Il CSKP 1146/22

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30 maja 2023 r.
Sad Najwyzszy w Izbie Cywilnej w sktadzie:

SSN Tomasz Szancito (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Mirostaw Sadowski
SSN Mariusz todko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 30 maja 2023 r. w Warszawie,
skargi kasacyjnej W.H.

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Warszawie

z 24 listopada 2020 r., VIl AGa 7/19,

w sprawie z powodztwa W.H.

przeciwko A.B.

o ochrone praw do znakéw towarowych,

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi
Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

i rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 14 wrzes$nia 2018 r. Sgd Okregowy w Warszawie nakazat
pozwanemu A.B., aby niezwtocznie zaniechat naruszen prawa do unijnego znaku
towarowego [...] zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci

Intelektualnej pod nr [...] i prawa do krajowego znaku towarowego |[...]
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zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr [...] na rzecz W.H.,
prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,T.” w L., polegajgcych na uzywaniu
tego znaku w zwigzku z wprowadzaniem do obrotu, magazynowaniem, dystrybucja,
promocja, reklamg i oferowaniem do sprzedazy oraz sprzedazg detaliczng lub
hurtowa pilnikéw do paznokci, w tym w punktach handlowych pozwanego oraz za
posrednictwem sklepu internetowego [...], jak tez na umieszczaniu tego znaku
w dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu lub ze sprzedazg pilnikéw
do paznokci, ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze

Gospodarczym (EOG) przez uprawniong ani za jej zgoda.

Sad pierwszej instancji ustalit, ze W.H. prowadzi od czerwca 2003 r. pod firmg
.1.. W L. dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie sprzedazy detalicznej kosmetykow i
artykutéw toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. Powéddka od 2013 r. oferuje
m.in. jednorazowe pilniki do paznokci, ktorych produkcje zleca wytwércom na terenie
Chinskiej Republiki Ludowej, a nastepie importuje je do Polski. Pilniki oferowane
przez powodke charakteryzujg sie rézowym trzonem (piankowe wypetnienie),
odpowiedniej jakosci warstwg scierng oraz naniesionym na nie znakiem [...]. W.H.

jest uprawniona do:

- stownego znaku towarowego [...], zarejestrowanego 30 stycznia 2018 r.
w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr [...], z
pierwszenstwem od 6 wrzesnia 2017 r. dla towardéw w klasach klasyfikacji nicejskiej:
3. (lakiery do paznokci; srodki do usuwania lakierow, preparaty do pielegnacji
paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci) i 8. (narzedzia do
manicure, narzedzia do pedicure, pilniki do paznokci, polerki do paznokci elektryczne
lub nieelektryczne, cagzki do paznokci, nozyczki do paznokci, dtutka do paznokci,
kopytka do paznokci, pincety) — zgtoszenie opublikowano [...] r., ogtoszenie o

udzieleniu prawa nastgpito [...] r.;

- stownego znaku towarowego [...], zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym
RP pod nr[...], z pierwszenstwem od [...] 2011 r. dla towaréw w klasie 8. klasyfikacji
nicejskiej — zgtoszenie opublikowano w Biuletynie Urzedu Patentowego [...] dnia
2016 r., a o udzieleniu ochrony ogtoszono [...] r. w Wiadomosciach Urzedu

Patentowego nr [...].



[l CSKP 1146/22 3

Oznaczenie [...] dla pilnikbw do paznokci byto uzywane na terytorium Polski

przed datg nabycia przez powddke praw do znakéw towarowych.

A.B. prowadzi od marca 2010 r. pod firmg K. w L. dziatalno$¢ gospodarczg w
zakresie fryzjerstwa i pozostatych zabiegéw kosmetycznych. Z nabytych przez niego
pilnikbw do paznokci okoto 80% wykorzystuje w prowadzonej dziatalnosci
kosmetycznej, natomiast pozostate 20% oferuje do sprzedazy w swoich salonach lub
w sklepie internetowym. W swojej ofercie pozwany posiadat m.in. pilniki [...].
W zwigzku z brakiem zainteresowania pilnikami [...] pozwany podijat decyzje o ich

wycofaniu z oferty handlowe;.

Poczatkowo A.B. nabywat wszelkie pilniki do paznokci od E.S. [...], natomiast
od wrzesnia 2016 r. do stycznia 2018 r. kupit znaczng liczbe blizej nieokreslonych
pilnikdw od H. sp. z 0.0. w L. i powddki, ktéra powigzana jest osobowo i gospodarczo
z tg spoétkg. Na wystawionych przez kontrahentow pozwanego fakturach nie
zamieszczano informacji o rodzaju pilnika, jego wielkosci, ziarnistosci, nazwie
handlowej, numerach identyfikacyjnych ani innych indywidualnych oznaczen.
Zamawiane towary pozwany otrzymywat w nieoznakowanych kartonach zbiorczych,

w ktérych umieszczano zafoliowane opakowania liczgce po 25 sztuk.

W dniu 15 lutego 2018 r., w ramach zakupu kontrolnego, powddka nabyta od
pozwanego pilniki do paznokci [...]. Niektore z nich, gorszej jakosci, opatrzone
oznaczeniem [...], nie pochodzity od W.H. ani od podmiotu uprawnionego do
uzywania jej znakow towarowych. Pismem z 1 lutego 2018 r. powodka wezwata
pozwanego do zaprzestania naruszen praw do znaku towarowego [...] oraz do
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci. W odpowiedzi pozwany oswiadczyt,
ze oferuje produkty nabyte od wiasciciela znaku, ktéry wyrazit zgode na ich sprzedaz.
Odpowiadajgc na kolejne wezwanie, wskazat, ze nabyte od niego przez powddke

towary ze znakiem [...] kupit w legalny sposob.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego Sad Okregowy zwazyt, ze
w zakresie, w jakim A.B. twierdzit, iz nastgpito wyczerpanie praw powodki do znakdow
towarowych, ciezar dowodu spoczywat na pozwanym, ktory nie zdotat wykazac, ze
wszystkie oferowane, reklamowane, wprowadzane do obrotu i skladowane w tych

celach pilniki do paznokci z oznaczeniem [...] zostaty wprowadzone do obrotu na
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terytorium EOG przez W.H. lub za jej zgodg, ewentualnie zostaty nabyte przed
uzyskaniem przez powodke wylgcznosci uzywania znakow towarowych [...].
Pozwany nie wykazat w szczegdlnosci, ze wszystkie zbyte w ramach zakupu
kontrolowanego pilniki do paznokci ze znakiem [...] nabyt od powddki lub podmiotu
uprawnionego do uzywania jej znakéw, czemu przeczy W.H.. Nie dowodzg tego

ztozone dokumenty, zeznania $wiadkdow, ani zeznania samego pozwanego.

Uzywanie znaku towarowego, zgodne z prawem lub bezprawne, ma miejsce
w obrocie gospodarczym, co oznacza, ze kazda transakcja kupna i sprzedazy jest
odpowiednio dokumentowana. Dla pozwanego nie powinno zatem stanowic,
zdaniem Sadu Okregowego, problemu wykazanie, ze doszto do wyczerpania prawa
do znaku towarowego, o ile, oczywiscie, decydujgc sie na uzywanie znaku osoby
trzeciej, upewnit sie (uprzednio), ze konkretny towar ze znakiem zostat po raz
pierwszy wprowadzony do obrotu przez wtasciciela lub za jego zgodg. W ocenie tego
Sadu, skoro A.B. twierdzit, ze wszystkie oferowane i wprowadzane przezen do obrotu
pilniki do paznokci z oznaczeniem [...] zostalty nabyte legalnie, to powinien byt
wykazac w odniesieniu do kazdej sztuki towaru wyczerpanie praw W.H. do znakéw

towarowych [...], czego nie uczynit.

Wyrokiem z 24 listopada 2020 r. Sgd Apelacyjny w Warszawie, na skutek
apelacji pozwanego, zmienit zaskarzony wyrok w ten sposoéb, ze powddztwo oddalit

i rozstrzygnat o kosztach procesu.

Sad drugiej instancji uznat za zasadny zarzut apelacji dotyczgcy naruszenia
przez Sad Okregowy art. 233 § 1 k.p.c. w postaci btednej oceny zebranego w sprawie
materiatu dowodowego przez uznanie, ze pozwany nie wykazat wyczerpania prawa
powodki do wskazanego znaku towarowego. Zdaniem Sadu Apelacyjnego
z zebranego w sprawie materialu dowodowego — w postaci przedstawionych faktur
oraz zeznan Swiadkow i pozwanego — wynika, ze A.B. nabywat wszystkie pilniki do
paznokci wykorzystywane w prowadzonej przez niego dziatalnosci (zabiegi
kosmetyczne i sprzedaz produktéw kosmetycznych) od E.S., zas od wrzesnia 2016
r. do stycznia 2018 r. kupit nieokreslong liczbe pilnikow od spotki H. i powddki.
Bezsporne jest, ze wskazane podmioty posiadaty zgode powddki na wprowadzanie

do obrotu pilnikdbw z oznaczeniami [...].
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W ocenie Sadu drugiej instancji istotne jest, ze pozwany nabywat pilniki
z oznaczeniem [...] przed uzyskaniem przez powodke praw do znakow towarowych,
posiadat je w magazynie i oferowat nabywcom. Powddka uzyskata uprawnienia
w 2017 r. 12018 r., zas pozew zostat wniesiony w kwietniu 2018 r. Istotne takze jest,
ze powodztwo dotyczy stownego znaku towarowego [...], nie wzoru uzytkowego,
ktory posiadatby jakies okreslone cechy fizyczne, np. w postaci roézowej pianki,
odpowiedniej warstwy Sciernej itp. Z tego wzgledu bezpodstawne jest — zdaniem
Sadu drugiej instancji — ustalenie Sadu pierwszej instancji, ze niektére pilniki, ktore
powodka nabyta od pozwanego w ramach zakupu kontrolowanego, z uwagi na
gorszg jakosc nie pochodzity od W.H. ani od podmiotu uprawnionego do uzywania
jej znakéw towarowych. W ocenie Sgdu Apelacyjnego, w mysl art. 6 k.c., na powddce
spoczywat ciezar wykazania, ze pozwany sprzedawat produkty podrobione,

bezprawnie oznaczone znakiem [...].

Skarge kasacyjng od powyzszego wyroku Sadu Apelacyjnego w catosci

whniosta powodka, zarzucajgc:
1) naruszenie prawa materialnego:

- art. 6 k.c. i art. 296 ust. 1 w zw. z art. 154 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
— Prawo wiasnosci przemystowej (aktualnie: tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze
zm.; dalej: p.w.p.), a takze art. 9 w zw. z art. 17 i art. 129 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1) na skutek btednej wyktadni
prowadzgcej do przyjecia, ze w toku postepowania o naruszenie praw ochronnych
na stowny znak towarowy powddka nie moze sie powotywacC na okreslone cechy
fizyczne produktéw dla wykazania, iz oferowane przez pozwanego produkty zostaty
oznaczone znakiem towarowym i wprowadzone do obrotu bez zgody uprawnionej,
albowiem spor dotyczy naruszenia praw ochronnych na znak towarowy, a nie praw
z rejestracji wzoru przemystowego czy praw ochronnych na wzor uzytkowy, cechy
takie jak forma, kolor czy faktura nie nalezg do elementéw chronionych, a wyglad
produktu nie moze by¢ przesgdzajgcy co do ustalenia, czy pochodzi od podmiotu

uprawnionego z rejestracji znaku towarowego;

- art. 6 k.c., art. 296 ust. 1 w zw. z art. 153 i 155 p.w.p., art. 91 15 w zw. z art.
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17 i 129 rozporzadzenia 2017/1001 na skutek btednej wyktadni, prowadzacej do
przyjecia, ze ciezar dowodu spoczywa na uprawnionej z rejestracji wystepujgce;j
z roszczeniami z tytutu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy, a nie na
podmiocie podnoszgcym zarzut wyczerpania praw ochronnych na znak towarowy,
co w konsekwencji doprowadzito do wadliwego przerzucenia ciezaru dowodowego

na inng strone niz strona wywodzgca z okreslonych faktow skutki prawne;

2) naruszenia przepiséw postepowania, tj. art. 386 § 1 w zw. z art. 382 w zw.
zart. 378 § 1 w zw. z art. 245 k.p.c., art. 292 i 308 k.p.c. przez wydanie orzeczenia
zmieniajgcego bez uwzglednienia catoksztattu materiatu dowodowego zebranego
w sprawie, pominiecie przy rozpoznaniu apelacji istotnych dla sprawy twierdzen
powodki, oparcie rozstrzygniecia wytacznie na dowodach wskazanych i zarzutach
podniesionych przez pozwanego w srodku zaskarzenia, ktore to naruszenie miato
istotny wptyw na tre$¢ orzeczenia, albowiem w jego wyniku doszio do
nieuprawnionego uwzglednienia apelacji pozwanego i zmiany wyroku Sadu

pierwszej instancji.

Powotujgc sie na powyzsze zarzuty, powodka wniosta o uchylenie
zaskarzonego wyroku w catosci oraz przekazanie sprawy Sgdowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania, przy uwzglednieniu kosztow postepowania kasacyjnego.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng pozwany wniost o jej oddalenie oraz

zasgdzenie kosztéw postepowania wedtug norm przepisanych.
Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci nalezato odnies¢ sie do zarzutu naruszenia prawa
procesowego, gdyz dopiero prawidiowe zastosowanie przepiséw postepowania

pozwala na wtasciwg subsumpcje w odniesieniu do norm prawa materialnego.

Zauwazenia wymaga, ze Sad Apelacyjny ograniczyt sie do stwierdzenia, iz
Sad pierwszej instancji dokonat niewtasciwej oceny zgromadzonego w sprawie
materiatu dowodowego. Modyfikacja zas wymagan uzasadnienia wyroku wydanego
w pierwszej instancji wynika z art. 378 § 1 k.p.c., nakazujgcego sporzadzenie go
takze w sposob wskazujgcy, ze wszystkie zarzuty apelacji zostaty rozwazone oraz
doszto do rozpatrzenia wszystkich zgtaszanych przez strony wnioskéw (zob. np.
wyroki SN: z 18 lutego 2013 r., lll CSK 70/12; z 19 czerwca | CSK 639/12;
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z 14 wrzesnia 2017 r., V CSK 666/16). Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, w ktérej
sad odwotawczy zmienia ustalenia sgdu pierwszej instancji, a wiec uznaje za
zasadny zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. (jak to miato miejsce w niniejszej
sprawie), nie przeprowadzajgc uzupetniajgcego postepowania dowodowego (art.
382 k.p.c.). Nie chodzi o to, aby sad drugiej instancji odniost sie oddzielnie do
kazdego z zarzutow podniesionych w apelacji, ale w takiej sytuacji w uzasadnieniu
wyroku tego sadu powinno zosta¢ wskazane, ktére ustalenia faktyczne uznat on za
udowodnione, dowody, na ktorych sie opart, i przyczyny, dla ktérych innym dowodom

odmoéwit wiarygodnosci i mocy dowodowej (aktualnie art. 387 § 21 pkt 1 k.p.c.).

Te wymagania nie zostaly spetnione w niniejszej sprawie. Sad Apelacyjny
pomingt w motywach rozstrzygniecia wywod, z ktorego wynikatoby, ze doszio,
zgodnie z art. 378 § 1 k.p.c., do rozpoznania sprawy na nowo. Sad ten nie dokonat
miarodajnej i wyczerpujgcej oceny zgromadzonego Ww sprawie materiatu
dowodowego, nie odniost sie takze do twierdzen powaodki, jak réwniez nie dokonat
wiasciwej oceny jej stanowiska. Sad drugiej instancji catkowicie odmiennie ocenit
materiat dowodowy (jak mozna rozumiec), skoro wydat wyrok o catkowicie innej tresci
niz Sad Okregowy, lakonicznie powotujgc jedynie faktury i niektére zeznania (s. 14
uzasadnienia), nie wskazujgc, z jakich przyczyn opart sie na nich, pomijajgc
pozostaty materiat dowodowy. Nastepnie powotat art. 6 k.c. i uznat, ze ,nie zostato
udowodnione, ze pozwany sprzedaje podrabiane towary lub dokonuje ich importu,
a jednoczed$nie pozwany wykazat, ze zakupit towar od powodki lub podmiotu
uprawnionego” (s. 15 uzasadnienia). Pomijajgc zasadnos¢ takiego stanowiska, tak

lakoniczne stanowisko nie spetnia wymogow wynikajgcych z powotanych przepiséw.

Juz tylko powyzsze skutkowato uchyleniem zaskarzonego wyroku. Tym
niemniej, odnoszac sie rowniez do zarzutdéw prawa materialnego, nie sposob

pomingé, ze nie byly one bezzasadne.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego
nabywa sie prawo wytgcznego uzywania znaku towarowego w sposob

zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j.

Trescig wskazanego prawa jest zapewnienie ochrony bezwzglednej

(skutecznej erga omnes) w zakresie naktadania znaku towarowego na okreslony
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towar, wprowadzania takiego towaru do obrotu czy jego reklamy (zob. R. Skubisz,
Zakres wyczerpania praw wiasnoSci przemystowej w prawie polskim, PPH 2002, nr
1, s. 1). Z pewnoscig zatem pozwala na istotne ograniczenie swobody obrotu takim
towarem (wyrok SN z 23 lutego 2022 r., Il CSKP 94/22, OSNC 2022, nr 12, poz. 125).

Zgodnie natomiast z art. 154 p.w.p. uzywanie znaku towarowego polega
w szczegolnosci na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem
ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do
obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu oferowania
i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod tym
znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem
towarow do obrotu lub zwigzanych ze swiadczeniem ustug; 3) postugiwaniu sie nim

w celu reklamy.

Istotny pozostaje takze art. 155 p.w.p., zgodnie z ktérym prawo ochronne na
znak towarowy nie rozcigga sie na dziatania dotyczgce towarow ze znakiem,
polegajgce w szczegolnosci na ich oferowaniu do sprzedazy Ilub dalszym
wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem, jezeli towary te zostaty
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
uprawnionego lub za jego zgodg (ust. 1). Nie stanowi rowniez naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy import oraz inne dziatania, o ktérych mowa w ust. 1,
dotyczgce towarow oznaczonych tym znakiem towarowym, jezeli towary te zostaty
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za

jego zgoda.

W sSwietle powyzszego przepisu nalezy uznac, ze bezprawnos$¢ uzywania
znaku towarowego wytgczajg: dziatanie w ramach porzadku prawnego, wykonywanie
prawa podmiotowego oraz zgoda podmiotu uprawnionego (zob. wyrok SN
z 23 lutego 2022 r., Il CSKP 94/22).

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1i 2 rozporzgdzenia 2017/1001 wtasciciel
unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego uzywania
w odniesieniu do towarow, ktére zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium EOG
pod tym znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgoda. Nie ma to

zastosowania w przypadku, jezeli wiasciciel 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.

Regulowane powyzszymi przepisami tzw. wyczerpanie prawa ochronnego na
znak towarowy (na gruncie prawa europejskiego tzw. eurowyczerpanie) polega na
tym, Ze wraz z przeniesieniem prawa wtasnosci rzeczy stanowigcej towar opatrzony
takim znakiem przez osobe bedacg uprawniong do znaku, wzglednie tego, kto
dysponuje jej zgodg, dochodzi do zgasniecia prawa ochronnego na znak towarowy
w odniesieniu do zindywidualizowanego egzemplarza towaru, tj. tego, ktérego
wiasnos$c¢ zostaje przeniesiona. W konsekwenciji dalszy obrot takim towarem, w tym
jego dalsza dystrybucja, w szczegdélnosci w ramach tzw. importu réwnolegtego,
odbywa sie bez mozliwosci kontroli ze strony uprawnionego do znaku towarowego.
(zob. wyrok SN z 23 lutego 2022 r., II| CSKP 94/22).

Co istotne, w toku niniejszego postepowania, Sgdy meriti w sposéb odmienny
ocenity problematyke ciezaru dowodu w przypadku powotywania sie na zarzut
wyczerpania praw ochronnych na znak towarowy. Sgd Okregowy wskazat bowiem,
ze zgodnie ze wskazaniami Trybunatu Sprawiedliwosci UE w postepowaniu
w sprawie 0 naruszenie znaku towarowego na powodzie spoczywa ciezar
udowodnienia wytgcznos$ci jego uzywania oraz faktu korzystania przez pozwanego
ze znaku w jakiejkolwiek z form postaciowych, z kolei pozwany jezeli przyznaje fakt
uzywania znaku oraz twierdzi, ze doszto do wyczerpania, to on powinien dowiesg¢, iz
opatrzone nim towary zostalty po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez
uprawnionego lub za jego zgodg w EOG. Sad Apelacyjny w motywach
rozstrzygniecia wskazat natomiast, ze potwierdzit sie zarzut apelacji dotyczacy
naruszenia przez Sad Okregowy art. 233 § 1 k.p.c. w postaci btednej oceny
zebranego w sprawie materiatu dowodowego przez uznanie, iz pozwany nie wykazat
wyczerpania prawa powodki do wskazanego znaku towarowego. Jak wskazat ten
Sad, to na powddce spoczywat ciezar wykazania, ze pozwany sprzedawat produkty
podrobione, bezprawnie oznaczone znakiem [...]. Tymczasem, Sgd Okregowy opart
sie na zeznaniach swiadka, ktéry po okazaniu mu pilnikéw zakupionych u pozwanego

stwierdzit, ze nie sg one oryginalne.

Majgc na uwadze twierdzenia Sgddéw meriti, zauwazenia wymaga, ze
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wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy
z oceny, ktorej przeprowadzenie nalezy do sgdu krajowego, mozna wywies¢, ze
wspomniany wiasciciel udzielit — w sposdb wyrazny lub dorozumiany — zgody na
wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we Wspdlnocie lub w EOG, towaréw,
w stosunku do ktérych powotano sie na wyczerpanie praw do znaku (wyrok TSUE
z 3 czerwca 2010 r., C -127/09, ZOTSIiS 2010/6A/1-4965-4984).

Wyjasni¢ rowniez nalezy, ze osoba, ktora powotuje sie na skutki prawne
okreslonego dziatania, powinna przeprowadzi¢ dowdd wskazany w art. 6 k.c. Dotyczy
to zarbwno powoda, jak i pozwanego, jednakze kazda ze stron postepowania
powinna dowodzi¢ innych okolicznosci. Powodd w procesie 0 naruszenie prawa
ochronnego powinien wykaza¢ fakt realizacji wszystkich przestanek naruszenie
prawa ochronnego na znak towarowy. Z kolei pozwany, w przypadku podniesienia
zarzutu wyczerpania prawa, powinien przeprowadzi¢ dowdd na okolicznos¢ realizacii
tychze przestanek. W szczegdlnosci powinien wykazac, ze towar (pilniki) opatrzony
znakiem towarowym zostat juz uprzednio wprowadzony do obrotu przez powddke,

przez podmiot powigzany gospodarczg z nig lub za jej zgodg na terytorium EOG.

Trafnie zatem Sad pierwszej instancji, w ustaleniu rozktadu ciezaru dowodu,
postuzyt sie wyrokiem wydanym przez Trybunat Sprawiedliwosci UE (wodwczas:
Europejski Trybunat Sprawiedliwosci) z 8 kwietnia 2003 r. (C-244/00, Van Doren,
ECLI:EU:C:2003:204). W okolicznosciach sprawy dochodzi bowiem do odwrdcenia
ciezaru dowodu. Zgodnie z tym wyrokiem reguta dowodowa, zgodnie z ktérg
wyczerpanie prawa do znaku towarowego stanowi srodek obrony osoby trzeciej,
wobec ktérej wiasciciel znaku towarowego wnosi skarge, konsekwencjg ktérej jest
to, ze istnienie warunkéw dla takiego wyczerpania, powinno, co do zasady, zostac
udowodnione przez osobe trzecig powotujgcg sie na te okoliczno$é, jest zgodna
z prawem wspolnotowym, w szczegdlnosci z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy
89/104/EWG majgcej na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do znakéw towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim

Obszarze Gospodarczym.

Sad Apelacyjny tak naprawde nie rozwazyt, czy pozwany zaoferowat dowéd

z wyczerpania. A.B. ograniczyt sie jedynie do twierdzenia, ze wszystkie oferowane i
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wprowadzone przez niego do obrotu pilniki z oznaczeniem [...] zostaty nabyte
legalnie. Sad drugiej instancji nie rozwazyt materiatu dowodowego w tym
przedmiocie i czy w ogéle zostat on przedstawiony. Chodzi w szczegdlnosci o
stosowng dokumentacje, z ktérej wynikataby okoliczno$¢ nabycia towaru od
uprawnionego podmiotu. Poza sporem pozostawato natomiast, ze powddka
udowodnita przystugujgca jej wytacznos¢ uzywania na terytorium EOG stownych

znakéw towarowych [...].

Sad Apelacyjny opart rozstrzygniecie rowniez na stwierdzeniu, ze cechy takie
jak kolor czy odpowiednia warstwa Scierna nie nalezg do elementéw chronionych,
stad wyglad samego pilnika nie moze by¢ przesadzajacy dla ustalenia, czy pochodzi
on od podmiotu uprawnionego. Dokonana w ten sposdb zawezona ocena, ktora
zostata ograniczona do zbadania oznaczen stownych znaku towarowego,
z pominieciem analizy roznicy cech przedmiotu wprowadzonego do obrotu przez
powodke, a proponowanego przez pozwanego hie byla takze prawidtowa.
Oczywiscie, powodztwo dotyczy znaku towarowego, a nie wzoru uzytkowego czy
przemystowego, ktore zabezpieczajg wiasciwosci sktadajgce sie na wyglad
zewnetrzny produktu, niemniej jednak ocena Sadu Apelacyjnego doprowadzita do
przedwczesnego wniosku, ze sam wyglad produktu nie moze przesadzac¢ czy
pochodzi on od podmiotu uprawnionego. Nie mozna zatem wykluczyc

prawdopodobienstwa skojarzenia produktow.

Majgc powyzsze na wzgledzie, na podstawie art. 398%° § 1 k.p.c., orzeczono
jak w sentencji wyroku, pozostawiajgc rozstrzygniecie o kosztach postepowania
kasacyjnego w orzeczeniu konczgcym postepowanie w sprawie (art. 108 § 2 w zw.
z art. 391 § 1 w zw. z art. 3982 k.p.c.).

[as]
M.M.



