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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2023 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Tomasz Szancito (przewodniczacy)
SSN Marcin Krajewski

SSN Jacek Grela (sprawozdawca)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 31 marca 2023 r.

w Izbie Cywilnej w Warszawie,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Warszawie

z 20 wrzesnia 2018 r., sygn. akt VIl AGa 702/18,

w sprawie z powodztwa P. S.A. w G.

przeciwko P. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig spétce komandytowej w W.
przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich

0 ochrone unijnego znaku towarowego,

1. oddala skarge kasacyjna;
2. zasgdza od pozwanej na rzecz powodki 2 700 (dwa tysigce

siedemset) zt kosztow postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 26 czerwca 2017 r. Sgd Okregowy w Warszawie w sprawie

z powodztwa P. S.A. w G. zakazat pozwanej P. spoétka z ograniczong



odpowiedzialnoscig spotce komandytowej w W. uzywania unijnego znaku
towarowego H., to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, sktadowania w celu
oferowania, importowania, eksportowania oraz reklamowania perfum, wod
toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem
towarowym H., ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: ,EOG”) przez uprawnionego do
znaku towarowego lub za jego zgodg, w szczegdlnosci tak zwanych testerow
zawierajgcych na opakowaniach zewnetrznych lub na flakonikach informacje: ,nie
do sprzedazy”, ,not for sale”, ,demonstration” lub ,tester’; zobowigzat pozwang do
zniszczenia, na jej koszt, w terminie dwoch tygodni od dnia uprawomocnienia sie
wyroku, perfum, wod toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych
unijnym znakiem towarowym H., ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium EOG przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodg, w
szczegolnosci tak zwanych testeréw zawierajgcych na opakowaniach zewnetrznych
lub na flakonikach informacje: ,nie do sprzedazy”, ,not for sale”, ,demonstration” lub
Jester’, w tym towaréw zajetych przez Komornika Sgdowego przy Sadzie
Rejonowym dla Warszawy Pragi-Potudnie .. W. 28 lipca 2016 r., wskazanych w
protokole zajecia ruchomos$ci w sprawie Km [...], w obecnosci przedstawiciela lub
petnomocnika powoddki; zobowigzat pozwang do podania do publicznej wiadomosci,
na jej koszt, informacji o wyroku Sagdu Okregowego w Warszawie z 26 czerwca
2017 r. w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, przez
opublikowanie na stronie internetowej pod adresem [...] a w przypadku zmiany
strony internetowej w trakcie postepowania sgdowego, na tej stronie, na ktorej
pozwana bedzie prowadzita blizej okreslong gtowng dziatalnos¢ handlowa,
nieprzerwanie przez okres trzech miesiecy oraz oddalit powddztwo w pozostatej
czesci.

Wyrokiem z 20 wrzesnia 2018 r. Sad Apelacyjny w Warszawie oddalit

apelacje pozwanej.

Sad drugiej instancji ustalit, ze powddka byta producentem wyrobdéw
perfumeryjnych — na podstawie umowy licencji udzielonej przez uprawnionego H. w
M. — wytgcznie uprawnionym do jego uzywania oraz do wnoszenia i popierania we

wilasnym imieniu wnioskow i powodztw zwigzanych z naruszeniem praw do



stownego unijnego znaku towarowego H. zarejestrowanego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante 26 marca 2008 r. pod
numerem [...], chronionego m.in. dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskigj

(kosmetyki i zapachy, perfumy).

W toku postepowania, w 2016 r., umowa licencyjna tgczgca H. i powddke

zostata rozwigzana.

Pozwana prowadzi od stycznia 2012 r. dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
hurtowej sprzedazy wyrobow perfumeryjnych przez sklep na stronie internetowej
pod adresem [...].pl. Pozwana dystrybuuje m.in. nieprzeznaczone do sprzedazy
egzemplarze demonstracyjne wyrobéw perfumeryjnych H., oznaczone jako ,T.”.
Produkty takie oferuje w znacznej liczbie na swej stronie internetowej. Informuje
przy tym klientéw, ze opakowany zazwyczaj w biaty kartonik i pozbawiony korka
zatykajgcego tester nie rozni sie zapachem od zwyktego produktu. Pozwana
regularnie wysyta cenniki do o0so6b prowadzgcych sprzedaz internetowg

kosmetykow, oferujgc do sprzedazy m.in. testery ze znakiem towarowym H..

W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, w sprawie Km
[...], Komornik Sgdowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Potudnie
dokonat 28 lipca 2016 r. zajecia perfum, woéd toaletowych i perfumowanych
w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym H. — nieprzeznaczonych do
sprzedazy testerow z oznaczeniami: ,not for sale”, ,demonstration” albo ,tester”;
oznaczonych kodami wskazujgcymi, wedtug oswiadczenia powoddki, na ich
przeznaczenie przez wytworce do wprowadzenia do obrotu poza terytorium EOG

oraz tych, z ktérych opakowan usunieto kody kreskowe lub zastonieto je.

Produkty te pozwana nabywata od: B., M., M.1, F., F.1, E., P., S. sp. z 0.0.
sp.k., U. 1 P. sp. z 0.0. oraz za granicg od: A. s.r.o., B. s.r.o., E. s.r.o. (Czechy), H.
(GB), J. (Holandia), K. (Holandia) L. s.r.0., P. s.r.0., V. (Holandia).

Pozwana nie weryfikuje pochodzenia nabywanych towaréw, ufajgc
kontrahentom, ze pochodzg one z legalnego zrodta. Nie kontroluje, czy z opakowan
zewnetrznych wyrobdéw perfumeryjnych ze znakiem towarowym H. usuniete zostaty

kody kreskowe EAN. Sama nie usuwa ich ani nie zakleja.



Sad Apelacyjny uznat, ze nie zastugiwat na uwzglednienie zarzut braku
legitymacji czynnej powodki. Podmiot uprawniony do dochodzenia ochrony
unijnego znaku towarowego jest okreslony w art. 22 ust. 3 rozporzagdzenia
0 wspoélnotowym znaku towarowym z dnia 26 lutego 2009 r. nr 207/2009 (tempus
regit actum Dz.Urz. UE L Nr 78, s. 1 ze zm., dalej: ,rozporzgdzenie”), zgodnie
z ktorym bez uszczerbku dla postanowienn umowy licencyjnej licencjobiorca moze
wystgpi¢ z powodztwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wytgcznie za
zgodg wiasciciela tego znaku. Jednakze licencjobiorca wytgczny moze wszczgc
takie postepowanie, jezeli wtasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego
wezwania, nie wytacza sam we wiasciwym terminie powddztwa w sprawie
naruszenia. Okolicznoscig bezsporng byto, ze w chwili wytoczenia przedmiotowego
powodztwa powddka byta wytgcznym licencjobiorcg znaku towarowego nr [...] ,H.”.
Okolicznos¢ ta wynika z potwierdzenia wpisu licencji. Powyzszy przepis wyraznie
stanowi, ze zasadnicze znaczenie dla legitymacji licencjobiorcy wytgcznego do
dochodzenia ochrony znaku towarowego ma umowa stron. W tym przypadku
umowa licencyjna upowazniata powodke do podejmowania dziatan przeciwko
potencjalnym naruszycielom prawa do znaku. Nie moze by¢ wiec Zadnych
watpliwosci, ze w chwili wytoczenia powddztwa powddka byta umocowana do
wystgpienia z roszczeniami objetymi zgdaniem pozwu. Zgodnie z dowodami
przedtozonymi przez pozwang doszto do utraty przez powddke licencji wytgcznej
w wyniku nabycia catego portfolio marek perfum P. S.A. przez amerykanski
koncern C., co nastgpito 3 pazdziernika 2016 r. Utrata przez powddke uprawienia,
na ktorym opierato sie zgdanie pozwu, nastgpita juz w toku postepowania, po
doreczeniu pozwanej pozwu, ktére to zdarzenie miato miejsce 26 wrzesnia 2016 r.
Sad drugiej instancji podzielit ocene, ze zgodnie z art. 192 pkt 3 k.p.c. z chwilg
doreczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objetych sporem nie ma
wptywu na dalszy bieg sprawy. Skoro powddka utracita licencje w oparciu, o ktérg
formutowata Zzgdania pozwu 3 pazdziernika 2016 r., zasS doreczenie pozwu
nastgpito 26 wrzesnia 2016 r., to zbycie uprawienia nastgpito w toku postepowania i

nie ma znaczenia dla oceny legitymaciji czynnej powddki.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego Sgd Okregowy zasadnie przyjat takze, ze

zostaty zrealizowane, wynikajgce z art. 9 ust. 2 lit. a rozporzadzenia, warunki



ochrony unijnego znaku towarowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzgdzenia
wiasdciciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego
uzywania w odniesieniu do towarow, ktore zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium EOG pod tym znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgoda.
Istota ochrony przewidzianej rozporzgdzeniem polega na przyznaniu wtascicielowi
znaku wylgcznego prawa do wprowadzenia na wskazany obszar towaru
podlegajgcego ochronie albo na wyrazeniu zgody na jego wprowadzenie na ten
rynek. Wyczerpanie tej ochrony nie wystepuje natomiast w wypadku wprowadzenia
przez wiasciciela albo za jego zgodg chronionego towaru na rynki znajdujgce sie
poza obszarem, na ktérym stosuje sie przepisy powotanego rozporzgdzenia.
Pozwana nie twierdzita, ze uzyskata osobiscie zgode na wprowadzenie towarow do
obrotu na EOG, niemniej podnosita, ze nabyta te towary od podmiotow, ktére takg
zgode otrzymaty, na dowod czego przedstawita faktury VAT dotyczace zakupu

produktéw analogicznych do tych, ktorych dotyczyto zgdanie pozwu.

Sad drugiej instancji wskazat, ze zgodnie ze spisem towaréw
zabezpieczonych przez komornika sgdowego 226 produktow w rzeczywistosci
zostato przeznaczonych na rynek europejski i w tym zakresie doszio do
wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego. Sad Okregowy okolicznosc¢ te
wzigt pod uwage przy ocenie zebranego materialu dowodowego i zastosowane
srodki ochrony ograniczyt jedynie do tych produktow, ktére nie zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG za zgodg uprawnionego do znaku
towarowego. Niemniej 48 sztuk zabezpieczonych perfum to testery zawierajgce
informacje o nieprzeznaczeniu ich do sprzedazy detalicznej, 523 sztuki
zabezpieczonych perfum nie bylo przeznaczone na rynek europejski, zas 3641
sztuk zabezpieczonych perfum posiada naklejki maskujgce, ktdre nie pozwalajg na
ustalenie regionu geograficznego, na ktéry zostaty przeznaczone. Materiat
dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, ze co do tych produktow doszto do
wyczerpania prawa wytgcznego w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporzgdzenia. Jezeli
idzie o 48 sztuk zabezpieczonych produktéw z oznaczeniami: ,not for sale”,
,demonstration” albo ,tester”, to juz z tresci tych informacji wynika, ze nie zostaty
one wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem towarowym

przez wiasciciela lub za jego zgodg i nie mozna w tym zakresie mowic



0 zastosowaniu art. 13 ust. 1 rozporzagdzenia. Informacja zamieszczona na tych
produktach jednoznacznie przesgdza, ze nie zostaty one przeznaczone do dalszej

odsprzedazy. Tymczasem pozwana prowadzita sprzedaz tych produktow.

Sad Apelacyjny podkreslit, ze w przypadku 3641 sztuk zabezpieczonych
perfum posiadajgcych naklejki maskujgce doszto do uszkodzenia oryginalnych
opakowan, jak rowniez usuniecia oryginalnej folii zabezpieczajgcej opakowania.
Dziatania te zostaty podjete w zwigzku z usunieciem kodu zabezpieczajgcego,
anastepnie natozeniem naklejki maskujgcej. Powyzsze oznacza, ze w stosunku do
tych towarow wiasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania jego
uzywania. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 rozporzgdzenia ustep 1 tego artykutu nie
ma zastosowania, jezeli wiasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby
sprzeciwiac sie dalszemu obrotowi towarami, w szczegodlnosci jezeli stan towarow
ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepakowany
produkt ma bowiem nieodpowiedni wyglad i przez to moze szkodzi¢ renomie znaku
towarowego. O ile art. 9 ust. 2 lit. a rozporzgdzenia okre$la przestanki udzielenia
ochrony, o tyle zgodnie z art. 9 ust. 3 na podstawie ust. 2 tego artykutu mogg by¢
zakazane w szczegoélnoéci nastepujgce dziatania: 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 Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem; c¢) przywoz lub wywoz towaréw pod
takim oznaczeniem; d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy
przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw; e) uzywanie oznaczenia
w dokumentach handlowych i w reklamie; f) uzywanie oznaczenia w reklamie
porownawczej w sposob sprzeczny z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/114/WE. Poniewaz przeprowadzone w sprawie postepowanie dowodowe
wykazato, ze uzywanie przez pozwang znaku towarowego H. byto bezprawne,
powodka mogta domagacd sie ochrony przewidzianej w art. 9 ust. 3 rozporzgdzenia.
Witasciciel znaku towarowego jest bowiem uprawniony do zakazania osobie
trzeciej, ktéra nie posiada jego zgody, uzywania oznaczenia identycznego z owym
znakiem dla towarow lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak jest
zarejestrowany, jezeli uzywanie to ma miejsce w obrocie handlowym i wptywa lub

moze negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje.



Sad drugiej instancji wskazat, ze zgodnie z art. 102 ust. 2 rozporzadzenia
sad w sprawach unijnych znakow towarowych moze réwniez stosowac srodki lub
zarzgdzenia dostepne na podstawie prawa majgcego zastosowanie, jakie uzna za
witasciwe w okolicznosciach danej sprawy. Powyzsza norma pozwala
w szczegolnosci na zastosowanie art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (tempus regit actum tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410
ze zm., dalej: ,p.w.p.”). Zdaniem Sgdu Apelacyjnego nie mozna uznaé, ze Sad
pierwszej instancji naruszyt powyzszg norme przez jej niewtasciwe zastosowanie.
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 286 p.w.p. ma on zastosowanie jedynie
wowczas, gdy doszto do bezprawnego wytworzenia lub oznaczenia wytwordw,
ktéra to sytuacja w niniejszej sprawie nie miata miejsca. Powodka bowiem nie
kwestionowata, ze perfumy zabezpieczone przez komornika sgdowego sg
produktami oryginalnym, natomiast twierdzita jedynie, iz nie byto zgody wtasciciela
znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar EOG, a pozwana nie

udowodnita istnienia takiej zgody.

W ocenie Sadu drugiej instancji w niniejszej sprawie nie mozna poprzestac
na literalnej wykfadni art. 286 p.w.p. Okolicznoscig bezsporng jest bowiem, ze
stanowi on w szczegdlnosci implementacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 2004/48 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 45, dalej: ,dyrektywa”). Zgodnie
z jej art. 10 ust. 1 panstwa cztonkowskie zapewniajg, bez uszczerbku dla wszelkich
odszkodowan naleznych wiascicielowi praw z tytutu naruszenia i bez Zadnego
rodzaju rekompensaty, ze wilasciwe organy sgdowe mogg na Zzgdanie
whnioskodawcy zarzgdzaé podejmowanie wtasciwych srodkéw w odniesieniu do
towaréw, co do ktorych stwierdzono naruszanie prawa wtasnosci intelektualnej,
a we wiasciwych przypadkach réwniez w odniesieniu do materiatébw i narzedzi
uzytych do tworzenia lub wytwarzania tych towaréw. Srodki takie obejmuija:
wycofanie z handlu; definitywne usuniecie z handlu; lub zniszczenie. Dyrektywa
natozyta na panstwa cztonkowskie UE obowigzek przyjecia takiej regulacji, ktéra
umozliwiataby sadowi orzeczenie nakazu zniszczenia towarow, co do ktorych
stwierdzono naruszanie prawa wiasnosci intelektualnej. O ile wiec art. 286 p.w.p.

literalnie ogranicza sad krajowy do mozliwosci orzeczenia zniszczenia towaréw



jedynie w sytuacji, w ktorej doszto do ich bezprawnego wytworzenia lub
oznaczenia, o tyle art. 10 ust. 1 dyrektywy nakazywat umozliwienie orzeczenia tego
typu srodka w kazdym przypadku, w ktérym doszto do naruszenia praw witasnosci

intelektualnej, obejmujgcej rowniez wiasnos¢ przemystows.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego nalezy zastosowac prounijng wykfadnie art.
286 p.w.p. i uznac, ze orzeczenie nakazu zniszczenia towarow dotyczy kazdego
przypadku, w ktorym naruszajg one prawa wiasnosci przemystowej. Inaczej
mowigc, nalezy uznac, ze kazdy towar naruszajgcy prawa wiasnosci przemystowej
jest bezprawnie wytworzony w rozumieniu art. 286 p.w.p. Tylko bowiem taka

interpretacja tego przepisu pozwala na przyjecie, ze doszto do implementacji
dyrektywy.

Sad drugiej instancji uznat, ze jedynie orzeczenie nakazu zniszczenia perfum
wprowadzanych do obrotu bez zgody uprawnionego do znaku towarowego zapewni
rzeczywistg ochrone tego prawa. Sad Apelacyjny podkreslit, Zze w celu
wprowadzenia posiadanych przez pozwang perfum do obrotu podjeto szereg
dziatan majgcych na celu ukrycie braku zgody uprawnionego ze znaku
towarowego. Z zabezpieczonych perfum 3641 sztuk posiada naklejki maskujgce,
ktére nie pozwalajg na ustalenie regionu geograficznego, na ktéry zostaty
przeznaczone. Ponadto, kody maskujgce zostaty naklejone w miejscu usunietego
kodu zabezpieczajgcego. O ile brak jest dowodu wskazujgcego na to, ze usuniecie
kodéw zabezpieczajgcych zostato dokonane przez pozwang, o tyle z cafg
pewnoscig — jako profesjonalista w obrocie perfumami — musiata ona zdawac sobie
sprawe, iz pochodzenie tych produktéw jest watpliwe, a mimo tego byly one
wprowadzane do obrotu. Co wiecej, pozwana wprowadzata do obrotu nie tyle
produkty z kodami zabezpieczajgcymi, ale w jej ofercie znalazty sie réwniez testery,
co do ktoérych wyraznie zaznaczono, ze nie sg one przeznaczone do sprzedazy.
Sprzedaz testerow ze znakiem H. miata zaréwno charakter detaliczny, jak i
hurtowy. W tym przypadku pozwana musiata mie¢ petng swiadomosc¢ braku zgody
wiasciciela znaku towarowego na wprowadzenie produktéw do obrotu na terytorium
EOG, a mimo to w ofertach pozwanej testery réwniez byly sprzedawane. Znaczna
cze$¢ perfum znajdujgcych sie w posiadaniu pozwanej, a co do ktérych nie byto

zgody uprawnionego na wprowadzenie do obrotu na terytorium EOG, posiada



uszkodzone opakowania w wyniku usuniecia kodu zabezpieczajgcego. Trzeba zas
zaznaczyC, ze perfumy oznaczone znakiem H. sg produktem ekskluzywnym.
Usuniecie fragmentéw opakowan, a tym bardziej zrywanie oryginalnej folii i
powtdrne ich pakowanie w nieoryginalne opakowania zabezpieczajgce pogarsza
jako$¢ sprzedawanych produktéw, a tym samym moze negatywnie wptyng¢ na

renome znaku towarowego.

Sad drugiej instancji przyjat, ze ewentualne wprowadzanie do obrotu perfum
z naklejkami maskujgcymi, uszkodzong zewnetrzng i wewnetrzng czescig
opakowania, jak rowniez w nieoryginalnej foli, nawet poza EOG, godzitoby
w funkcje spetniane przez znak towarowy, ktérego ochrony powddka domaga sie,
a jednoczesnie dowodzi wagi naruszenia prawa wytgcznego, jak rowniez wskazuje
na uzasadnione interesy osob trzecich, ktére przemawiajg za zniszczeniem perfum,

co do ktérych nie byto zgody uprawnionego na wprowadzenie na terytorium EOG.

Sad Apelacyjny uznat, Zze nieprzekonujgce byly réwniez twierdzenia
pozwanej, jakoby zniszczenie czesci posiadanych przez nig perfum uniemozliwiato

jej dochodzenie praw ich dotyczgcych wobec osob trzecich.

Sad drugiej instancji wskazat, ze wartos¢ perfum podlegajgcych zniszczeniu
nie ma wptywu dla przyjecia, ze zastosowanie takiego srodka w niniejszej sprawie
jest dziataniem przekraczajgcym wage naruszenia. Pozwana nigdy nie wykazata
wartosci perfum zabezpieczonych przez komornika sgdowego, a wobec tego nie
mozna ustali¢, jakiego rzedu srodki zostaty w tym celu przez nig zainwestowane.
Ponadto wartos¢ mogtaby podlega¢ ocenie w kontekscie kryteridw z art. 286 p.w.p.,
gdyby skonfrontowac¢ jg jednoczesnie z zyskami, ktére osiggneta pozwana
w zwigzku z wprowadzaniem do obrotu perfum, co do ktérych brak byto zgody
uprawnionego. Niemniej taki dowdd roéwniez w niniejszej sprawie nie zostat
przeprowadzony. Wreszcie intensywnos$é, z jakg pozwana naruszata prawo
Z rejestracji znaku towarowego H., jak réwniez stan zabezpieczonych perfum, majg
zasadnicze znaczenie dla oceny wagi naruszenia prawa z rejestracji i interesow
0soOb trzecich, zas sama warto$¢ produktdw podlegajgcych zniszczeniu ma w tym

kontekscie drugorzedne znaczenie.
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Zdaniem Sadu Apelacyjnego rozmiar dziatalno$ci pozwanej, w tym
oferowanie perfum w Internecie, uzasadnialo uwzglednienie roszczenia
publikacyjnego i trafne sg rozwazania Sadu Okregowego dotyczace

proporcjonalnosci tego srodka ochrony.

Sad drugiej instancji stwierdzit, Ze nie mozna uznac, iz udzielenie powddce
ochrony w zakresie wynikajgcym z zaskarzonego wyroku oznacza naduzycie przez
nig prawa podmiotowego. Pozwana przez naruszenie prawa wytgcznego do
unijnego znaku towarowego uchybita zasadom uczciwego obrotu, w tym uczciwej
konkurenciji, jak rowniez dobrym obyczajom. Zdaniem Sagdu Apelacyjnego wobec
naruszyciela zasad wspotzycia spotecznego nie mozna odméwi¢ udzielenia
ochrony z powotaniem sie na naduzycie prawa podmiotowego i wskazane zasady
wspotzycia spotecznego. Nie moze skutecznie powotywac sie na art. 5 k.c. ten, kto
sam narusza zasady wspétzycia spotecznego. Zakres naruszenia prawa
wytgcznego do znaku towarowego, dtugotrwato$¢ i sposdéb dziatania pozwanej,
w ocenie Sadu drugiej instancji nie pozwalajg na uznanie, ze dochodzona przez
powodke ochrona narusza jakiekolwiek zasady wspotzycia spotecznego. Ochrona
udzielona powddce przez Sad Okregowy byta proporcjonalna do wagi naruszen.
Tylko taczne zakazanie pozwanej uzywania znaku towarowego wraz ze
zniszczeniem produktéw wprowadzonych na terytorium EOG bez zgody
uprawionego i podanie przez pozwang wyroku do publicznej wiadomosci zapewnig

rzeczywistg ochrone praw powodki i wtasciciela znaku towarowego.

Powyzsze orzeczenie zaskarzyta skargg kasacyjng pozwana, zarzucajgc:

1. naruszenie przepisdw postepowania, tj. art. 378 § 1 w zw. z art. 386 § 2 w zw.
zart. 379 pkt 2 k.p.c. przez nieuwzglednienie przez Sad Apelacyjny
niewaznosci postepowania przed Sadem pierwszej instancji, w sytuacji gdy
dokumentacja zatgczona do tresci pozwu nie pozwala na przyjecie, ze powddka
jest podmiotem uprawnionym do wystepowania jako strona niniejszego
postepowania;

2. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 286 p.w.p. przez jego btedng wyktadnie
iw zwigzku z tym orzeczenie zniszczenia zajetych towardw, w sytuacji gdy
powodka nie kwestionowata, ze towary zabezpieczane przez komornika

sgdowego sg produktami oryginalnymi, twierdzita jedynie, iz nie byto zgody



11

wiasciciela znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar EOG,
bezsporny byt zatem fakt, iz towary znajdujgce sie w magazynie pozwanej sg
towarami autentycznymi, waga potencjalnych naruszen ani interesy oséb
trzecich nie przemawiaty za zastosowaniem najbardziej dolegliwego ze
Srodkow ochronnych wskazanych w ww. przepisie;

3. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 13 rozporzgdzenia przez jego
niewtasciwe zastosowanie i uznanie, ze zajete towary zostaty wprowadzone na
teren EOG bez zgody powddki, podczas gdy ani z okolicznoéci przedmiotowe;j
sprawy, ani tez z tresci sporzgdzonego przez powddke raportu z ogledzin
zajetych towaréw nie wynika jakoby zajete towary zostaty wprowadzone na
teren EOG bez zgody uprawnionego podmiotu;

4. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie
i uznanie roszczen sformutowanych przez powodke za zasadne i wspétmierne
do potencjalnych naruszen znaku towarowego, co skutkowato razgcg kolizjg
roszczen formutowanych i kumulowanych przez powédke wzgledem pozwanej
z zasadami wspotzycia spotecznego, w szczegolnosci zas z zasadg
adekwatno$ci dochodzonych roszczen do potencjalnych naruszenh i doznanej
szkody, zasadami uczciwego obrotu i wspétpracy, rzetelnego postepowania, jak
rowniez dobrymi obyczajami obowigzujgcymi w relacjach pomiedzy
producentami a przedsiebiorcami $wiadczacymi profesjonalne ustugi
w zakresie handlu, szeroko pojetej reklamy i propagowania nabywanych

produktow.

We wnioskach pozwana domagata sie uchylenia i zmiany zaskarzonego
wyroku w catosci przez uwzglednienie jej apelacji i zmiany wyroku Sadu
Okregowego przez oddalenie powoddztwa w catosci; ewentualnie uchylenia
zaskarzonego wyroku w catosci, jak rowniez poprzedzajgcego go wyroku Sadu
Okregowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania temu Sgdowi.

Sad Najwyzszy zwazylt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna okazata sie nieuzasadniona.

Pierwszy z zarzutow sformutowanych w petitum skargi kasacyjnej, do

ktérego skarzgca przyktadata szczegdlng wage, a priori okazat sie chybiony. Nalezy
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przypomniec, ze legitymacja procesowa jest instytucjg prawa materialnego i jej brak

nie prowadzi nigdy do niewaznosci postepowania, a do oddalenia powddztwa.

Ponadto Sady meriti trafnie uznaty, ze w okolicznosciach rozpoznawanej
sprawy zastosowanie znalazt art. 192 pkt 3 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem zbycie
w toku sprawy rzeczy lub prawa, objetych sporem, nie ma wptywu na dalszy bieg
sprawy; nabywca moze jednak wejS¢ na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony
przeciwnej. Z uregulowania tego wynika, ze obejmuje on, poza czynnosciami
prawnymi, takze inne zdarzenia prawne (zob. T. Zyznowski [w:] Kodeks
postepowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuty 1-366, red. T. Wisniewski,
Warszawa 2021, teza 8 do art. 192). Artykut 192 pkt 3 k.p.c. ma zastosowanie,
jezeli strona powotuje sie na zdarzenie, ktére — wedlug prawa materialnego — jest
zdatne wywota¢ nastepstwo prawne, czyli przejscie uprawnienia lub obowigzku
stanowigcego przedmiot postepowania na inny podmiot (zob. wyrok SN z 2 lutego
2012 r., Il CSK 306/11).

Niewatpliwie, powoédka na mocy licencji wytgcznej w chwili doreczenia pozwu
mogta korzystaC z wszelkich uprawnien stuzgcych ochronie unijnego znaku
towarowego. W toku procesu rzeczona umowa licencyjna zostata rozwigzana.
Zatem nastgpito zdarzenie, ktére — wedtlug prawa materialnego — jest zdatne
wywotaC¢ nastepstwo prawne, czyli przejscie uprawnienia lub obowigzku
stanowigcego przedmiot postepowania na inny podmiot. W rezultacie opisana
sytuacja koresponduje z uregulowaniem zawartym w art. 192 pkt 3 k.p.c.,

pozwalajgcym zachowa¢ powodce legitymacje czynna.

Zgodnie z art. 286 p.w.p. Sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o0 bedgcych wtasnoscig naruszajgcego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach
i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia Ilub oznaczenia.
W szczegolnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo
zniszczeniu. Orzekajgc, sgd uwzglednia wage naruszenia oraz interesy o0soOb

trzecich.
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Wobec tresci powyzszej normy pojawito sie zagadnienie, czy sankcja
w postaci zniszczenia dotyczy tylko bedgcych wtasnoscia naruszajgcego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach
i materiatach, ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, czy tez moze
obja¢ swoim zakresem - jak w niniejszej sprawie — towary bezprawnie
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG, co do ktorych nie mozna stwierdzic, ze

zostaty bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone.

W tych okolicznosciach Sgd Najwyzszy postanowit zwrdcic¢ sie do Trybunatu

Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

,Czy art. 10 dyrektywy [2004/48] nalezy interpretowaC w ten sposéb, ze
sprzeciwia sie on przyjeciu wyktadni przepisu krajowego, zgodnie z ktorg srodek
ochronny w postaci zniszczenia towaréw odnosi sie wytgcznie do towarow
bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych, a nie moze by¢ stosowany
w odniesieniu do towaréw bezprawnie wprowadzonych do obrotu na terytorium
[EOG], co do ktérych nie mozna stwierdzi¢, aby zostaty bezprawnie wytworzone lub

bezprawnie oznaczone?".

Wyrokiem z 13 pazdziernika 2022 r., w sprawie C-355/21, TSUE orzekt, co

nastepuje:

JArtykut 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie takiej wyktadni
przepisu krajowego, zgodnie z ktorg srodek ochronny polegajgcy na zniszczeniu
towarow nie moze byC stosowany do towardw, ktore zostaty wytworzone i na
ktérych umieszczono unijny znak towarowy za zgodg wiasciciela tego znaku, lecz
ktére zostaty wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez

jego zgody.”.

W rezultacie uznac¢ nalezato, ze Sady meriti dokonaty wiasciwej wykfadni art.
286 p.w.p., a zarzut sformutowany w punkcie 2 petitum skargi kasacyjnej okazat sie
chybiony.
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Kolejny zarzut, dotyczacy naruszenia art. 13 rozporzadzenia, w istocie
zmierzat do niedopuszczalnego zakwestionowania poczynionych przez Sad ad

guem ustalen faktycznych.
Zgodnie z cyt. art. 13 rozporzgdzenia:

»1. Wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania jego
uzywania w odniesieniu do towarow, ktore zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium Wspdlnoty pod tym znakiem towarowym przez wtasciciela lub za jego

zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania w przypadku, jezeli wtasciciel ma prawnie
uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi towarami,
w szczegolnosci jezeli stan towarow ulega zmianie lub pogorszeniu po ich

wprowadzeniu do obrotu.”.

Sad drugiej instancji dokonat szczegdtowej analizy ustalonego stanu
faktycznego w kontekscie norm zawartych w art. 13 rozporzagdzenia i doszedt do
wniosku, ze pozwana nie wykazata, aby dysponowata jakgkolwiek zgodg
uprawnionego podmiotu badz aby towary zostaty wprowadzone na teren EOG pod
przedmiotowym znakiem towarowym przez wiasciciela. Wrecz przeciwnie, juz
z tresci informacji na niektorych towarach (,not for sale”, ,demonstration” albo
.ester’) wynikato, ze nie zostaly one wprowadzone do obrotu na terytorium EOG
pod znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgodg i nie mozna w tym
zakresie mowi¢ o zastosowaniu art. 13 ust. 1 rozporzadzenia. Informacja
zamieszczona na tych produktach jednoznacznie przesgdzata, ze nie zostaty one
przeznaczone do dalszej odsprzedazy. Tymczasem pozwana prowadzita sprzedaz
tych produktéw. Ponadto, w przypadku innych zabezpieczonych perfum
posiadajgcych naklejki maskujgce doszto do uszkodzenia oryginalnych opakowan,
jak rowniez usuniecia oryginalnej folii zabezpieczajgcej opakowania. Dziatania te
zostaty podjete w zwigzku z usunieciem kodu zabezpieczajgcego, a nastepnie
natozeniem naklejki maskujgcej. Powyzsze oznacza, ze w stosunku do tych
towaréw wiasciciel znaku towarowego byt uprawniony do zakazania jego uzywania.
Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 rozporzgdzenia ustep 1 tego artykutu nie ma

zastosowania w przypadku jezeli wtasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby
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sprzeciwiac sie dalszemu obrotowi towarami, w szczegodlnosci jezeli stan towarow
ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepakowany
produkt ma bowiem nieodpowiedni wyglad i przez to moze szkodzi¢ renomie znaku

towarowego.

Podkreslenia wymaga, ze zgodnie z art. 39813 § 2 k.p.c., Sad Najwyzszy jest
zwigzany powyzszymi ustaleniami faktycznymi stanowigcymi  podstawe

zaskarzonego orzeczenia.

Ostatni z zarzutéw oparty na naruszeniu art. 5 k.c. rowniez okazat sie
nieuzasadniony. Przekonujgce stanowisko w tym wzgledzie Sgd odwotawczy zajat
w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, stwierdzajgc m.in., ze nie mozna uznac, iz
udzielenie powodce ochrony w zakresie wynikajgcym z zaskarzonego wyroku
oznacza naduzycie przez nig prawa podmiotowego. Pozwana przez naruszenie
prawa wytgcznego do unijnego znaku towarowego uchybita zasadom uczciwego
obrotu, w tym uczciwej konkurencji, jak rowniez dobrym obyczajom. Zdaniem Sgdu
Apelacyjnego wobec naruszyciela zasad wspoétzycia spotecznego nie mozna
odmowi¢ udzielenia ochrony z powotaniem sie na naduzycie prawa podmiotowego
i wskazane zasady wspotzycia spotecznego. Nie moze skutecznie powotywac sie
na art. 5 k.c. ten, kto sam narusza zasady wspétzycia spotecznego. Zakres
naruszenia prawa wytgcznego do znaku towarowego, dtugotrwato$¢ i sposédb
dziatania pozwanej, w ocenie Sadu drugiej instancji nie pozwalajg na uznanie, ze
dochodzona przez powddke ochrona narusza jakiekolwiek zasady wspétzycia
spotecznego. Ochrona udzielona powddce przez Sagd Okregowy byta

proporcjonalna do wagi naruszen.

W tym stanie rzeczy Sad Najwyzszy, na podstawie art. 3984 k.p.c., oddalit
skarge kasacyjng oraz na podstawie art. 108 § 11 98 w zw. z art. 391 § 1 i art.

3982 k.p.c. rozstrzygnat o kosztach postepowania kasacyjnego.

[SOP]

[ms]
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