieczno$ci ochrony swobody przeplywu towar6w unormowanej, min. z art. 28 i 30
TWE, moga prowadzi¢ do potrzeby modyfikacji tej reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego niebezpieczenstwa
podzialu rynkéw krajowych, w szczegdlnosSci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje
towary w systemie dystrybucji wylacznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, iz zostaly one pierwotnie
wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgoda poza (...). Jezeli powod dostarczy taki dowdd, pozwany ma
obowiazek wykaza¢, ze uprawniony do znaku wyrazil zgode na dalszy zbyt towarow w (...).

W ocenie Sadu, pozwana nie moze skutecznie zarzuca¢ wyczerpania praw powoda do znakéw towarowych (...).
Przyznajac, ze kwestionowany towar byl importowany ze Sri Lanki, spdélka (...) powinna byla dowie$é istnienia zgody
U. (...).V. na wprowadzenie go po raz pierwszy do obrotu w EOG przez importera spotke jawna P.U.H. P. P. K. lub
jakikolwiek inny podmiot. Pozwana opiera swe przekonanie o braku naruszenia na oSwiadczeniu osoby, od ktorej
nabyla spornga herbate, w ktérym jednak nie ma mowy o zgodzie uprawnionego. Jak wcze$niej wyjasniono, zgody
takiej nie mozna domniemywac z braku, czynionego obecnie zastrzezenia (...).

Formutujgc swe zastrzezenia odnoszace sie do naduzywania przez powoda pozycji rynkowej, pozwana abstrahuje od
charakteru znakéw towarowych, ktére podlegaja ochronie na terytorium Unii Europejskiej, a takze od odrebnos$ci
podmiotowej uprawnionego U. (...).V. oraz jednego z jego dystrybutoréw spolki (...). Argumentacja pozwanej,
odmienna od uksztaltowanego orzecznictwa sadéw wspolnotowych, nie poparta zadnymi dowodami, nie pozwala na
uznanie, ze w kazdym przypadku oferowanej herbaty nastapilo wyczerpanie praw wylacznych powoda.

Niewykazanie przez pozwana systemu dystrybucji wylacznej herbaty (...) i istnienia realnego niebezpieczenstwa
podzialu rynkéw krajowych ze wzgledu na system dystrybucji selektywnej, skutkuje nalozeniem na nia obowigzku
udowodnienia, ze w odniesieniu do oferowanej do sprzedazy herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi (...)
nastgpito wyczerpanie praw U. (...).V. Pozwana, ktéra — stosownie do zasady sformulowanej w przepisie art. 6 k.c. -
obcigzal dowdd wprowadzenia towaru po raz pierwszy do obrotu na terytorium EOG nie sprostala temu obowigzkowi.

Nalezy podkreslié, ze zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c., strona zobowiazana jest dawa¢ wyjasnienia co do okolicznosci
sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja
strone, ktdora nie dopelnila ciazacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99)
Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okoliczno$ci (art. 227 k.p.c.)
powinno by¢ udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI
2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Uznaniu za zasadny zarzutu wyczerpania prawa wylacznego sprzeciwia sie oznaczenie opakowania oryginalnego
produktu napisami w jezykach innych niz panstw EU, nizsze od dyktowanych przez dystrybutoréow U. w panstwach
Unii Europejskiej ceny. Skoro sporne towary byly przeznaczone na rynek Sri Lanki i tam nastgpilto ich wprowadzenie
do obrotu przez powoda, to — w braku jego zgody - nie moga one by¢ importowane do krajow Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i tu wprowadzane do obrotu.

Art. 9 przyznaje wlascicielowi prawo wylacznego i niezakldéconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania
innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia
dla identycznych towaréw lub uslug. (ust.1a) Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i
przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna sie opieraé na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej



(koncepcyjnej). Znaki nalezy poréwnywac caloéciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace
(dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) moze by¢ uznany za identyczny ze wcze$niejszym
znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie elementy tego znaku,
lub gdy rozpatrywane jako calo$é¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktdre nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 (...))

U. (...).V. dysponuje prawami wylacznymi wynikajacymi z rejestracji wspdlnotowej znakéw towarowych (...), ktore
uzywane przez pozwang spolke bez zgody powoda w postaci identycznej z ta w jakiej zostaly zarejestrowane, dla
oznaczenia towaréw identycznych z tymi, dla ktorych chronione sa znaki towarowe — herbata. Niewatpliwie zatem ma
tu miejsce naruszenie wylacznos$ci, o ktérym mowa w art. 9 ust.1a rozporzadzenia.

Skutki wspélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-nia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw
tytulu X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w

szczegolnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i Swiadczenie uslug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywoéz towaréw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegélne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje
roéwniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze je§li w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (§rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony
znaku wspdlnotowego.

Sformulowanie - chyba ze istnieja szczegblne powody zaniechania — uprawnia Sad do odstgpienia od stosowania
sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w
postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit
sie naruszenia, winien skonkretyzowac te szczeg6lne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sagdowi ocene,
przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z rejestracji.

W przekonaniu Sadu, U. (...).V. nalezycie dowi6dt swych praw i wkroczenie przez spolke (...) w sfere wylacznoSci
wynikajacg z rejestracji znakdow towarowych, obejmujacej w szczegbdlnosci decydowanie o pierwszym wprowadzeniu
do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem towarowym na okre$lonym terytorium. Uzasadnione jest zatem
zastosowanie wzgledem pozwanej sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a
rozporzadzenia i zakazanie pozwanej przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i skladowania w tych celach
oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...)iC. (...),
ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda U. (...).V.
z siedziba w R. ani za jego zgoda.

Uwzglednienie powoddztwa w zakresie pkt 2., przez nakazanie pozwanej wycofania z obrotu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiacej jej wlasnosé, herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi (...)
nr nr C. (...), (...), C. (...)iC. (...), ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez powoda ani za jego zgoda, znajduje uzasadnienie w prawie krajowym, art. 286 p.w.p.



Zadanie sformulowane w pkt 3 pozwu znajduje oparcie w prawie krajowym - art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2
p-w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia. Dla powiadomienia najbardziej zainteresowanych nabywcoéw herbaty
o bezprawnych dzialaniach pozwanej, Sad zobowigzal ja do dwukrotnego opublikowania, w odstepie tygodnia, na
wlasny koszt, w ogdlnopolskim wydaniu dziennika (...), na pierwszej stronie redakcyjnej poSwieconej ekonomii,
obramowanego, widocznego, ogloszenia wielkoSci 1/10 powierzchni strony, przy uzyciu czcionki A. N. 12, o tresci :
~Wyrokiem wydanym 31 stycznia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...) spdlce z 0.0. w M. przywozu,
wprowadzania do obrotu, oferowania i skladowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych
znakami towarowymi (...) nr nr C. (...), (...), C. (...)iC. (...), ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w
Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego U. (...).V. z siedziba w R. ani za jego zgoda.”

Ingerencja Sadu w tre$¢ zadan, przez sformulowanie nakazéw i zakazéw w spos6b odmienny od tre$ci powddztwa
uzasadniato orzeczenie o jego czeSciowym oddaleniu.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajac nimi w caloéci pozwang poniewaz
powdd ulegt tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowane;j
przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i
wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art.
98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysoko$ci naleznej wedlug przepisow
o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreéla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwoéci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasgdzajac oplate sad bierze
pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie
do jej wyjaénienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne okreSlone
w rozdzialach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej
wysoko$é¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z
rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zl (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien
skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawdd radcy
prawnego jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysoko$ci. Sad obciazyt pozwang obowigzkiem zwrotu
powodowi oplat sadowych od pozwu i od wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Sad ustalit oplate ostateczna na kwote 5.000 zl, uznajac ja za pobrana od powoda do kwoty 1.000 zt i nakazujac
pobranie od pozwanej na rzecz Skarbu Panstwa pozostalej kwoty 4.000 zt. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
28 VII 2005 r. 0 kosztach sagdowych w sprawach cywilnych)



