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POSTANOWIENIE

Dnia 3 lutego 2021 roku

Sad Okregowy w Warszawie XXI| Wydziat Wtasnosci Intelektualnej w sktadzie:
" Przewodniczacy: sedzia (delegowany) Agnieszka Gotaszewska
po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powédztwa Harman International Industries Inc. w Stamford (Stany Zjednoczone)
przeciwko AB Spéice Akcyjnej w Magnicach (Polska)
o ochrone praw do unijnego znaku towarowego

postanawia

1. na podstawie artykutu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwréci¢ sie
do Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w Luksemburgu z pytaniem
prejudycjalnym:

Czy artykut 36 zdanie 2 TFUE w zwigzku z artykutem 15 ustep 1 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, a takze w zwigzku z artykutem 19
ustep 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej rozumie¢ nalezy w ten sposob, ze
sprzeciwiajg sie one praktyce sadow krajowych paristw cztonkowskich, polegajacej
na tym, ze sady:

- uwzgledniajac zadania uprawnionego ze znaku towarowego o zakazanie
przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania, importowania, reklamowania
towaréw oznaczonych unijnym znakiem towarowym, nakazanie wycofania z
obrotu lub nakazanie zniszczenia takich towaréw,

- orzekajgc w postepowaniu zabezpieczajacym o zajeciu towaréw oznaczonych
unijnym znakiem towarowym;

odwotujg sie w tresci orzeczen do ,przedmiotéw, ktére nie zostaty wprowadzone do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze
znaku towarowego lub za jego zgodg” — w nastepstwie czego ustalenie, kt6rych
przedmiotéw oznaczonych znakiem unijnym dotyczg orzeczone nakazy i zakazy (tj.
ustalenie, ktére przedmioty nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego
lub za jego zgoda) jest, wobec ogdlnego sformutowania tresci orzeczenia,
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pozostawione organowi egzekucyjnemu, organ ten — dokonujac wskazanych ustalen
- opiera sie¢ na o$wiadczeniach uprawnionego ze znaku towarowego Iub
dostarczonych przez uprawnionego narzedziach (w tym narzedziach informatycznych
i bazach danych), a dopuszczalno$¢ kwestionowania powyzszych ustalery organu
egzekucyjnego przed sagdem w postepowaniu rozpoznawczym jest wytgczona lub
ograniczona przez charakter srodkéw prawnych przystugujacych pozwanemu W/”Q:—‘.
postepowaniu zabezpieczajgcym oraz egzekucyjnym? P

e
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na podstawie artykutu 177 § 1 punkt 3' kodeksu postepowania cywilnego zawiésiq"
postepowanie w sprawie do czasu zakonczenia postepowania przed Trybunai‘em"-\"-' X
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w Luksemburgu. RN,
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Uzasadnienie postanowienia z 3 lutego 2021 roku — wniosku o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym

Sad odsytajacy:
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej
Strony postepowania gtéwnego

Powod: Harman International Industries, Inc., 400 Atlantic Street, Stamford CT 06901,
Stany Zjednoczone

Petnomocnik powoddw: adwokat Dariusz Pir6g, Patpol Legal Pirég i Wspdlnicy Sp. k., ul.
Nowoursynowska 162, 02-766 Warszawa

Pozwany: AB Spdtka Akcyjna w Magnicach, ul. Europejska 4, 55-040 Magnice

Petnomocnik pozwanego: radca prawny Kamila Sum, radca prawny Krzysztof Kucharski
— adres pozwanego

Przedmiot sporu w postepowaniu gtéwnym

Postepowanie przed sgdem odsytajagcym dotyczy roszczen z tytutu naruszenia praw
wytacznych do unijnych znakéw towarowych przystugujacych powodowi.

Przedmiot i podstawa prawna odestania prejudycjalnego

2.

3.

Wykiadnia artykutu 15 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w
zwigzku z art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w zwigzku z art. 36
zdanie 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Artykut 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Przepisy i orzecznictwo Unii Europejskiej

Art. 15 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1001 z 14
czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie;.

Art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskie;.



4.

Art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektuainej.

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z 8 kwietnia 2003 r., C-244/00 Van Doren.

Przepisy krajowe 123

Powotane nizej przepisy ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania

cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, poz. 1460 ze zmianami), dalej._'_f‘ H

jako KPC:
Art. 325 [Sentencja]

Sentencja wyroku powinna zawiera¢ wymienienie sadu, sedziéw, protokolanta oraz
prokuratora, jezeli brat udziat w sprawie, date i miejsce rozpoznania sprawy i wydania
wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygniecie sadu o
Zgdaniach stron.

Art. 758 [Organy]

Sprawy egzekucyjne nalezg do wtasciwosci sadéw rejonowych i dziatajacych przy tych
sgdach komornikéw.

Art. 759 [WAasciwos$dé]

§ 1. Czynno$ci egzekucyjne sq wykonywane przez komornikéw z wyjatkiem czynno$ci
zastrzezonych dla sgdéw.

Art. 767 [Skarga na czynnosci komornika]

§ 1. Na czynno$ci komornika przystuguje skarga do sadu rejonowego, jezeli ustawa nie
stanowi inaczej. Dotyczy to takze zaniechania przez komornika dokonania ¢zynnosSci.
Skarge rozpoznaje sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe kancelarii komornika.

lub zaniechanie komornika naruszone bgdZ zagrozone (...).

§ 4. Skarge wnosi sie w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynnosci, gdy strona\ it

lub osoba, ktérej prawo zostato przez czynno$¢ komornika naruszone badZ zagrozone,.

byta przy czynnos$ci obecna lub byta o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach
- od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynno&ci strony lub osoby, ktérej prawo zostafto
przez czynno$é komornika naruszone badZ zagrozone, a w braku zawiadomienia - od
dnia powziecia wiadomosci przez skarzgcego o dokonanej czynno$ci. Skarge na
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zaniechanie przez komornika dokonania czynno$ci wnosi sie¢ w terminie tygodniowym od
dnia, w ktérym skarzgcy dowiedziat sig, ze czynno$¢ miata byc¢ dokonana.

§ 5. Skarge wnosi sie do komornika, ktéry dokonat zaskarzonej czynno$ci lub zaniechat
jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporzgdza
uzasadnienie zaskarzonej czynnoéci, o ile nie zostato ono sporzgdzone wczeéniej, albo
przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargq i aktami sprawy do wiasciwego
sgdu, chyba Ze skarge w cafosci uwzglednia. O uwzglednieniu skargi komornik
zawiadamia skarzgcego oraz zainteresowanych, ktérych uwzglednienie skargi dotyczy.

Art. 777 [Tytuly egzekucyjne]
§ 1. Tytutami egzekucyjnymi sg:

1) orzeczenie sadu prawomocne lub podlegajgce natychmiastowemu wykonaniu, jak
réwniez ugoda zawarta przed sgdem {(...).

Art. 803 [Granice egzekucji]

Tytut wykonawczy stanowi podstawe do prowadzenia egzekucji o cate objete nim
roszczenie i ze wszystkich czesSci majatku dfuznika, chyba ze z treéci tytutu wynika co
innego.

Art. 840 [Powodziwo opozycyjne]

§ 1. Dituznik moze w drodze powddztwa zgdac pozbawienia tytutu wykonawczego
wykonalno$ci w cafo$ci lub czeg$ci albo ograniczenia, jeZeli:

1) przeczy zdarzeniom, na ktérych oparto wydanie klauzuli wykonalnosci, a w
szczegdlnosci gdy kwestionuje istnienie obowigzku stwierdzonego tytulem egzekucyjnym
niebedacym orzeczeniem sadu albo gdy kwestionuje przej$cie obowigzku mimo istnienia
formalnego dokumentu stwierdzajgcego to przejscie;

2) po powstaniu tytufu egzekucyjnego nastgpito zdarzenie, wskutek ktorego
zobowigzanie wygasfo albo nie moze by¢ egzekwowane; gdy tytutem jest orzeczenie
sgdowe, dluznik moze oprze¢ powddztwo takze na zdarzeniach, ktore nastgpily po
zamknieciu rozprawy, na zarzucie spetnienia $wiadczenia, jezeli zgloszenie tego zarzutu
w sprawie bylo z mocy ustawy niedopuszczalne, a takze na zarzucie potrgcenia (...).

Art. 843 [Wlasciwos¢; pozew; zabezpieczenie]

(..) § 2. Jezeli egzekucji jeszcze nie wszczeto, powbdztwo o pozbawienie tytufu
wykonawczego wykonalnosci wytacza sie wedfug przepiséw o wiasciwosci ogoinej.



§ 3. W pozwie powéd powinien przytoczy¢ wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mégt
zglosic, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postepowaniu.

Art. 1050. [Egzekucja czynnosci niezastepowalnej] 79

§ 1. Jezeli dluznik ma wykonaé¢ czynno$¢, ktorej inna osoba wykonaé za niego | f'ei' §
moze, a ktérej wykonanie zalezy wytgcznie od jego woli, sad, w ktérego okregu czynnogc ) 3
ma by¢ wykonana, na wniosek wierzyciela po wystuchaniu stron wyznaczy dfuénikow}i:’ g}':‘;—--_
termin do wykonania i zagrozi mu grzywna na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie el

czynnosci nie wykonat (...).

§ 3. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego dfuznikowi do wykonania
czynnos$ci, sgd na wniosek wierzyciela natozy na dfuznika grzywne i jednocze$nie
wyznaczy howy termin do wykonania czynno$ci, z zagrozeniem surowszg grzywna.

Art. 1051 [Egzekucja obowigzku zaniechania czynnosci lub nieprzeszkadzania
czynnosciom wierzyciela]

§ 1. Jezeli dfuznik ma obowigzek zaniechaé pewnej czynno$ci lub nie przeszkadzac
czynno$ci wierzyciela, sad, w ktérego okregu dfuznik dziatat wbrew swemu obowigzkowi,
na wniosek wierzyciela po wystuchaniu stron i stwierdzeniu, ze dituznik dziatat wbrew
obowigzkowi, natoZy na niego grzywne. Tak samo sad postagpi w razie dalszego wniosku
wierzyciela.

Przedstawienie stanu faktycznego i postepowania:

1. Powdd jest spotkg prawa amerykariskiego. Pozostaje podmiotem praw wytgcznych
do unijnych znakéw towarowych zarejestrowanych za numerami 001830967,
005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523,
005133251, 009097494. Sk

2. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkty powoda (sprzet audiowizualny w,* -
tym gtosniki, stuchawki, systemy audio) opatrzone wskazanymi znakami towaro fymi .
dystrybuowane sg przez jeden podmiot, z ktorym powéd zawart un@owg?-j:}
dystrybucyjna. Za jego posrednictwem produkty powoda oznaczone unij‘ i, |
znakami towarowymi trafiajg do sklepéw ze sprzetem elektronicznym (w t
audiowizualnym), gdzie nastepuje sprzedaz na rzecz klienta koncowego (w tym
konsumenta).

3. Powdd stosuje systemy oznaczen swoich produktéw. Na podstawie tych oznaczen
nie zawsze mozna ustalié, czy dany produkt byt przeznaczony przez powoda na
rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy tez nie. Niektére z oznaczen
stosowanych przez powoda zawierajg elementy, ktére wyraznie wskazujg na
przeznaczenie towaru na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na rynek
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inny, niz rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niemniej, oznaczenia
zawarte na czes$ci egzemplarzy opatrzonych znakami towarowymi powoda nie
okreslajg miejsca, w ktérym towar miat byé po raz pierwszy wprowadzony do obrotu
za zgoda uprawnionego ze znaku towarowego. Przedmiotowe oznaczenia nie
zawierajg skrotow odnoszacych sie do kwestii terytorialnych. Zatem, niektére z
oznaczen na opakowaniach produktéw opatrzonych unijnymi znakami towarowymi
powoda obecne s3 zaréwno na opakowaniach takich egzemplarzy produktéw, ktore
przeznaczone sg do wprowadzenia do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, jak i na opakowaniach takich egzemplarzy produktéw powoda, ktére
przeznaczone sg do wprowadzenia do obrotu poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. W odniesieniu do tych egzemplarzy towaréw ustalenie
rynku, na ktory zostaly przeznaczone wymaga postuzenia sie narzedziem
informatycznym pozostajgcym w dyspozycji powoda (uprawnionego ze znaku
towarowego). Narzedzie to obejmuje m.in. baze danych o produktach, w tym
oznaczenie rynku, na ktéry przeznaczony byt konkretny egzemplarz produktu.
Pozwany jest spétkg prawa polskiego. Prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
dystrybucji sprzetu elektronicznego. Pozwany wprowadzat na rynek polski towary
oznaczone znakami towarowymi powoda. Byly to towary wyprodukowane przez
powoda i oznaczone przez powoda unijnymi znakami towarowymi, do ktérych
powodowi przystuguja prawa wytaczne. Pozwany nabywat wskazane towary od
sprzedawcy innego, niz dystrybutor produktéw na rynek polski, z ktérym umowe
zawart powdd. Pozwany powoluje si¢ na zasade wyczerpania prawa do unijnego
znaku towarowego.

Pozwany otrzymywat od sprzedawcy produkiéw opatrzonych znakami powoda
Zzapewnienia, ze wprowadzenie produktéw na rynek polski nie narusza praw
wytgcznych powoda do unijnych znakéw towarowych — wobec wyczerpania tych
praw, w nastepstwie uprzedniego wprowadzenia produktéw oznaczonych unijnymi
znakami towarowymi do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda.

. W praktyce sporu sadowego wykazanie przez pozwanego, ze egzemplarz towaru

opatrzony unijnym znakiem towarowym powoda, zostat wprowadzony do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda
— jest bardzo utrudnione. Pozwany moze zwréci¢ sie¢ do swojego sprzedawcy.
Natomiast nie uzyska informacji, od kogo egzemplarze towaru nabyt jego dostawca —
ani jakie byly poprzednie podmioty w faricuchu dostawy egzemplarza produktu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawcy nie chcg ujawniaé swoich Zrédet
zaopatrzenia, aby nie straci¢ nabywcow. Problem powyzszy Trybunat dostrzegat w
swoim orzecznictwie m.in. w wyroku z 8 kwietnia 2003 r. C-244/00 Van Doren.

Przedmiotem postepowania zawistego przed Sgdem Okregowym w Warszawie XXI|



10.

Wydziatem Wtasnosci Intelektualnej sg m.in. Zadania powoda, aby Sad:

- zakazat pozwanemu naruszania przystugujgcych powodowi praw z unijnych
znakow towarowych — poprzez zakazanie przywozu, wprowadzania do obrotu, _, ‘E
importowania, oferowania, reklamowania oraz sktadowania w powyzszych celach G
gtosnikéw i stuchawek oraz ich opakowan, oznaczonych chocéby jednym z
unijnych znakéw towarowych przystugujacych powodowi, ktére to towary
zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obsza
Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda;

- nakazat pozwanemu wycofanie z obrotu gtosnikéw i stuchawek oraz ich
opakowari oznaczonych chocéby jednym =z unijnych znakéw towarowych
przystugujgcych powodowi, ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone
do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda
fub za jego zgoda;

- nakazat pozwanemu zniszczenie gtosnikéw i stuchawek oraz ich opakowan
oznaczonych choéby jednym z unijnych znakéw towarowych przystugujgcych
powodowi, ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego
zgoda.

W praktyce polskich sadéw krajowych orzeczenie uwzgledniajgce powddztwo w

sprawie takiej, jak zawista przed sgdem odsytajacym, postuguje sie w swojej

sentencji pojeciem ,towaréw, ktére nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodg’.

Zatem, orzekany przez sady zakaz przywozu, oferowania, reklamowania, czy nakaz

wycofania z obrotu lub zniszczenia odnosi sie do ,towaréw oznaczonych znakami

towarowymi powoda, ktére nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego z

unijnego znaku towarowego) lub za jego zgodg”.

W analogiczny sposéb redagowane sg takze orzeczenia sgdéw w przedmloclef R ’-‘}

nakazania wyjawienia informacji, wydawane przez sagdy krajowe na podstame N
przepiséw krajowych implementujgcych art. 8 dyrektywy nr 2004/48 o egzekwowaniu =
praw wiasnosci intelektuainej. Orzeczenia naktadajg na pozwanego obouJ:aozek
udzielenia powodowi okreslonych informacji 0 pochodzeniu i sieciach dystry uﬁ;\
produktéw, oznaczonych znakami towarowymi powoda ,ktére nie zostaty uprzedn a\ EE
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez o
powoda (uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgoda”.

W analogiczny sposéb redagowane sg takze postanowienia sadéw w przedmiocie
zastosowania srodkdéw tymczasowych, np. nakazujgce zajecie towaréw opatrzonych
unijnymi znakami towarowymi, ktérych egzemplarze ,nie zostaly uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
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12.

13.

powoda (uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgoda”.

Wszystkie orzeczenia wskazane powyzej, w pkt 8-10 uzasadnienia odestania
prejudycjalnego, sa tytutami egzekucyjnymi. Stanowig one podstawe dla
podejmowania czynnosci egzekucyjnych — zgodnie z trescig tytutow egzekucyjnych i
po ich zaopatrzeniu w klauzulg wykonalnosci. W przypadku orzeczen okreslonych w
pkt 8 i 9 tytutami egzekucyjnymi sg orzeczenia prawomocne. Orzeczenia w
przedmiocie  érodkéw  tymczasowych (pkt 10 uzasadnienia odestania
prejudycjainego) podlegajg egzekuciji jako natychmiast wykonaine.

Wskazany sposéb redakcji orzeczen, ktérych sentencja (i sformutowany w niej nakaz
lub zakaz) odwotuje sie do ,towaréw, ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego ze
znaku towarowego) lub za jego zgodg” powoduje w praktyce powazne watpliwosci na
etapie wykonania takiego orzeczenia, ktérych przyktady wskazuje sad odsytajacy
ponizej, w pkt 13-15 odestania prejudycjalnego.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, wydane przed wszczeciem
postepowania gtéwnego przed sadem odsytajacym zostato wykonane w ten sposob,
ze powdd, na podstawie postanowienia sadu o zajgciu towaréw, ktére nie zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
pozwanego lub za jego zgodg” dokonat zajgcia wszystkich towaréw opatrzonych
znakami towarowymi powoda, posiadanych przez pozwanego. Ostatecznie powdd
(uprawniony ze znaku towarowego) okreslit wobec organu egzekucyjnego te
egzemplarze towaréw, ktére zostaty wprowadzone na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przez powoda. Co do tych egzemplarzy prawo wytgczne ze
znaku towarowego uleglo wyczerpaniu. Zatem, tre$¢ orzeczenia sadu zostata, na
etapie egzekucji przedmiotowego orzeczenia, uzupetniona o o$wiadczenie powoda
(wierzyciela — uprawnionego ze znaku towarowego). Tre$¢ orzeczenia sadu sama w
sobie nie pozwalata bowiem na ustalenie egzemplarzy towaréw, ktére powinny
podlegaé zajeciu.

. Organ prowadzacy postepowanie egzekucyjne (komornik sgdowy) opart sie zatem

nie na tresci orzeczenia sadu, a na o$wiadczeniu wierzyciela (uprawnionego ze
znaku towarowego).

.W innym postepowaniu zawistym przed Sadem Okregowym w Warszawie XXII

Wydziatem Wiasnosci Intelektuainej' zapadto orzeczenie, w ktorym Sad zobowigzat
pozwanego do udzielenia powodowi informacji dotyczacych sieci dystrybucyjnych
urzadzen, bedacych w posiadaniu pozwanego, opatrzonych unijnymi znakami
towarowymi powoda, ktére nie zostaly wprowadzone na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda?. Postanowieniem z 14

1 XXIl GWzt 69/14
2 postanowienie zostalo wydane na podstawie przepiséw prawa krajowego implementujgcych art. 8



sierpnia 2015 r. Sad dokonat wyktadni przedmiotowego orzeczenia, w ten sposéb, ze
zobowigzat pozwanego do przekazania komornikowi sgdowemu wszystkich numeréw
seryjnych urzadzeri znajdujacych sie w posiadaniu pozwanego i opatrzonych
znakami towarowymi powoda — oraz zobowigzat powoda do udostepnienia =2
komornikowi sadowemu bazy danych, w oparciu o ktérg komornik sadowy mlm’ﬁ:
zweryfikowa¢, czy okreslony egzemplarz towaru opatrzonego unijnym zna m
towarowym powoda zostat wprowadzony do obrotu na terytorium Europejs go
Obszaru Gospodarczego przez powoda (uprawnionego ze znaku towarowego) lqb.za
jego zgoda. Orzeczenie zostatlo zmienione postanowieniem Sadu Apelacyjneg&a W
Warszawie z 8 grudnia 2015 r.%. Sad Apelacyjny wskazat, ze redakcja orzeczenla,\*,m(
ktora odnosi sie do ,towaréw, ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodg” w istocie
pozostawia pozwanemu dokonanie oceny — ktére urzadzenia opatrzone znakiem
towarowym powoda, posiadane przez pozwanego, zostaty wprowadzone do obrotu
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego
zgoda. W konsekwencji, pozwany byt uprawniony aby, w wykonaniu zobowigzania
sgdu do udzielenia informacji, odpowiedzie¢ uprawnionemu ze znaku towarowego,
ze nie posiada zadnych towaréw, ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda.
16. Wskazany sposéb redakcji orzeczen prowadzi zatem do diametralnie réznej praktyki
ich wykonywania — poczawszy od kierowania czynnos$ci egzekucyjnych w stosunku
do wszystkich przedmiotéw opatrzonych znakami towarowymi powoda znajdujgcych
si¢ w posiadaniu pozwanego (bez wzgledu na to, czy w stosunku do tych
przedmiotéw prawo powoda do znaku towarowego ulegato wyczerpaniu) az po
odmowe udzielenia powodowi ochrony prawnej i pozostawienie pozwanemu oceny —
ktére egzemplarze opatrzone znakiem towarowym powoda, posiadane przez
pozwanego, zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda. # LY
17. Jest tak réwniez dlatego, ze omawiany sposo6b redakcji orzeczen budzi watphwoém p ! ‘
punktu widzenia przepiséw prawa krajowego. Dorobek judykatury wskazuje, z treég:;."
rozstrzygniecia sadu powinna mie¢ niebudzacg watpliwosci formute, tak aby! wy(cdgj
stanowczo rozstrzygat o prawach i obowigzkach stron oraz ewentualnie nadawal é{gi P
do wykonania. Sformutowanie w sentencji rozstrzygniecia o zgdaniach stron"nies ARC
powinno stwarza¢ watpliwosci co do tresci wyroku i musi umozliwia¢ jego wykonanie
(art. 325 k.p.c.). Rozstrzygniecie sagdu o Zadaniach stron powinno zatem by¢ tak
sformutowane, by jego realizacja byta mozliwa na podstawie samej tresci sentencji
bez potrzeby odwotywania sie do uzasadnienia lub dokonywania dalszych czynnosci,

dyrektywy 2004/48 z 23.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej,
31 ACz 2414/15



nalezacych ze wzgledu na swoéj rodzaj do postepowania rozpoznawczego*.

18. W ocenie Sadu odsylajacego umieszczanie w tresci orzeczen wydawanych w
sprawach o ochrone unijnego znaku towarowego zakazéw lub nakazéw odnoszacych
sie do ,towar6w opatrzonych znakiem towarowym powoda, ktére nie Zzostaty

g wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez

uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodg” — w istocie oznacza, ze
orzeczenie Sadu stanowi powtérzenie tresci przepiséw, na ktérych jest ono oparte.
Nie stanowi natomiast konkretyzacji obowigzku wynikajgcego z tych przepiséw
wobec strony postepowania. W ten sposéb trudno wskazaé, aby z tresci tak
sformutowanych orzeczen wynikat wzgledem strony postepowania inny obowigzek,
niz wynikajacy z przepiséw prawa.

19. Strona powodowa argumentuje, ze wskazany sposéb redakcji orzeczen jest
uzasadniony, nawet, jezeli tymczasowo prowadzi do zajecia towaréw, ktére nie
powinny podlega¢ zajeciu, gdyz prawo do znaku towarowego w odniesieniu do tych
egzemplarzy ulegto wyczerpaniu (zostaty one bowiem wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku
towarowego lub za jego zgoda). Uzasadnienia dla powyzszego powéd upatruje w
tym, Ze pozwany, naruszajgc prawa powoda do znaku towarowego, powinien liczy¢
sie z pewnymi niegodnosciami postgpowania egzekucyjnego.

20. Sad odsylajgcy wyraza watpliwos¢ wobec wskazanej argumentacji. Jej akceptacja
dopuszcza bowiem sytuacje, w kitérych na podstawie orzeczenia sgdu krajowego
panstwa cztonkowskiego dojdzie do zajecia towaréw, ktérych swobodny przeptyw na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zgodny z prawem. Co wigcej
- dopuszcza sytuacje, w ktérych takie zajgcie nastgpi pomimo braku naruszenia
prawa wytacznego ze znaku towarowego. Tak bytoby w przypadku, gdyby okazato
sie, ze wszystkie zajete egzemplarze towaréw zostaty wprowadzone na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego
lub za jego zgoda. Tym samym, stanowisko powoda w istocie oznacza mozliwo$¢

. natozenia na pozwanego sankcji (w postaci zajecia towaru pozostajgcego w

"\ posiadaniu pozwanego) jedynie z tego powodu, ze pozwany bez zgody powoda
<1 obraca towarem oznaczonym znakiem towarowym powoda — nawet jezeli taka zgoda
nie jest wymagana, z uwagi na instytucje wyczerpania prawa.

21. Zgodnie z art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej, parstwa cztonkowskie
ustanawiajg $rodki niezbedne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w
dziedzinach objetych prawem Unii. Dziedzing objetg prawem Unii jest swoboda
przeplywu towaréw, a takze stuzaca jej instytucja wyczerpania prawa do unijnego

4 Wskazany wymoég w orzecznictwie sadéw polskich nie budzi watpliwoéci, tak m.in. Sad Apelacyjny w
Szczecinie w wyroku z 1.6.2020 r., | ACa 1068/16 oraz Sad Apelacyjny w Krakowie w wyroku z
22.12.2015 r., | ACa 1298/15 (System Informacji Prawnej Legalis).



znaku towarowego. Wyczerpanie ma charakter regionalny, a jego celem jest
Zapewnienie swobodnej cyrkulacji na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego egzemplarzy towaréw opatrzonych znakiem towarowym, ktére
zostaty wprowadzone do obrotu na wskazany obszar przez uprawnionego ze znaku
towarowego lub za jego zgoda.

22. Zdaniem sagdu odsytajgcego istniejg watpliwosci co do tego, czy wobec oplsangg/ Wi
brzmienia orzeczen sadéw wydawanych w sprawach o ochrone unijnego zq{aku v __:
towarowego, zapewniona jest sgdowa ochrona swobody przeptywu towar
Zrodtlem watpliwosci  jest istniejagcy w prawie krajowym system srodkéx.
odwotawczych przystugujgcych wobec tytutow egzekucyjnych (orzeczen sadow),: wf\\
ktérych nakazy oraz zakazy formutowane sg przez odwotanie sie do ,,towaroN’ S
innych, niz wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez powoda lub za jego zgodg”. W kolejnych punktach
uzasadnienia wniosku prejudycjalnego (pkt 23-37) Sad przedstawi podstawowe
cechy srodkéw prawnych przystugujgcych diuznikowi w postepowaniu egzekucyjnym
dotyczacym wykonania réznych orzeczen wydawanych w sprawach o naruszenia
prawa wytgcznego do unijnego znaku towarowego.

23. Orzeczenie tymczasowe (o udzieleniu zabezpieczenia przez zajecie egzemplarzy
towaréw) podlega wykonaniu przez komornika sadowegoS. W przypadku zajecia
przez komornika towaréw, dtuznikowi (pozwanemu) przystuguje skarga na czynnosé
komornika — wnoszona do sgdu rejonowego, w terminie tygodniowym od dokonania
czynnosci. Skarga na czynnosci komornika jest $rodkiem zaskarzenia stuzacym do
usuwania uchybienn komornika, ktére polegajg na tym, ze prowadzi on postepowanie
egzekucyjne w sposob niezgodny z przepisami postepowania cywilnego. Skarga na
czynnosci komornika przystuguje zatem woéwczas, gdy komornik, dokonujgc
czynnosci, naruszyt przepisy procesowe (regulujgce sposéb prowadzenia
egzekucji)®. Nie jest to zatem srodek, ktory stuzy weryfikacji materialnych podstaw
Zzadania wierzyciela — to bowiem nastgpi¢ powinno w postepowaniu rozpoznawczym.

W istocie zatem, przy wykorzystaniu skargi na czynnos¢ komornika wytaczona jeSt.- ".‘“'
mozliwo$¢ ustalania, czy oznaczony egzemplarz produktu zostat wprowadzonyha‘f

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze zphaku
towarowego lub za jego zgoda. . F oot

24. O nieskuteczno$ci wskazanego $rodka w sytuacji zajecia przez uprawnio'né_
wszystkich towaréw oznaczonych unijnym znakiem towarowym przekonuje takzé 11/4,
praktyka. Na podstawie orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczecnem ~—
postepowania przed sagdem powdd (uprawniony) moégt dokonaé zajecia ,towardéw

5 Komornik sadowy jest organem egzekucyjnym. Jest to funkcjonariusz publiczny, powotywany przez
Ministra Sprawiedliwosci i podlegajacy nadzorowi administracyjnemu Ministra Sprawiedliwosci.
& Wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z 26.10.2016 r., | ACa 273/16 (System Informacji Prawnej LEX)



oznaczonych znakami uprawnionego, ktére to towary nie zostaty uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawnionego lub za jego zgoday®’. W praktyce zajete zostaly wszystkie towary
oznaczone znakami towarowymi powoda. Po rozpoznaniu skargi pozwanego na
czynno$é komornika sgdowego, Sad Rejonowy dla Wroctawia — Krzykéw polecit
komornikowi zasiegniecie opinii rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy w
wydanej przez siebie opinii wskazat, iz jedynie powdd (uprawniony do znaku
towarowego) moze wskazaé, ktére egzemplarze powinny by¢ przedmiotem zajecia.
W praktyce zatem to wierzyciel (uprawniony ze znaku towarowego) dowolnie
wskazuje przedmioty, ktére powinny byé przedmiotem zajgcia. O$wiadczenie
powoda (uprawnionego, wierzyciela) nie podlega weryfikacji przez sgd, gdyz skarga
na czynnosci komornika jest srodkiem prawnym o charakterze formalnym i nie
pozwala na takg weryfikacje.

25. W istocie zatem — o zakresie zajecia towaréw oznaczonych znakiem towarowym
powoda wspétdecydowat komornik sgdowy oraz uprawniony ze znaku towarowego.
Zakres przedmiotowych dziatan w istocie nie podiegat weryfikacji dokonywanej przez
sad w peinym postepowaniu rozpoznawczym, z mozliwoscig prowadzenia dowodow
oraz srodkami odwotawczymi.

26.Sad odsylajacy zwraca takze uwage, iz skargi na czynnoSci komornikow
rozpoznawane sg w Sadach Rejonowych — a nie w Wydziatach Witasnosci
Intelektualnej Sadéw Okregowych. W Sadach Rejonowych skargi na czynnosci
komornikéw rozpoznawane moga by¢ przez sedziéw, a takze przez referendarzy
sgdowych’.

27. Podobne watpliwosci pojawiajg sie na etapie wykonania wyroku, w ktérym sad
krajowy uwzglednitby powddztwo o zakazanie pozwanemu dziatarh naruszajgcych
prawo wytgczne na znak towarowy poprzez zakazanie przywozu, wprowadzania do
obrotu, importowania, oferowania, reklamowania oraz sktadowania w powyzszych
celach towaréw oraz ich opakowan, oznaczonych znakiem towarowym
przystugujagcym powodowi, ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do

N obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda lub za

. jego zgoda.

_“‘ 28. Wskazane orzeczenie podlega egzekucji na podstawie art. 10561 KPC. Egzekucja

[ prowadzona jest przez sad, ktory dziata jako organ egzekucyjny. W postepowaniu

egzekucyjnym, sad, na wniosek wierzyciela, po wystuchaniu stron i stwierdzeniu, ze
dtuznik dziatat wbrew obowigzkowi, natozy na niego grzywne.

29. Powotany przepis przewiduje expressis verbis jedynie wystuchanie stron — a nie
prowadzenie przez sad postgpowania dowodowego. Mozliwos¢ prowadzenia

7 Referendarz sadowy jest mianowany przez Prezesa Sadu Apelacyjnego, jest powotany do wykonywania
czynnosci z zakresu ochrony prawnej, innych, niz sprawowanie wymiaru sprawiedliwosci.



30.

31.

32.

33.

postgpowania dowodowego w celu ustalenia, czy dtuznik dziatat wbrew obowiazkowi
natozonemu przez sad jest przedmiotem sporéw w doktrynie. Jego dopuszczalno$é
budzi watpliwosci.

Mozliwo$¢ prowadzenia przez sad jako organ egzekucyjny, dziatajacy na podstawie i
art. 1051 KPC, postepowania dowodowego w celu ustalenia, czy dtuznik zacho 3
si¢ zgodnie z trescig tytutu egzekucyjnego dopuszczajg A. Adamczuk (M. Manow.ika .
(red.) Komentarz do kodeksu postepowania cywilnego) oraz |. Kunicki (A. Mart :nu?k'_ ; _'
(red.) Komentarz do kodeksu postepowania cywilnego). Z kolei O. Marcewi *(A
Jakubecki (red.), Komentarz do kodeksu postepowania cywilnego) oraz T. Erem\\éh

(T. Erecinski (red.), Komentarz do kodeksu postepowania cywilnego) ogranlczajw
czynnosci sadu jedynie do wystuchania stron. Podobnie, M. tochowski (7. Szancito
(red.) Komentarz do kodeksu postepowania) wskazuje, ze postepowanie, o ktérym
stanowi art. 1051 KPC obejmuje wystuchanie stron — ktére moze nastgpi¢ na pisémie
lub na posiedzeniu jawnym. Czynnos¢ ta ma przede wszystkim na celu ustalenie, czy
dtuznik postgpit wbrew obowigzkowi okreslonemu w tytule wykonawczym, a takze
zbadanie okolicznosci istotnych dla ustalenia wysokosci wymierzonej dtuznikowi
grzywny. Takze M. Krakowiak (J. Jankowski (red.) Komentarz do kodeksu
postepowania cywilnego) wskazuje, iz badanie przez sad w toku postepowania
egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie art. 1051 KPC czy dtuznik zachowat sie
zgodnie z trescig orzeczenia sagdu nastepuje w toku wystuchania stron.

Zatem, w postepowaniu egzekucyjnym orzeczenia zakazowego, prowadzonym na
podstawie art. 1051 KPC, sad jako organ egzekucyjny, z duzym
prawdopodobieristwem bedzie ustalat, czy oznaczone egzemplarze, oznaczone
znakami towarowymi wierzyciela, zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wierzyciela lub za jego zgodg —
wytgcznie na podstawie oswiadczen stron, ztozonych w toku wystuchania.

Nawet w sytuacji, w ktérej sad, dziatajgc jako organ egzekucyjny, bytby uprawniony-
do prowadzenia postepowania dowodowego w celu ustalenia, czy 01<re1§|t§mar
egzemplarze towaréw oferowane przez pozwanego zostaty wprowadzone do/ obrotu'.‘
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wierzyciela lub ; rje-g
zgodg — sad musiatby oprze¢ sie wytacznie na dowodach przedstawionych preezi
wierzyciela (tj. stosowanych przez wierzyciela narzedziach mformatycznych)\\c\fa
formutowanych na tej podstawie o$wiadczeniach wierzyciela. Ograniczenia po f‘ﬁR..\
stronie pozwanego w wykazaniu kolejnych zbywcéw oraz nabywcéw egzemplarza
napotkajg w postepowaniu egzekucyjnym takie same trudnosci, jak w postepowaniu
rozpoznawczym (vide: pkt 6 uzasadnienia wniosku prejudycjalnego). Podobnie, jak w
przypadku skargi na czynnos$¢ komornika — organem egzekucji zakazu jest Sad
Rejonowy.

W konsekwenciji, gdy bedzie miata miejsce egzekucja orzeczenia zakazujgcego np.

\(&E
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34.

35.

36.

37.

przywozu, oferowania, czy wprowadzania do obrotu egzemplarzy towaréw
oznaczonych znakiem towarowym, ktore nie zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego
zgoda — moze doj$é do sytuacji, w ktérej sad jako organ egzekucyjny albo nie bedzie
w ogole prowadzit postepowania dowodowego, aby ustali¢, czy w odniesieniu do
okreélonego egzemplarza prawo do znaku towarowego ulegto wyczerpaniu (gdyz
art. 1051 KPC nie przewiduje postepowania dowodowego) albo oprze si¢ wytgcznie
na dowodach dostarczonych przez wierzyciela. W konsekwencji, egzekucja zakazu
moze dotyczyé tych egzemplarzy opatrzonych znakiem towarowym, w stosunku do
ktérych prawo do znaku towarowego ulegto wyczerpaniu.

Analogiczna sytuacja pojawi si¢ w przypadku wykonania wyroku, w ktérym sad
krajowy nakazatby pozwanemu wycofanie z obrotu lub zniszczenie egzemplarzy
towaru opatrzonych unijnym znakiem towarowym, ktére nie zostaty wprowadzone do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda
(uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgoda.

Egzekucja takiego obowigzku bedzie odbywa¢ si¢ na podstawie art. 1050 KPC.
Egzekucja prowadzona jest przez sad, ktéry dziata jako organ egzekucyjny. W
postepowaniu egzekucyjnym, sad, na wniosek wierzyciela, zagrozi dtuznikowi
grzywng oraz oznaczy termin do wykonania orzeczonej przez sad czynnosci.
Powotany przepis, w przeciwienstwie do art. 1051 KPC — nie wymaga od sgdu
egzekucyjnego stwierdzenia, ze dtuznik nie wykonat orzeczenia sgdu. W
konsekwencji, w ramach postepowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie
art. 1050 KPC poza kognicja sadu pozostaje rozpoznanie zarzutéw dotyczgcych
wykonania obowigzku objetego tytutem wykonawczym.

Zatem, dtuznik w zakresie orzeczonego przez sad obowigzku wycofania z obrotu lub
zniszczenia egzemplarzy towaru opatrzonych unijnym znakiem towarowym, ktére nie
zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez powoda lub za jego zgoda — w postepowaniu egzekucyjnym w
ogble nie bedzie mogt broni¢ sie zarzutem, ze w odniesieniu do oznaczonych
egzemplarzy towaréw prawo wytaczne z unijnego znaku towarowego ulegto
wyczerpaniu.

W ocenie sadu odsytajacego — w omawianej sytuacji wytaczona bedzie takze
dopuszczalnoéé skorzystania przez diuznika z powédztwa przeciwegzekucyjnego
(opozycyjnego). Przestanki powédztwa przeciwegzekucyjnego okresla art. 840 KPC.
Obejmujg one m.in. zdarzenie, wskutek ktérego zobowigzanie stwierdzone wyrokiem
wygasto albo nie moze by¢ egzekwowane, spetnienie $wiadczenia, jezeli zgtoszenie
tego zarzutu w sprawie bytlo z mocy ustawy niedopuszczalne, a takze potracenie.
Natomiast powodztwo przeciwegzekucyjne nie stuzy doprecyzowaniu tresci wyroku,
ktory stanowi tytut egzekucyjny. W przeciwnym wypadku, postepowanie



przeciwegzekucyjne prowadzitoby do wszczecia po raz kolejny postepowania
rozpoznawczego.

38. W ocenie sadu odsytajgcego nalezy mie¢ na uwadze takze wymogi formutowane
wobec dtuznika w zwigzku z wnoszeniem powédztwa przeciwegzekucyjnego.
Zgodnie z art. 843§3 KPC wnoszac powodztwo egzekucyjne, diuznik powmlen ot
przytoczy¢ wszystkie zarzuty, jakie moze zgtosi¢ — pod rygorem utraty prawa do l?h
powotywania w dalszym toku postepowania. W sytuacji, w ktérej wszelkie ustalenla .
co do rynku, na ktérym dany egzemplarz towaru zostat wprowadzony do obrotu pl‘z;az :
uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodg — mozliwe sg na podsta
srodkéw dowodowych i narzedzi znajdujgcych sie w wytacznej dyspozy ‘P -
uprawnionego (wierzyciela), wskazany wymog prekluzji stanowi dla dtuznika |stotnq 4,
przeszkode w ochronie jego praw w postepowaniu egzekucyjnym. Diuznik nie ma
bowiem, na etapie wnoszenia powoddztwa egzekucyjnego, mozliwosci wskazania,
ktérych egzemplarzy, w stosunku do ktérych zostata skierowana egzekucja, dotyczy
zarzut wyczerpania prawa do znaku towarowego.

39. Podsumowujac:

e jezeli uprawniony ze znaku towarowego przeprowadzi egzekucje orzeczenia o
zajeciu ,towaréw opatrzonych znakiem towarowym, ktére nie zostaty wprowadzone
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za
jego zgodg” w ten sposéb, ze komornik zajmie wszystkie towary opatrzone znakiem
towarowym uprawnionego znajdujace sie w dyspozycji pozwanego — pozwanemu
przystuguje skarga na czynno$¢ komornika sgdowego. W ramach skargi sad bada
formalng poprawno$¢ dziatarn komornika, tj. ich zgodnos¢ z przepisami o
postgpowaniu egzekucyjnym. W praktyce oznaczenie i zwolnienie od egzekucji
egzemplarzy towaréw, w stosunku do ktérych prawo do znaku towarowego ulegto
wyczerpaniu zalezy wytgcznie od oswiadczen sktadanych przez wierzyciela. Moze
zaistnie¢ sytuacja, w ktérej nastgpi zajecie przedmiotéw, w stosunku do ktérych
prawo wytgczne do znaku towarowego ulegto wyczerpaniu — i ktére powinny w
sposéb swobodny cyrkulowaé w obrebie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

e jezeli uprawniony ze znaku towarowego przeprowadzi egzekucje orzeczenia pw-(—
ol

zakazaniu oferowania, reklamowania, czy skfadowania ,towaréw opatr?ﬁch
znakiem towarowym, ktore nie zostaty wprowadzone na terytorium Europejskiggo
Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodg” w ten Sposo "ie ; !
egzekucja ta bedzie skierowana do wszystkich towaréw opatrzonych znaklem I:M
towarowym uprawnionego znajdujgcych sie w dyspozycji pozwanego — mozllwds‘é\ s
prowadzenia postepowania dowodowego w celu wykazania, Ze oznaczorie ﬂﬁ
egzemplarze towaréw podlegajg swobodnej cyrkulaciji na terytorium Europejskiego

Obszaru Gospodarczego jest watpliwa w postepowaniu egzekucyjnym. Przepis art.

1051 KPC przewiduje czynienie przez sad ustalen na podstawie o$wiadczen stron,
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sktadanych przez strony w toku wystuchania;
jezeli uprawniony ze znaku towarowego ze znaku towarowego przeprowadzi
egzekucje orzeczenia o nakazaniu wycofania z obrotu lub zniszczenia ,towarow
opatrzonych znakiem towarowym, ktére nie zostaty wprowadzone na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodg” w
ten sposdb, ze egzekucja ta bedzie skierowana do wszystkich towaréw opatrzonych
znakiem towarowym uprawnionego znajdujgcych sie w dyspozycji pozwanego —
pozwanemu nie przystuguje w postepowaniu egzekucyjnym zarzut wyczerpania
prawa do okreslonych egzemplarzy towaréw. Sad jako organ egzekucyjny nie bada
bowiem, czy obowigzek okreslony tytutem egzekucyjnym zostat wykonany, czy tez
nie. Adekwatnym $rodkiem ochrony nie jest takze powodztwo przeciwegzekucyjne
— wobec braku odpowiedniej przestanki w art. 840 KPC. Ewentualna ochrona praw
pozwanego realizowana przy pomocy powddztwa przeciwegzekucyjnego jest
utrudniona z uwagi na prekluzje. Dysponentem dowodéw wyczerpania praw jest
bowiem uprawniony ze znaku towarowego, a nie pozwany.
W kazdej z wymienionych sytuacji orzekat bedzie Sad Rejonowy jako sad
egzekucyjny, a nie Wydziat Wiasnosci Intelektualnej w Sgdzie Okregowym
Wobec takiego uksztattowania srodkéw prawnych moze zaistnie¢ sytuacja, w ktorej
egzekucja obowigzku wycofania z obrotu lub zniszczenia zostanie skutecznie
skierowana do przedmiotow, w stosunku do ktérych prawo wytgczne do znaku
towarowego ulegto wyczerpaniu — i ktére powinny w sposéb swobodny cyrkulowa¢ w
obrebie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W konsekwenciji, w ocenie sadu odsytajgcego, postgpowanie egzekucyjne lub
zabezpieczajgce orzeczenia nakazéw lub zakazéw odwotujgcych sie do towardw
opatrzonych znakiem towarowym, ktére nie zostaty wprowadzone na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodg” nie
zapewnia instrumentow, ktére eliminujg ryzyko zastosowania orzeczonych nakazow i
zakazéw do egzemplarzy towaréw, w odniesieniu do ktérych prawo wytaczne na
znak towarowy ulegfo wyczerpaniu. Istnieje ryzyko, iz sadowa ochrona swobody
przeptywu towaréw moze doznawa¢ ograniczenia w zwigzku z omawiang redakcjg
orzeczen przez sady krajowe panstwa cztonkowskiego.

.Dostrzezone watpliwosci moglyby zostaé usunigte w sytuacji precyzyjnego

redagowania orzeczen — w sposoéb, ktory dla przeprowadzenia egzekucji orzeczenia
sgdowego nie wymagatby ustalania, w toku postgpowania egzekucyjnego, ktére z
egzemplarze towaréw opatrzonych znakiem towarowym wierzyciela, znajdujace sie
posiadaniu dtuznika, nie zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przez wierzyciela (uprawnionego ze znaku towarowego) lub
za jego zgoda.

Powyzsze jest mozliwe przez precyzyjne odwotanie sie w tresci orzeczenia np. do
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oznaczen, czy numerdéw seryjnych egzemplarzy produktéw oznaczonych znakami
towarowymi, ktérych dotyczg orzekane przez sady krajowe panstw cztonkowskich
zakazy lub nakazy. W odniesieniu do towaréw bedacych w posiadaniu pozwanego w
dacie wydania orzeczenia takie sformutowanie zgdania pozwu (a w konsekwencji —
takze wyroku sadu) nie powinno nastreczaé¢ trudnosci. W odniesieniu natomiast do
towaréw opatrzonych znakiem towarowym powoda, ktére znajdg sie w posiadaniu
pozwanego po dacie wydania orzeczenia — ochrona swobodnego przeptywu towarow
takze nakazywataby mozliwos¢ ich jednoznacznego identyfikowania jako
wprowadzonych (lub niewprowadzonych) na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgoda.

W ocenie sgdu odsytajagcego powyzsze stuzytoby takze realizacji ochrony sgadowej
unijnego znaku towarowego (vide: pkt 15 uzasadnienia niniejszego wniosku
prejudycjalnego).

. :’—-" vl LA
obxrelanz




