Il CNPP 3/25

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3 lipca 2025 r.
Sad Najwyzszy w |zbie Cywilnej w sktadzie:

Prezes SN Joanna Misztal-Konecka

(przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Agnieszka Jurkowska-Chocyk
SSN Krzysztof Wesotowski

Protokolant Anna Matczak

po rozpoznaniu na rozprawie 25 czerwca 2025 r. w Warszawie

skargi E. spotki akcyjnej w W. o stwierdzenie niezgodnosci z prawem
punktu 1.1) 1.1 prawomocnego wyroku Sgdu Apelacyjnego w Warszawie
z 13 kwietnia 2022 r., VIl AGa 815/20,

wydanego w sprawie z powddztwa P. spoétki akcyjnej w P.

przeciwko E. spotce akcyjnej w W.

0 ochrone praw do unijnych znakéw towarowych,

1. oddala skarge;
2. zasadza od E. spoétki akcyjnej w W. na rzecz P. spo6tki akcyjnej
w P. 2700 zt (dwa tysigce siedemset ziotych) kosztow

postepowania.

Agnieszka Jurkowska-Chocyk  Joanna Misztal-Konecka  Krzysztof Wesotowski
(R.N.)

UZASADNIENIE
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1. P. spoétka akcyjna w P. (dalej: ,P.”) iE.1 spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w W. (dalej: ,E.1") wniosty przeciwko E. spétce akcyjnej w W.
(dalej: ,E.”) pozew o zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe

oraz czynow nieuczciwej konkurencji.
2. P. ostatecznie po zmodyfikowaniu powodztwa domagata sie:

1) nakazania E. zaprzestania naruszania praw do stownych unijnych znakéw
towarowych nalezgcych do P., zarejestrowanych w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej [...] pod numerem [...] oraz [...]1 pod numerem [...]1 przez

zakazanie:

a) oferowania, reklamowania, sprzedazy, wprowadzania do obrotu,
magazynowania w celu oferowania i sprzedazy, we wiasnym imieniu, perfum, wod
toaletowych i perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych opatrzonych unijnymi

znakami towarowymi [...] lub [...] w ramach sklepu internetowego [...];

b) oferowania, reklamowania i informowania o ofertach sprzedazy, jako
operator ustugi platformy handlu elektronicznego (tzw. [...]), perfum, wdd
toaletowych i perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych opatrzonych unijnymi
znakami towarowymi [...] lub [...]1 sprzedawanych za posrednictwem platformy
handlu elektronicznego pod adresem domeny [...] przez osoby trzecie, korzystajgce
Zz narzedzi do prowadzenia sprzedazy w ramach sklepu internetowego [...] oraz
Swiadczenia ustugi platformy handlu elektronicznego (tzw. [...]) na rzecz podmiotow
sprzedajgcych i oferujgcych na sprzedaz perfumy, wody toaletowe i perfumowane

oraz produkty kosmetyczne opatrzone unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1;

c) oferowania, reklamowania, sprzedazy, wprowadzania do obrotu,
magazynowania w celu oferowania i sprzedazy, we wiasnym imieniu, perfum, wod
toaletowych i perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych opatrzonych unijnymi
znakami towarowymi [...] lub [...] w wuszkodzonych, pogniecionych Ilub

niekompletnych opakowaniach, w ramach sklepu internetowego [...];

d) oferowania, reklamowania, sprzedazy, wprowadzania do obrotu,

magazynowania w celu oferowania i sprzedazy, we wiasnym imieniu, perfum, woéd
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toaletowych i perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych opatrzonych unijnymi
znakami towarowymi [...] lub [...]1, na ktorych kody identyfikacyjne produktu zostaty

usuniete, zastoniete lub zmodyfikowane, w ramach sklepu internetowego [...];

e) oferowania, reklamowania, sprzedazy, wprowadzania do obrotu,
magazynowania w celu oferowania i sprzedazy, we wlasnym imieniu, perfum, wod
toaletowych i perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych opatrzonych unijnymi
znakami towarowymi [...] lub [...]1, ktére nie zostaty wprowadzone po raz pierwszy
do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: ,EOG”) przez P.

lub za jej zgoda, w ramach sklepu internetowego [...];

2) zakazania E. dopuszczania sie czynow nieuczciwej konkurencji na szkode
P., polegajacych na wprowadzaniu w btgd co do przynaleznos$ci E. do sieci
dystrybucji selektywnej towaréw marki [...]1 i sprawianiu wrazenia, iz E. dystrybuuje
te towary za zgodg P. oraz naruszeniu dobrych obyczajéw kupieckich przez
czerpanie nieuzasadnionych Kkorzysci z reputacji marki [...]1 oraz z osiggnie¢
rynkowych i naktadow na reklame i promocje towaréw marki [...]1 bez ponoszenia
naktadéw na utrzymanie reputacji marki [...]1, w wyniku wprowadzania do obrotu,
oferowania, sprzedazy oraz reklamowania, w imieniu wtasnym, perfum, wod
toaletowych i perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych marki [...] w ramach

sklepu internetowego [...];

3) nakazania E. usuniecia skutkéw czyndw nieuczciwej konkurencji
popetnionych na szkode P. przez wycofanie z oferty sprzedazy sklepu internetowego
[...] perfum, wéd toaletowych, wod perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych

opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub [...]1;

4) nakazania E. zwrotu na rzecz P. perfum, woéd toaletowych, wadd
perfumowanych oraz produktéw kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami
towarowymi[...] oraz [...]1, magazynowanych w celu oferowania lub sprzedazy przez

lub w imieniu E. spotki akcyjnej w W.;

5) zasgdzenia od E. 300000 zt tytutem zwrotu korzysci bezpodstawnie
uzyskanych na skutek naruszania praw P. do stownych unijnych znakéw towarowych
[...] oraz [...]1 oraz popetniania czyndw nieuczciwej konkurencji na szkode P., z

zastrzezeniem, ze w przypadku réwnoczesnego orzeczenia obowigzku zaptaty tej
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kwoty od E. na rzecz E.1 na skutek uwzglednienia tozsamego roszczenia
sformutowanego przez drugg z powodek zaptata przez E. tej naleznosci narzecz E.1

spowoduje wygasniecie obowigzku jej zaptaty przez E. na rzecz P.
E.1 ostatecznie po sprecyzowaniu powddztwa domagata sie:

1) nakazania E. zaprzestania dopuszczania sie czyndw nieuczciwej
konkurencji na szkode E.1, polegajgcych na wprowadzaniu w btad co do
przynaleznosci E. do sieci dystrybucji selektywnej towarow marki [...]1 i sprawianiu
wrazenia, iz E. dystrybuuje te towary w ramach tej sieci dystrybucji selektywnej oraz
naruszeniu dobrych obyczajéw kupieckich przez czerpanie nieuzasadnionych
korzysci z osiggnie¢ rynkowych i nakladéw na reklame i promocje towarow marki
[...]1 ponoszonych przez E.1 bez ponoszenia naktadow na utrzymanie reputacji
marki [...]1, w wyniku wprowadzania do obrotu, oferowania, sprzedazy oraz
reklamowania perfum, wod toaletowych i perfumowanych oraz produktow

kosmetycznych marki [...]1 w ramach sklepu internetowego [...];

2) nakazania E. usuniecia skutkédw czyndéw nieuczciwej konkurencji
popetnionych na szkode E.1 przez wycofanie z oferty sprzedazy w ramach sklepu
internetowego [...] perfum, wéd toaletowych, woéd perfumowanych oraz produktéw

kosmetycznych marki [...]1;

3) zasadzenia od E. na rzecz E.1 300 000 zt tytutem zwrotu korzysci
bezpodstawnie uzyskanych na skutek popetnionych na szkode E.1 czyndw
nieuczciwej konkurencji, z zastrzezeniem, ze — w przypadku orzeczenia obowigzku
zaptaty tej kwoty na rzecz P. na skutek uwzglednienia tozsamego roszczenia
sformutowanego przez drugg z powoddek — zaptata tej naleznosci przez E. na rzecz

P. spowoduje wygasniecie obowigzku jej zaptaty wzgledem spotki E. 1.

Dodatkowo P. i E.1 domagaly sie nakazania E. ztozenia oswiadczenia blizej
okreslonej tresci, ktére miato zosta¢ opublikowane w blizej sprecyzowanej formie w
dziennikach ,[...]" i,[...]1”, na stronie internetowej pod adresem [...] oraz w gazetce

reklamowej E.

Powodki wywodzity, Zze P. przystugujg prawa ochronne na renomowane unijne
znaki towarowe stuzgce do oznaczenia produktéw kosmetycznych, w tym na stowne

znaki towarowe [...] oraz [...]1. Produkty opatrzone tymi znakami sprzedawane sg za
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posrednictwem wytgcznych dystrybutorow autoryzowanym sprzedawcom. E.
natomiast, nie bedgc czionkiem sieci dystrybucji selektywnej, sprzedaje perfumy,
wody toaletowe i perfumowane, a takze kosmetyki opatrzone znakami towarowymi
[...]1[...]1 za posrednictwem swojego sklepu internetowego [...]. W ocenie powddek
taki sposob sprzedazy towaréw negatywnie wptywa na ,aure luksusu”, otaczajgca te
produkty i stanowi uzasadniong przestanke sprzeciwienia sie przez uprawniong ze
znakéw towarowych sprzedazy towarow przez pozwang. Co wiecej, pozwana
sprawia fatszywe wrazenie przynaleznosci do sieci dystrybucji selektywnej oraz
korzysta z renomy oraz rozpoznawalnosci znakéw towarowych [...]1 bez
koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek zwigzanych z tym statusem naktadéw, co
daje jej nieuzasadniong korzyS¢ w stosunku do cztonkdéw sieci dystrybuciji

selektywnej, a takze w stosunku do powddek.

3. Wyrokiem z 30 lipca 2020 r. Sgd Okregowy w Warszawie oddalit powodztwo
(pkt 1) i rozstrzygnat o kosztach procesu (pkt 2-3).

U podstaw tego rozstrzygniecia legto przekonanie, ze nie ma dowodu na to, iz
E. czerpie nienalezng korzys¢ z renomy znakow [...] i [...]1. Co wiecej prawa P.
ulegty wyczerpaniu, a rownoczesnie brak podstaw do przeciwstawienia sie uzywaniu
znakéw towarowych mimo wyczerpania. Zdaniem Sgdu Okregowego E. jest tylko
jednym z podmiotéw oferujgcych i sprzedajgcych towary ze znakami [...] i [...]1 w
Internecie. P. nie zdotata przekonujgco wykazac, ze akurat dziatania E. negatywnie
wptywajg na realizacje przez znaki towarowe [...] i[...]1 przynaleznych im funkciji,
tym bardziej ze system dystrybucji nie jest szczelny, a nadto nie jest systemem
dystrybucji selektywnej, lecz zbliza sie do systemu dystrybucji wytgcznej. Ponadto
Sad pierwszej instancji wywiodl, ze E. nie jest importerem ani tez jedynym
posrednikiem w sprzedazy wyrobow perfumeryjnych i produktow kosmetycznych ze
znakami [...] i [...]1; wystepuje jako jeden z wielu podmiotéw w tancuchu
dystrybucyjnym lub udostepnia platforme sprzedazy internetowej innym
przedsiebiorcom; zabezpiecza sie tez przed zarzutem naruszenia praw o0soOb
trzecich, zadajac od kontrahentéw stosownych deklaracji. E. nie rejestruje —
poniewaz nie ma takiego obowigzku — indywidualnych numeréw nanoszonych przez
producenta na oferowane i wprowadzane przez niego do obrotu towary ze znakami

[...] i [...]1. Sad pierwszej instancji nie byt nadto przekonany do tego, ze charakter
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towarow oznaczonych znakami [...] i [...]1 uzasadnia w tym przypadku ograniczenie
dystrybucji w Internecie do podmiotow, ktére prowadzg réwnoczesnie sprzedaz
stacjonarng. Wreszcie, P. nie przedstawita dowoddw na to, ze system dystrybucji
wyrobdéw perfumeryjnych i kosmetycznych ze znakami [...] i [...]1 realizuje zasade
swobodnego przeptywu towarow, stad tez istnieje ryzyko podziatu rynkoéw (co
oznacza przerzucenie na P. ciezaru dowodu, Zze co do towaréw oferowanych przez

E. nie doszto do wyczerpania prawa ze znaku).

Ponadto Sgd Okregowy wywiodt, ze P. nie moze skutecznie dochodzi¢
roszczen na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k., poniewaz nie wykazata, ze ma na
terenie Polski interesy gospodarcze podlegajgce ochronie przed czynami
nieuczciwej konkurencji. Sgd pierwszej instancji podnidst, ze naruszenia interesu
gospodarczego w sposob zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie mozna
domniemywadé. Co wiecej, zadna z powddek nie wykazata zasadnosci stawianego E.
zarzutu pasozytnictwa, stad tez nie mogg wiec zgdac¢ zastosowania wzgledem E.

sankcji z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

4. Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sad Apelacyjny w Warszawie, na skutek

apelacji powodek:
I. zmienit zaskarzony wyrok czesciowo w ten sposéb, ze:
1) w punkcie pierwszym:

1.1. nakazat E. zaprzestania naruszania praw P. do stownych unijnych znakow

towarowych [...] oraz [...]1 przez zakazanie:

a) oferowania, reklamowania, sprzedazy, wprowadzania do obrotu,
magazynowania w celu oferowania i sprzedazy, we wiasnym imieniu, perfum, wod
toaletowych i perfumowanych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...] lub

[...]1 w ramach sklepu internetowego pod adresem domeny [...],

b) oferowania, reklamowania i informowania o ofertach sprzedazy perfum,
wod toaletowych i perfumowanych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi [...]
lub [...]1 jako operator ustugi platformy handlu elektronicznego (tzw. [...]), pod

adresem domeny www.][...];
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1.2. nakazat E. zaprzestania dopuszczania sie czyndw nieuczciwej
konkurencji na szkode E.1 polegajacych na wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu,
sprzedazy oraz reklamowaniu perfum, wéd toaletowych i perfumowanych marki [...]1

w ramach sklepu internetowego pod adresem domeny [...];

1.3. nakazat E. usuniecie skutkow czynéw nieuczciwej konkurencji
popetnionych na szkode E.1 poprzez wycofanie z oferty sprzedazy w ramach sklepu
internetowego pod adresem domeny [...] perfum, wdd toaletowych i perfumowanych

marki [...]1, w terminie dwoch tygodni;

1.4. nakazat E. zlozenie na stronie internetowej www.[...] oswiadczenia
nastepujgcej tresci: E. S.A. w W. oswiadcza, ze oferujgc, reklamujgc i sprzedajgc
perfumy, wody toaletowe i perfumowane marki ,[...]1”, nie bedgc cztonkiem sieci
dystrybucji selektywnej tych towarow, dopuscita sie czynow nieuczciwej konkurencji
na szkode E.1 sp. z 0.0. w W., polegajgcych na czerpaniu nieuzasadnionych korzysci
z reputacji marki ,[...]1” bez ponoszenia naktadéw na jej utrzymanie. Niniejsze

oswiadczenie publikuje sie w wyniku przegranego procesu sgdowego.;

2) w punktach drugim i trzecim rozstrzygnat o kosztach procesu naleznych za

postepowanie przed Sgdem pierwszej instancji.

W pozostatym zakresie Sgd Apelacyjny oddalit obie apelacje (pkt IlI) oraz

rozstrzygnat o kosztach postepowania apelacyjnego (pkt IlI-1V).

5. Sad Apelacyjny co do zasady podzielit ustalenia faktyczne Sadu

Okregowego, z ktérych dla rozstrzygniecia skargi kasacyjnej istotne sg nastepujace:

P. jest swiatowym liderem produkcji i sprzedazy towarow luksusowych, w tym
kosmetykow, perfum, wod perfumowanych itoaletowych. Spétce tej przystuguja
m.in. prawa do stownych znakoéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej: 1) [...] nr[...], z pierwszenstwemod [...] r.,
m.in. dla towaréw z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej — produktéw perfumeryjnych
i kosmetycznych, 2) [...]1 nr[...] z pierwszenstwem od [...] r., dla towardéw z klasy 3.

klasyfikacji nicejskiej — produktow perfumeryjnych i kosmetycznych.

Historia P. siega dwudziestolecia miedzywojennego, zas pierwsze perfumy

pod markg ,[...]” spotka wyprodukowata tuz po drugiej wojnie swiatowej. Oprécz
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kosmetykow i wyrobow perfumeryjnych P. znana jest z mody haute couture. Przez
caty czas swojej obecnosci na rynku towarow luksusowych spétka budowata renome
marki [...], dbata o jej promocje, wspotpracujgc z cenionymi artystami, organizujgc
spektakularne pokazy w swiatowych stolicach mody, przygotowujgc oryginalne
kampanie promocyjne na duzg skale. Wszystko to spowodowato, ze [...] stat sie
jedng z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek towaréw luksusowych na

Swiecie, a znaki [...] i [...]1 sg bardzo dobrze znane i rozpoznawalne takze w Polsce.

Na kazdym opakowaniu wyrobu perfumeryjnego opatrzonym znakiem [...] lub
[...]1 znajduje sie zastrzezenie w jezyku francuskim: Cet article ne peut etre vendu
que par les distributeurs agrees des [...]7 (Ten produkt moze byC¢ sprzedawany
wytgcznie przez autoryzowanych sprzedawcow [...]1). P. umieszcza na
opakowaniach kod identyfikacyjny wyrobu perfumeryjnego, co umozliwia odpowiedni
serwis posprzedazowy i zwalczanie naruszeh znakéw towarowych zwigzanych
z niedozwolonym importem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej:
,EOG”). Napis nie jest ttumaczony na jezyk polski. Nie wiadomo, czy i w jakim
zakresie napis ten moze mie¢ znaczenie dla potencjalnych nabywcéw, szczegdinie

przy podejmowaniu decyzji zakupowej.

By chroni¢ aure luksusu otaczajgcg jej towary, P. zorganizowata siec
dystrybucji selektywnej. Pozwala ona kontrolowa¢ warunki, w jakich produkty
kosmetyczne i wyroby perfumeryjne sg eksponowane, reklamowane i sprzedawane.
Od 2008 r. wytgcznos¢ dystrybucji w Polsce towaréw opatrzonych znakami [...] 1 [...]1

przystuguje E.1, ktéra od niedawna prowadzi ponadto sklep firmowy w Galerii [...].

Zgodnie z umowami zawartymi kolejno 24 kwietnia 2008 r., 1 czerwca 2012 r.
i 25 lutego 2015 r. spdtka E.1 znalazta sie na czele polskiej sieci dystrybucji
selektywnej. Wytgcznie podmioty spetniajgce okreslone warunki jakosciowe,
zapewniajgce zachowanie aury luksusu i ekskluzywnosci, mogg sprzedawac wyroby
perfumeryjne P. Obecnie E.1 tgczg umowy autoryzowanej sprzedazy detalicznej
z dwoma wiekszymi podmiotami: S. sp. z 0.0. od 1999 r. i D. sp. z 0.0. od 2001 r.
oraz z kilkunastoma mniejszymi. Autoryzowani sprzedawcy zamawiajg produkty
kosmetyczne ze znakami [...] i [...]1 za posrednictwem spdtki E.1 i sprzedajg je

wytgcznie klientom koncowym. Sprzedaz przez Internet stanowi jedynie dodatkowy
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kanat dystrybucji wspomagajgcy sprzedaz w sklepach stacjonarnych, wymagajgcy
uzyskania wczesniejszej akceptacji E.1. W zamierzeniu P. ma to na celu zapewnienie
klientom mozliwosci skorzystania ze spersonalizowanych porad, wyprébowania
produktu przed zakupem i przezycia doswiadczenia sensorycznego. W Polsce
jedynie spétki S. iD. mogg oferowac¢, wprowadza¢ do obrotu ireklamowaé
w Internecie produkty perfumeryjne ze znakami [...] i [...]1. Autoryzowani
sprzedawcy wyrazili niezadowolenie z faktu, ze takze inni sprzedawcy, nienalezacy
do sieci dystrybucji selektywnej, prowadzg w Polsce sprzedaz towaréw opatrzonych

znakami [...]i[...]1.

E. prowadzi w catej Polsce sie¢ sklepdw stacjonarnych oraz sklep internetowy
pod adresem [...]. Specjalizuje sie w sprzedazy ksigzek, prasy, muzyki, filmow, gier
komputerowych i artykutdw papierniczych, jednak w sklepie internetowym mozna
takze kupi¢ szerokg game innych towaréw, m.in. akcesoria dla domu, artykuty

dzieciece, artykuty sportowe i kosmetyki.

E. nie nalezy do sieci dystrybucyjnej P., nie informowat w przesztosci ani nie
informuje obecnie potencjalnych nabywcow towaréw o przynaleznosci do takiej sieci.
Za posrednictwem strony internetowej pod adresem [...] od 2014 r. E. oferuje i
wprowadza do obrotu wyroby perfumeryjne, w tym wody toaletowe i perfumowane
oraz produkty kosmetyczne ze znakami towarowymi [...] i [...]1, ktére nabywa od P.1
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétki komandytowej w W. i B. spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej w L. Nie sprzedaje produktow
kosmetycznych bez opakowan ani w opakowaniach uszkodzonych. Nie usuwa
kodow z opakowan produktéw kosmetycznych ani nie ingeruje w nie w inny sposaéb.
E. sprzedaje wyroby perfumeryjne P. bezposrednio i jako ,[...]”, udostepniajgc swojg

platforme sprzedazowg innym sprzedawcom, m.in. E.2, T. sp. z 0.0., E.3 sp. z 0.0.
(-..1-pN, P.1.

W dniu 1 sierpnia 2014 r. P. skierowat pierwsze przedsgdowe wezwanie do
zaprzestania naruszania praw do znakéw towarowych [...] i[...]1 oraz czyndéw
nieuczciwej konkurencji. W dniu 28 lipca 2017 r. P. i E.1 wniosty do Sadu
Rejonowego w dla m.st. Warszawy o zawezwanie E. do préby ugodowej. Préba ta

zakonczyta sie niepowodzeniem. Pismem z 13 wrzesnia 2018 r. P. i E.1 po raz
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kolejny wezwaty pozwanego do zaprzestania naruszen. W odpowiedzi E. odpart

wszelkie stawiane zarzuty i odméwit zaprzestania sprzedazy towaroéw ze znakami
[...]T[...]1.
6. Sad Apelacyjny nie podzielit stanowiska Sgdu Okregowego co do tego, ze

w okolicznosciach sprawy nie doszto do naruszenia praw P. do stownych unijnych
znakéw towarowych [...] i [...]1. E. nie wystepowat o uzyskanie autoryzacji P., lecz
dziatat poza siecig autoryzowanych sprzedawcéw i prowadzi witryne internetowa, nie
bedgc autoryzowanym sprzedawcg P. Sad drugiej instancji zwrocit uwage, ze obrona
pozwanego jest dwutorowa. Pozwany przyznat, ze sprzedawat towary opatrzone
unijnymi znakami towarowymi, nie twierdzit natomiast, ze ma zgode powodoéw na
uzywanie unijnych znakéw towarowych [...] i [...]1, ale podnosit, iz sprzedaje
produkty, ktére P. dopuscita do obrotu na rynku unijnym, zatem doszio do
wyczerpania praw powodki. Ponadto pozwany odwotat sie do umdéw ze swoimi

dostawcami, w ktérych to umowach zapewniono o legalnosci pochodzenia towarow.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego nie sposob uznaé, ze w niniejszej sprawie
doszto do wyczerpania prawa do znaku towarowego, poniewaz E. nie wykazat ani
nabycia towaréw od uprawnionego, ani zgody wiasciciela znaku na wprowadzenie
tych towaréw do obrotu na terytorium EOG. E., oferujgc, reklamujgc, sprzedajgc,
wprowadzajgc do obrotu, dokonujgc magazynowania w celu oferowania i sprzedazy,

we wtasnym imieniu, dziata zatem bez zgody uprawnionego do znakow towarowych.

Sad drugiej instancji stwierdzit takze, Zze pozwany jest gldwnym operatorem
platformy internetowej oraz zawiera umowy udostepniajgce platforme sprzedazowa.
Dziatalnos¢ pozwanego polega na swiadczeniu ustugi polegajgcej na umozliwieniu
klientom przedstawienia w swoim serwisie — w kontekscie prowadzonej przez nich
dziatalnosci handlowej polegajgcej na przyktad na oferowaniu do sprzedazy -
oznaczenh odpowiadajgcych znakom towarowym. Pozwany, udostepniajgc narzedzia
do umieszczenia towaru opatrzonego znakiem towarowym na jego platformie
internetowej, sam nie uzywa znaku towarowego i nie narusza praw do tego znaku.
Fakt stworzenia technicznych warunkéw niezbednych do uzywania oznaczenia
| pobierania za te ustuge wynagrodzenia nie oznacza, ze podmiot swiadczacy takg

ustuge sam uzywa wspomnianego oznaczenia. Pozwany zajmowat sie oferowaniem,
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reklamowaniem i informowaniem o ofertach sprzedazy na swojej stronie
internetowej. Pozwany decyduje o tym jak strona wyglada i zaktada produkt,
a dostawca moze wrzuci¢ swoje opisy, zdjecia. [...] jest witascicielem opisow
produktéw, zdje¢ bedacych na stronie WWW i decyduje o tym jak to wyglagda. Do
tego pozwany zapewniat obstuge klienta w zakresie zapytan i zwrotéw oraz zarzgdzat
zwrotami kosztow z tytutu wadliwych towaréw. Pozwany otrzymywat réwniez od
kupujgcego zaptate za towary, ktorej kwote wptaca nastepnie sprzedawcy na jego

rachunek bankowy.

E. przejmowat — jako operator strony internetowej — materiaty dotyczace
towardw, na ich podstawie tworzyt reklamy z wtasnej inicjatywy i we wtasnym imieniu.
Takie dziatanie pozwanego, polegajgce na umieszczaniu opisow, reklamowaniu
towaréw opatrzonych oznaczeniami identycznymi ze znakami towarowymi moze
zostac¢ zakwalifikowane jako ,uzywanie” tych oznaczen. W takiej sytuacji uzywanie
przez pozwanego oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym nastepuje
w ramach jego wtasnej komunikacji handlowej. Pozwany jako operator strony
internetowej w ofertach sprzedazy lub reklamach uzywa, w rozumieniu art. 5 ust. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych
sie do znakéw towarowych, oznaczen identycznych ze znakami towarowymi

nalezgcymi do P.

Sad Apelacyjny uznat, ze ciezarem dowiedzenia w zakresie pochodzenia
towaréw od P. lub wprowadzenia do obrotu za zgodg powoddek, obcigzony jest E.,
czemu nie sprostat. Jak wskazano, prawo do znaku ulega wyczerpaniu jedynie w
odniesieniu do konkretnego egzemplarza towaru pod tym znakiem, a w tresci umowy
dystrybucji P. nie objeta zgodg sprzedazy ze skutkami wyczerpania poza
autoryzowanym systemem dystrybucji. Sad Apelacyjny uznat przy tym, ze system
dystrybucji selektywnej stworzony przez P. i E.1 spetnia wymagania art. 101 ust. 1
TFUE oraz rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w
sprawie stosowania art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
kategorii porozumien wertykalnych i praktyk uzgodnionych (dalej: ,rozporzgdzenie
330/2010%).
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Sad Apelacyjny wskazat, ze wydruki otwarcia strony internetowej stanowig
dowaod na oferowanie, reklamowanie i wprowadzanie do obrotu produktéw [...]i [...]1.
Pozwany sprzedaje towary nabywane od dwoéch dostawcow dziatajgcych na terenie
Polski, jednak nie sg to autoryzowani dostawcy. Nie mozna tez uznacg, ze P. wyrazita
zgode na sprzedaz poza autoryzowanym systemem dystrybucji. Skoro pozwany nie
wykazat, ze prawo do unijnego znaku towarowego ulegto wyczerpaniu, zas P. nie
wyrazit zgody na aktywnos¢ pozwanego, zachodzg podstawy do zastosowania
ochrony z art. 15 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(dalej: ,rozporzadzenie 2017/1001).

Nadto Sad Apelacyjny uznat, ze P. nie przystugujg roszczenia wywodzone z
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyz nie prowadzi ona dziatalnosci
gospodarczej w Polsce. Ponadto Sad drugiej instancji zgodzit sie z Sgdem
Okregowym, ze w okolicznosciach sprawy nie miat miejsca czyn nieuczciwej
konkurencji okreslony w art. 14 u.z.n.k., skoro powddki nie podaty faktéw
wskazujgcych na kreowanie sie przez pozwanego na podmiot operujgcy w ramach

sieci dystrybucji selektywnej.

Sad Apelacyjny odnidst sie réwniez do klauzuli generalnej, o ktérej mowa
w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wyjasnit, ze E. korzysta z wypracowanej latami przez P. pozycji
na rynku i dobrego imienia, w tym znajomosci znakéw towarowych [...]1 i [...]. E.
wykorzystuje w sposob niezgodny z dobrymi obyczajami, naktady i wysitki, jakie E.1
ponosi w celu podtrzymywania znajomosci marki [...] i wypromowania produktow
tejze marki w Polsce. Sama marka jest wypromowana i jej towar znajduje odbiorce,
inaczej pozwany nie prowadzitby sprzedazy internetowej. Pasozytnictwem jest
nieuprawnione wykorzystanie przez przedsiebiorce cudzego znaku towarowego lub
cudzego produktu; jest to sieganie do cudzego miejsca rynkowego w celu
wykorzystania go do budowy wiasnej pozycji. Sad drugiej instancji uznat dziatanie
pozwanego za czyn hieuczciwej konkurencji — pasozytnictwo. Argumentowat, ze
pozwany sprzedaje produkty marki [...] oraz wykorzystuje znak towarowy [...]i[...]1
dla osiggniecia korzysci. E. korzysta z cudzych naktadéw poniesionych na

przekonanie klientéw co do jakosci produktow.
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W ocenie Sgdu Apelacyjnego E. nie udowodnit, by doszto do wyczerpania
praw ze znaku, stgd jego komunikacja handlowa na stronie internetowej jest
wykorzystywaniem znakdéw towarowych bez zgody uprawnionego. Omijajgc zgode
uprawnionego na uzywanie znakéw towarowych, pozbawia go wptywu na sposob
dystrybucji towarow. Wiasciciel znaku towarowego ma prawo decydowac, w jaki
Sposob jego towar jest prezentowany, by dba¢ o utrzymanie i kontynuowanie aury
luksusu. Natomiast E.1 i pozwany sg konkurentami na polskim rynku. Stosunek
konkurencji miedzy stronami wyraza sie w tym, ze podmioty te walczg o ten sam
rynek zbytu i te samag klientele. Interesy E.1 sg zagrozone przez mozliwe tracenie

rynku zbytu w zwigzku z nieuczciwymi czynami pozwanego.

W koncu Sad Apelacyjny, powotujgc sie na art. 18 u.z.n.k., wskazat, ze
dziatania pozwanego doprowadzity do powstania nieprawdziwych wyobrazen wsréd
odbiorcow objetych zakresem zgdanej publikacji co do tego, iz pozwany ma prawo
do sprzedazy towardéw marki [...]. Publikacja na stronie internetowej pozwanego jest
skierowana wytgcznie do tych klientéw pozwanego, ktdrzy kupujg u niego towary
objete sporem. Czas ogtoszenia uwzglednia czestotliwos¢ dokonywania zakupow
online. Asortyment pozwanego nie jest dobrem codziennego uzytku, z czym
wigzatoby sie czeste odwiedzanie strony internetowej. Ogtoszenie ma na celu
skorygowanie oraz usuniecie skutkow wywotanych w swiadomosci odbiorcéw co do
dziatania pozwanego naruszajgcego prawa ochronne powoda. Krgg osob
zapoznajgcych sie z ogtoszeniem bedzie przekraczat nabywcow towardw [...],
niemniej Internet jest kanatem, w ktérym nastgpito naruszenie i w tym miejscu winno
nastgpi¢ usuniecie skutkédw naruszenia. Celem uwzglednienia roszczenia nie jest
represja i godzenie w interes i dobre imie pozwanego, dlatego nie uwzgledniono

publikacji w wydaniach prasy tradycyjnej.

Reasumujagc, Sad Apelacyjny uwzglednit wobec P. na podstawie art. 9 ust. 2a
rozporzgdzenia 2017/1001 roszczenia o zaniechanie naruszania prawa do stownych
unijnych znakéw towarowych, natomiast wobec E.1 roszczenia o0 zaniechanie
niedozwolonych dziatan i usuniecie niedozwolonych dziatan wywodzonych z art. 3

u.z.n.k.
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7. Od wyroku Sgdu Apelacyjnego skarge kasacyjng wywiodt pozwany,
zaskarzajgc go w czesci uwzgledniajgcej apelacje strony powodowej od wyroku Sadu

pierwszej instancji.

8. W odpowiedzi na skarge kasacyjng P. domagata sie odrzucenia skargi
kasacyjnej w zakresie w jakim zostata ona skierowana przeciwko pkt 1.1) 1.1. wyroku
Sadu Apelacyjnego, zas obie powddki domagaty sie oddalenia skargi kasacyjnej oraz
zasgdzenia na ich rzecz kosztow postepowania kasacyjnego wedtug norm

przepisanych.

9. Postanowieniem z 5 kwietnia 2023 r., | CSK 6817/22, Sad Najwyzszy
odrzucit skarge kasacyjng w stosunku do P. oraz co do punktu Il zaskarzonego
wyroku (pkt 2), orzekt o kosztach postepowania kasacyjnego miedzy P. a E. (pkt 4)

oraz przyjgt skarge kasacyjng do rozpoznania w pozostatym zakresie (pkt 3).

10. W ramach niniejszej sprawy Il CNPP 3/25 rozpoznawana jest wniesiona
przez E. skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem wyroku Sgdu Apelacyjnego
w Warszawie z 13 kwietnia 2022 r. w czesci uwzgledniajgcej apelacje P. od wyroku
Sadu pierwszej instancji (punkt 1.1. 1.1.). W skardze tej postawione zostaty zarzuty
naruszenia prawa materialnego, tj.: art. 15 ust. 1 rozporzgdzenia 2017/1001 w zw. z
art. 34 w zw. z art. 36 TFUE w zw. z art. 9 ust. 1-3 rozporzgdzenia 2017/1001 w zw.
z art. 6 k.c. w zwigzku z regutg prawng sformutowang przez TSUE w wyroku C-
244/00 z 8 kwietnia 2003 r. Van Doren (punkt 41 wyroku Van Doren); art. 15 ust. 2 w
zw. z art. 9 ust. 1-3 rozporzadzenia 2017/1001; art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2
u.o.k.k. przez ich niezastosowanie oraz naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE w zw. z art.
4 rozporzgdzenia 330/2010 przez niewtasciwg wyktadnie tych przepiséw; a nadto
prawa procesowego, tj.: art. 3, art. 227, art. 232 w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 382
K.p.c. w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 rozporzgdzenia 330/2010, jak tez art. 2
w zw. z art. 47928 w zw. z art. 11 k.p.c. (a contrario) w zw. z art. 6 rozporzadzenia nr
1/2003 w zw. z art. 227 k.p.c., w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 oraz art.
382 k.p.c.

P. domagata sie oddalenia skargi i zasgdzenia kosztow procesu.
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Sad Najwyzszy, rozpoznajac skarge o stwierdzenie niezgodnosci

z prawem prawomochnego wyroku, zwazyt, co nastepuje:

11. Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia
jest szczegdlnym Srodkiem prawnym, niezbednym na potrzeby procesu dochodzenia
od Skarbu Panstwa naprawienia szkody wyrzgdzonej przez wydanie niezgodnego
z prawem prawomocnego orzeczenia sgdu (art. 4171 § 2 k.c. wzw. z art. 77 ust. 1
Konstytucji RP). W razie uwzglednienia skargi zaskarzone orzeczenie pozostaje
w mocy (z wyjgtkiem wypadku, o ktérym mowa w art. 424! § 3 k.p.c.), otwiera sie
natomiast droga do skutecznego dochodzenia odpowiedzialnosci odszkodowawcze;j
Skarbu Panstwa. Oznacza to, ze na skutek skargi o stwierdzenie niezgodnosci
Z prawem prawomocnego orzeczenia skarzgcy nie moze uzyskaC zmiany
podwazanego orzeczenia, zwrotu swiadczenia spetnionego na jego podstawie ani
odszkodowania od przeciwnika procesowego, moze natomiast — jesli skarga
zostanie uwzgledniona — ubiega¢ sie w odrebnym procesie naprawienia szkody

przez Skarb Panstwa.

O wyroku niezgodnym z prawem w rozumieniu art. 4241 i art. 424! k.p.c.

mozna mowic tylko wtedy, gdy spetnione sg tgcznie dwie przestanki.

Po pierwsze, odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Skarbu Panstwa z tytutu
wydania wadliwego wyroku musi by¢ oceniana z uwzglednieniem istoty
funkcjonowania wtadzy sgdowniczej i zwigzanej z nig niezawistosci sedziowskiej.
Orzeczeniem niezgodnym z prawem jest zatem tylko taki wyrok, ktorego
nieprawidtowos¢ ma charakter kwalifikowany i elementarny; ktéry jest niewatpliwie
sprzeczny z zasadniczymi i niepodlegajgcymi roznej wyktadni przepisami, z ogodlnie
przyjetymi standardami rozstrzygnie¢ albo zostat wydany w wyniku razgco btednej
wyktadni lub oczywiscie niewtasciwego zastosowania prawa. Wymaganie to nie jest
spetnione, jezeli sad dokonat wyboru jednego z mozliwych sposobdw interpretacii
przepisu, niekolidujgcego z utrwalonym orzecznictwem Sgdu Najwyzszego, chocby
interpretacja ta okazata sie ex post nieprawidiowa i uzasadniataby uchylenie
orzeczenia w postepowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym (wyrok TK z 27 wrzes$nia
2012 r., SK 4/11, OTK-A 2012, nr 8, poz. 97; wyroki SN z: 31 marca 2006 r., IV CNP
25/05, OSNC 2007, nr 1, poz. 17; 4 stycznia 2007 r., V CNP 132/06, OSNC 2007,
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nr1l, poz. 174; 18 lutego 2009 r., | CNP 97/08; 31 marca 2016 r., IV CNP 33/15;
31 sierpnia 2018 r., | CNP 38/17). Inaczej rzecz ujmujac, nie chodzi o jakiekolwiek
naruszenie przepisow materialnych i procesowych, lecz takie, ktére doprowadzito do
wydania wyroku jawnie niesprawiedliwego, ktéry narusza zasady obowigzujgce
w panstwie prawa (wyroki SN z: 16 czerwca 2015 r., IV CNP 72/14; 10 wrzesnia
2015 r., Il CNP 60/14; 21 czerwca 2013 r., | CNP 44/12).

Po drugie, wyrok jest niezgodny z prawem, gdy zawarte w nim rozstrzygniecie
co do istoty sprawy koliduje z przepisami merytorycznymi (materialnymi,
pozytywnymi), ktore stanowity podstawe uwzglednienia lub oddalenia powodztwa
(wyroki SN z: z 31 marca 2006 r., IV CNP 25/05, OSNC 2007, nr 1, poz. 17; 7 lipca
2006 r., I CNP 33/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 35; 18 marca 2011 r., lll CNP 13/10;
postanowienia SN z: 17 czerwca 2015 r., |lll CNP 4/15; 15 pazdziernika 2015 r.,
[l CNP 19/15; z 1 grudnia 2017 r., | CNP 7/17).

12. Powinnos¢ wskazania przepisu prawa, z ktérym wyrok jest niezgodny,
stanowi ceche szczegdlng skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem i wynika
z koniecznosci rozréznienia miedzy przepisami, ktore zostaty naruszone (art. 424°
§ 1 pkt 2 k.p.c.), a przepisami, z ktérymi zaskarzone orzeczenie jest niezgodne (art.
424> § 1 pkt 3 k.p.c.) (wyrok TK z 12 lipca 2011 r., SK 49/08, OTK-A 2011, nr 6, poz.
55). Podstawy skargi mogg wypetnia¢ przepisy prawa materialnego lub prawa
procesowego, podczas gdy przepisem, z ktéorym wyrok jest niezgodny, moze byc¢
jedynie przepis lub zespot przepisow merytorycznych stanowigcych materialng
podstawe rozstrzygniecia w sprawie. A limine zatem nalezy odrzuci¢ kwestie
niezgodnosci wyroku z art. 3, art. 227, art. 232 w zw. z art. 391 § 1 oraz 382 k.p.c.
w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 rozporzgdzenia 330/2010, jak tez z art. 2 k.p.c.
w zw. z art. 479% kp.c. w zw. z art. 11 k.p.c. (a contrario) w zw. z art. 6
rozporzadzenia 1/2003 w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 391
§ 1 oraz art. 382 k.p.c. Podobnie pominieciu podlega kwestia niezgodnosci wyroku
z art. 15 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 (zgtoszona z ostroznosci procesowej),
skoro przywotanie tego przepisu stanowi oczywistg omyitke. Wreszcie nie byly
podstawg orzekania w sprawie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 u.o.k.k. oraz art. 101
ust. 1 TFUE w zw. z art. 4 rozporzgdzenia 330/2010.
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Podstawe uwzglednienia roszczen dochodzonych ze znakéw towarowych [...]
I [...]1 stanowit art. 9 ust. 1-3 rozporzadzenia 2017/1001 oraz w odpowiednim
zakresie art. 15 ust. 1 tegoz rozporzgdzenia. Ku tym zagadnieniom musi zatem

zwrocic¢ sie uwaga Sgdu Najwyzszego.

13. Przechodzgc do oceny zarzutéw skargi, nalezy wskazac, ze niezaleznie
od ich wielosci (trzy zarzuty naruszenia prawa materialnego, dwa zarzuty naruszenia
prawa procesowego) kluczowa jest kwestia niezgodnosci z prawem orzeczenia
uwzgledniajgcego (niektore) roszczenia P. wobec E. z tym uzasadnieniem, ze E.
oferuje, reklamuje etc. produkty oznaczone unijnymi znakami towarowymi [...] i [...]1,
pomimo sprzeciwu uprawnionego. W ocenie skarzgcego niezgodnos¢ z prawem
wynika¢ ma z btednej oceny Sgdu Apelacyjnego, iz nie doszto do wyczerpania prawa
P. do znakéw towarowych (art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zw. z art. 9
ust. 1 rozporzgdzenia 2017/1001), a zatem ma ona prawo skutecznie sprzeciwic¢ sie

dziataniom E.u.

Trzeba przypomnieé, ze Sad Okregowy uznat, iz to P. nie sprostata
obowigzkowi wykazania, ze przedmiotem dziatalnosci E. sg towary wprowadzone do
obrotu poza EOG, ewentualnie na terenie EOG ale bez jej zgody, natomiast Sad
Apelacyjny — wywiddt, ze to E. winien wykazad, iz prawa P. do towardéw oferowanych
przez E. ulegty wyczerpaniu (czemu pozwany jednakze nie sprostat). Konsekwencjg
przyjetych przez te sgdy odmiennych zatozenh co do ciezaru dowodu byto wydanie

diametralnie odmiennych rozstrzygniec.

14. Jedng z fundamentalnych zasad, na ktorych opiera sie Unia Europejska,
jest swoboda przeptywu towaréw (art. 34-36 TFUE). Zgodnie z art. 34 TFUE miedzy
panstwami cztonkowskimi zakazane sg wszelkie ograniczenia ilosciowe w przywozie
i stosowanie srodkow o skutku podobnym do ograniczen ilosciowych. Wyjagtek od tej
zasady wprowadza art. 36 TFUE m.in. w odniesieniu do ograniczen ze wzgledu na
prawa wiasnosci przemystowej. Wyrazem zasady swobodnego przeptywu towaréw

jest m.in. instytucja wyczerpania praw do znakéw towarowych.

Artykut 9 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 stanowi, ze rejestracja unijnego
znaku towarowego skutkuje przyznaniem wiascicielowi praw wytgcznych do tego

znaku. W ust. 2 wskazano, ze wtasciciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony
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do uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktore nie posiadajg jego zgody, m.in.
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z unijnym znakiem
towarowym w odniesieniu do towarow lub ustug, ktore sg identyczne z tymi, dla

ktorych unijny znak towarowy zostat zarejestrowany.

Réwnoczesnie jednak zgodnie z art. 15 rozporzgdzenia 2017/1001 wiasciciel
unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego uzywania
w odniesieniu do towardw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez
wiasciciela lub za jego zgodg (ust. 1). Przepis ten nie ma zastosowania, jezeli
wiasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi
towarami, w szczegodlnosci jezeli stan towarow ulega zmianie lub pogorszeniu po ich

wprowadzeniu do obrotu (ust. 2).

Reasumujgc, wprowadzenie towaru ze znakiem przez uprawnionego lub za
jego zgodg na terytorium EOG powoduje wyczerpanie prawa wytgcznego do znaku
w stosunku do konkretnego egzemplarza towaru. Oznacza to zasadniczo mozliwosc
dalszej swobodnej cyrkulacji takiego towaru na catym EOG. Natomiast
wprowadzenie do obrotu towaréw opatrzonych tym znakiem towarowym poza
terytorium EOG nie wygasza prawa wtasciciela do sprzeciwienia sie w szczegolnosci
przywozowi i wprowadzeniu do obrotu na terytorium EOG tych towaréw bez jego
zgody, umozliwiajgc mu zatem sprawowanie kontroli nad pierwszym wprowadzeniem
do obrotu na terytorium EOG towaréw opatrzonych wspomnianym znakiem.
Przywotane przepisy majg na celu pogodzenie podstawowych intereséw zwigzanych
z ochrong praw do znakow towarowych z jednej strony i intereséw zwigzanych ze
swobodnym przeptywem towaréw na terytorium EOG z drugiej strony (zob. podobnie
wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 r., C-291/16, Schweppes, pkt 34-35 i przytoczone
tam orzecznictwo; wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., Harman International
Industries, C-175/21, pkt 38, 40, 43; wyrok TSUE z 18 stycznia 2024 r., C-367/21,
Hewlett Packard, pkt 50, 53). Wynikiem owego pogodzenia jest dopuszczenie,
oczywiscie pod pewnymi warunkami, zardwno organizacji systemoéw dystrybuciji
wytgcznej i selektywnej (np. wyrok TSUE z 23 kwietnia 2009 r., C-59/08, Copad SA,
pkt 28-29), jak i handlu lub importu réwnolegtego (np. wyrok TSUE z 16 wrzesnia
2008 r., C-468/06 i inne, Sot. Lélos kai Sia EE iinne, pkt 53-55; wyrok TSUE
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z 20 grudnia 2017 r., C-291/16, Schweppes, pkt 35; wyrok TSUE z 17 listopada
2022 r., C-147/20, Novartis Pharma GmbH, pkt 42 i nastepne; zob. tez wyroki SN:
z 23 lutego 2022 r., Il CSKP 94/22, OSNC 2022, Nr 2, poz. 125; z 30 maja 2023 r.,
[l CSKP 1146/22).

15. Zagadnienie, na ktorej stronie spoczywa ciezar dowodu wyczerpania praw
wynikajgcych z unijnego znak towarowego, nie jest uregulowane w art. 15
rozporzgdzenia 2017/1001 ani w zadnym innym przepisie tego rozporzadzenia. Nie
reguluje tego réwniez dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualne;.

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wielokrotnie orzekat, ze
podmiotowi, ktéry ma w posiadaniu towary wprowadzone do obrotu na terytorium
EOG pod unijnym znakiem towarowym przez wiasciciela tego znaku lub za jego
zgodg, przystuguja prawa ztytutu swobodnego przeptywu towardw,
zagwarantowanego w art. 34 136 TFUE, oraz zart. 15 ust.1 rozporzadzenia
2017/1001, ktére sady krajowe muszg chroni¢ (wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r.,
Harman International Industries, C-175/21, pkt 69 i przytoczone tam orzecznictwo).
Konsekwentnie Trybunat przyjat, ze co do zasady zgodna z prawem Unii jest norma
prawa krajowego panstwa czionkowskiego, na mocy ktorej wyczerpanie praw
wynikajgcych ze znaku towarowego stanowi zarzut podnoszony w celu obrony,
wobec czego ciezar dowodu spoczywa na stronie pozwanej, ktdora podnosi ten
zarzut. Jednakze zastrzegt i uscislit przy tym réwniez, ze wzgledy ochrony
swobodnego przeptywu towaréw mogg wymagac, by ta reguta dowodowa podlegata

dostosowaniom.

W wyroku z 8 kwietnia 2003 r., C-244/00, Van Doren, wskazano, ze istnieje
realne ryzyko podziatu rynkow, jezeli wiasciciel znaku towarowego wprowadza swoje
produkty do obrotu w EOG, korzystajgc z systemu wytgcznej dystrybucji. W takich
sytuacjach, gdyby osoba trzecia byta zobowigzana do przedstawienia dowoddw
dotyczgcych miejsca, w ktérym towary zostaty po raz pierwszy wprowadzone do
obrotu przez wtasciciela znaku towarowego lub za jego zgoda, witasciciel znaku
towarowego mogtby utrudni¢ wprowadzenie do obrotu nabytych towaréw

i uniemozliwi¢ osobie trzeciej uzyskanie w przysziosci dostaw od czionka sieci
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wytacznej dystrybucji wiasciciela znaku towarowego w EOG (w przypadku gdyby
osoba trzecia byta w stanie wykazac, ze uzyskata swoje dostawy od tego cztonka).
W zwigzku z tym, jezeli osoba trzecia, przeciwko ktorej wszczeto postepowanie,
ponosi ciezar udowodnienia, ze towary zostaty wprowadzone do obrotu w EOG przez
wiasciciela znaku towarowego lub za jego zgodg, wowczas — gdy zdota wykazac, ze
istnieje rzeczywiste ryzyko podziatu rynkéw krajowych — do wiasciciela znaku
towarowego nalezy wykazanie, ze produkty zostaty poczatkowo wprowadzone do
obrotu poza EOG przez niego lub za jego zgoda. Jezeli taki dowdd zostanie
przedstawiony, do osoby trzeciej nalezy udowodnienie zgody witasciciela znaku

towarowego na pdzniejsze wprowadzanie produktow do obrotu w EOG (pkt 39-41).

Z powyzszej reguty Van Doren Sgdy meriti w realiach rozpoznawanej sprawy

wyciggnety odmienne wnioski.

Natomiast w niezhanym Sgdom obu instancji wyroku Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 18 stycznia 2024 r., C-367/21, Hewlett Packard,
pkt 59 i 67, zwrécono uwage, ze zasady przeprowadzania ioceny dowodu
wyczerpania praw wynikajgcych ze znaku towarowego powinny by¢ zgodne
Zz wymogami wynikajgcymi z zasady swobodnego przeptywu towardw, a w rezultacie
nalezy je dostosowaé, gdy mogg one umozliwi¢ wtascicielowi tego znaku
towarowego wprowadzenie barier na krajowych rynkach i wspieranie w ten sposob
utrzymywania roznic cenowych miedzy panstwami cztonkowskimi. Z tego powodu
niedopuszczalne jest, by ciezar dowodu wyczerpania praw wynikajgcych z unijnego
znaku towarowego spoczywat wytgcznie na stronie pozwanej w ramach powdédztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, w sytuacji gdy opatrzone tym znakiem
towarowym towary — niezawierajgce zadnych oznaczeh umozliwiajgcych osobom
trzecim okreslenie rynku, na ktorym sg one przeznaczone do sprzedazy
i dystrybuowane za posrednictwem sieci dystrybucji selektywnej, ktérej czionkowie
mogq je odsprzedawacC wylgcznie innym cztonkom tej sieci lub uzytkownikom
koncowym — zostaty nabyte przez te strone pozwang w Unii Europejskiej lub na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego po uzyskaniu od sprzedawcow
zapewnienia, iz mogg one by¢ tam zgodnie z prawem przedmiotem obrotu,
a witasciciel wspomnianego znaku towarowego odmawia dokonania przez siebie

takiej weryfikacji na prosbe nabywcy (zob. podobnie wyrok TSUE z 17 listopada
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2022 r., Harman International Industries, C-175/21, pkt50 i przytoczone tam
orzecznictwo; stanowisko to w petni zaaprobowat austriacki Sgd Najwyzszy
w wyrokach z 22 pazdziernika 2024 r., 4 Ob 233/23b oraz 4 Ob 56/24z).

Nawet pobiezna analiza stanu faktycznego stanowigcego baze orzeczenia
TSUE w sprawie C-367/21 wskazuje na zbieznos¢ z sytuacjg powstatg w niniejszej
sprawie miedzy P. a E. Wszak w stworzonym przez P. systemie dystrybucji dostawca
zobowigzuje sie w ogolnosci sprzedawac bezposrednio lub posrednio towary objete
porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym wedtug okreslonych kryteridw,
podczas gdy dystrybutorzy ci zobowigzujg sie nie sprzedawac tych towardéw
nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium wyznaczonym przez dostawce dla
celow wdrozenia tego systemu dystrybucji. E. wykazat bowiem, ze nabywa towary
oznaczone znakami [...] i [...]1 na terenie EOG od podmiotéw, ktére zapewniajg, iz

towary te zostaty wprowadzone na obszar EOG przez P. lub za jej zgoda.

W takich okolicznosciach natozenie na strone pozwang ciezaru dowodu
w odniesieniu do miejsca, w ktérym towary zostaty po raz pierwszy wprowadzone do
obrotu przez wtasciciela znaku towarowego lub za jego zgodg, mogtoby pozwoli¢
temu wiascicielowi na przeciwdziatanie przywozowi réwnolegtemu, nawet jesli
wynikajgce ztego ograniczenie swobodnego przeptywu towaréw nie bytoby
uzasadnione ochrong praw wynikajgcych ze znaku towarowego. Réwnoczesnie
strona pozwana napotkataby powazne trudnosci w przedstawieniu takiego dowodu
ze wzgledu na zrozumiatg nieche¢ dostawcow do ujawnienia ich zrodta zaopatrzenia
w ramach sieci dystrybucji wiasciciela znakéw towarowych. Gdyby zas takie zrédto
zostato ujawnione, wiasciciel znaku bytby w stanie udaremnic jakgkolwiek mozliwosc¢
zaopatrywania sie w przysztosci u podmiotu nalezgcego do jego sieci dystrybucji,
ktéry uchybit swoim zobowigzaniom umownym (zob. podobnie wyrok TSUE
z 8 kwietnia 2003 r., C-244/00, Van Doren, pkt 40).

16. Sad Najwyzszy zauwaza, ze powazne racje przemawiajg za uznaniem, ze
w stanie faktycznym sprawy, w ktorej wydano zaskarzony wyrok, wystepowato realne
ryzyko podziatu rynkéw krajowych (w szczegoélnosci wykazano istnienie odrebnego
wytgcznego dystrybutora krajowego uprawnionego z jednej strony do nabywania

towarow od P., a z drugiej strony do stworzenia sieci dystrybucji w danym kraju) — w
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kontekscie doktryny Van Doren. Ustalenia faktyczne zezwalaty takze na
zastosowanie sposobu rozumowania przedstawionego w wyroku TSUE
z 18 stycznia 2024 r., C-367/21, Hewlett Packard. Oznacza to, ze w odniesieniu do
rozstrzygniecia sprawy z powodztwa P. mozna zasadnie rozwazac, czy nie doszito
do naruszenia art. 15 ust. 1 rozporzgdzenia 2017/1001, a w konsekwencji takze art.

9 tegoz rozporzadzenia.

Jednakze, jak widaC¢ z powyzszego zestawienia judykatow, problematyka
ciezaru dowodu co do wyczerpania prawa z zakresu wtasnosci przemystowej jest
skomplikowana dogmatycznie i niejednolicie uymowana w judykaturze. W tym stanie
rzeczy nie mozna podzieli¢ argumentow skargi, wedtug ktérych odmowa uznania, ze
ciezar dowodu zaistnienia wyczerpania prawa ze znaku towarowego spoczywa na
uprawnionym ze znaku, prowadzita do naruszenia art. 15 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1-
3 rozporzagdzenia 2017/1001 w stopniu razgcym i kwalifikowanym, co w Swietle
wczesniejszych uwag mogtoby uzasadnia¢ uwzglednienie skargi. Przypomniec
trzeba, ze istotg wtadzy sgdowniczej jest orzekanie w warunkach niezawistosci,
w sposéb bezstronny, zalezny nie tylko od obowigzujgcych ustaw, ale takze od
wewnetrznego przekonania sedziego oraz jego swobody w ocenie praw i faktow

stanowigcych przedmiot sporu, nadto w zakresie wyktadni przepiséw prawa.

17. Z przytoczonych wzgledéw, nie stwierdzajgc naruszenia przez Sad
Apelacyjny prawa w sposéb kwalifikowany, na podstawie art. 424! § 1 k.p.c.

orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postepowania wywotanych wniesieniem skargi orzeczono na
podstawie art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 2 pkt 5w zw. z § 10 ust. 5 pkt 1 i § 20
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie

optat za czynnosci radcéw prawnych.

Agnieszka Jurkowska-Chocyk  Joanna Misztal-Konecka  Krzysztof Wesotowski

(KW.)

[r.g.]



