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POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2020 r.

Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Tomasz Szancito (przewodniczacy)
SSN Jacek Grela (sprawozdawca)
SSN Marcin Krajewski

Protokolant Justyna Kosifska

w sprawie z powodztwa Procter & Gamble International Operations SA w Genewie

przeciwko Perfumesco.pl sp. z 0.0. sp. k. w Warszawie

o ochrone unijnego znaku towarowego,

po rozpoznaniu na rozprawie w lzbie Cywilnej w dniu 29 grudnia 2020 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 20 wrze$nia 2018 r., sygn. akt VIl AGa 702/18,

CURIA GREFFE
Luxembourg

ewe (7, 06, 2021

—————

na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej zwraca sie do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z nastepujagcym pytaniem prawnym:

Czy art. 10 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania
praw wilasnosci intelektualnej nalezy interpretowaé¢ w ten sposéb,
Zze sprzeciwia sie on przyjeciu wykladni przepisu krajowego,
zgodnie z ktora srodek ochronny w postaci zniszczenia towaréw
odnosi si¢ wylacznie do towaréw bezprawnie wytworzonych lub
bezprawnie oznaczonych, a nie moze byé stosowany w
odniesieniu do towaréw bezprawnie wprowadzonych do obrotu
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co do
ktérych nie mozna stwierdzié, aby zostaly bezprawnie

wytworzone lub bezprawnie oznaczone.

Na oryginale wlasciwe podpisy
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UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 29 grudnia 2020 r. w przedmiocie wniosku o wydanie

orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Sad odsytajacy

Sad Najwyzszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Strony postepowania gtéwnego

Powdd: Procter & Gamble International Operations S.A. w Genewie.
Petnomocnik powoda: adwokat Dariusz Pirdg.

Pozwany: Perfumesco.pl spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka

komandytowa w Warszawie

Petnomocnicy pozwanego: radca prawny Tomasz Snazyk, radca prawny

Matgorzata Alf - Grabowska, adwokat Alicja Cessak — Mojnowska.

Przedmiot sporu w postepowaniu giéwnym

Powo6d domagat sie:

1. zakazania pozwanemu uzywania unijnego znaku towarowego
nr 000049254 HUGO BOSS, zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej
ds. Wtasnosci Intelektualnej dla towardw z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, takich jak:
perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu,
oferowania, skfadowania w celu oferowania, importowania, eksportowania,

reklamowania perfum, wod toaletowych i perfumowanych w opakowaniach



opatrzonych wskazanym unijnym znakiem towarowym, ktére to towary nie zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przez uprawnionego lub za jego zgodg, w szczeg6lnosci tzw. testerow,
zawierajacych na opakowaniach lub flakonikach informacje: ,nie do sprzedazy",

_hot for sale", ,demonstration" lub ,tester",

2. zobowigzania pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie
2 tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, perfum, woéd toaletowych
i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym
HUGO BOSS nr 000049254, ktore to towary nie zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego
zgodg, w szczegolnosci tzw. testerow, zawierajgcych na opakowaniach lub
flakonikach informacje: ,nie do sprzedazy", ,not for sale", ,demonstration" lub
Jtester", w tym towaréw zajetych przez Komornika Sgdowego w dniu 28 lipca 2016 r.
wskazanych w protokole zajecia ruchomosci w sprawie o sygn. akt Km 2091/16,

w obecnosci przedstawiciela lub petnomocnika powoda,

3. zobowigzania pozwanego do podania do publicznej wiadomoséci informaciji
o orzeczeniu, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku,
przez opublikowanie na stronie internetowej pod adresem www.perfumesco.pl,
a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postepowania sgdowego, na tej
stronie, na ktoérej pozwany bedzie prowadzit gtéwng dziatalno§¢ handlowa
polegajaca na oferowaniu i sprzedazy perfum, wéod toaletowych lub perfumowanych,
sentencji tego orzeczenia w zakresie uwzgledniajagcym powddztwo, nieprzerwanie

przez okres 3 miesiecy oraz zwrot kosztéw postepowania.

Przepisy i orzecznictwo Unii Europejskiej

1. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej
(Dz.U.UE.L.2004.157.45 z dnia 2004.04.30; dalej: dyrektywa 2004/48):



Artykut 10
Srodki naprawcze

1. Panstwa Cztonkowskie zapewniajg, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowan
naleznych wtascicielowi praw z tytutu naruszenia i bez Zzadnego rodzaju
rekompensaty, ze wtasciwe organy sgadowe mogg na zadanie wnioskodawcy
zarzadza¢ podejmowanie wiasciwych $rodkéw w odniesieniu do towaréw, co do
ktorych stwierdzono naruszanie prawa wiasnoéci intelektualnej, a we wiasciwych
przypadkach réwniez w odniesieniu do materiatoéw i narzedzi uzytych do tworzenia

lub wytwarzania tych towaréw. Srodki takie obejmuija;
a) wycofanie z handlu;

b) definitywne usuniecie z handlu; lub

C) zniszczenie.

2. Organy sgdowe zarzadzajg wykonanie tych $rodkéw na koszt naruszajgcego,
chyba Ze przywotane zostaty szczeg6lne przyczyny, aby tego nie robié.

3. Rozpatrujgc zadanie zastosowania $rodkéw naprawczych, nalezy bra¢ pod
uwage zachowanie proporcjonalnosci miedzy powagg naruszenia a zarzgdzonymi

$rodkami naprawczymi, a takze interesy stron trzecich.

2. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2009.78.1 z dnia
2009.03.24, zmienione rozporzadzeniem nr (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia
2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.341.21) z dniem 23 marca 2016 r.; dalej: rozporzadzenie
nr 207/2009):

Artykut 9
Prawa wynikajgce z unijnego znaku towarowego

1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem witascicielowi

praw wytacznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw wilasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg

pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wiasciciel tego unijnego znaku



towarowego jest uprawniony do uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktére
nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do

towarow lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne z tymi, dla ktoérych unijny

znak towarowy zostat zarejestrowany;

Artykut 102
Sankcje

1. W przypadku gdy sad w sprawach unijnych znakéw towarowych uznaje,
ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku
towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegdlne powody zaniechania tego,
decyzje zakazujgca pozwanemu dziatan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajgcych grozbe naruszenia unijnego znaku towarowego. Stosuje rowniez
takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych

celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.

2. Sad w sprawach unijnych znakéw towarowych moze réwniez stosowac $rodki lub
zarzadzenia dostepne na podstawie prawa majgcego zastosowanie, jakie uzna za

wiasciwe w okolicznosciach danej sprawy.

2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wtasnosci
intelektualnej (Dz.U.UE.L.1994.336.214 z dnia 1994.12.23; dalej. porozumienie
TRIPS).

3. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego oraz Komitetu Regionéw
w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualne;j,
Bruksela, 22.12.2010, SEK(2010) 1589 wersja ostateczna:



Cele dyrektywy 2004/48

Rozbieznosci miedzy systemami egzekwowania praw wilasnosci intelektualne;
panstw cztonkowskich utrudniajg wtasciwe funkcjonowanie rynku wewnetrznego
i egzekwowanie prawa materialnego w zakresie takich praw. Powoduje to
powstawanie ograniczen w zakresie dziatalnosci transgranicznej, utrate zaufania do
rynku wewnetrznego i zmniejszenie inwestycji w innowacyjnos¢ i kreatywno$é.
Dyrektywa zbliza do siebie krajowe systemy prawne w celu zapewnienia
podmiotom prawa autorskiego i organom panstw cztonkowskich minimalnego
standardowego zestawu narzedzi do zwalczania naruszen praw wtasnos$ci

intelektualnej.

Dyrektywa wiacza $rodki prawa cywilnego na mocy porozumienia TRIPS do ram
prawnych UE. Wykracza ona poza minimalny zakres postanowien okreslonych
w tym porozumieniu, obejmujgc réwniez na przyktad kwestie odszkodowania,
$rodkéw naprawczych i dowodéw. Ponadto podstawe dyrektywy stanowig praktyki
zagwarantowane w prawie panstw cztionkowskich, ktére okazaty sie
najskuteczniejsze przed przyjeciem dyrektywy (podejScie oparte na najlepszych
praktykach). Panstwa czionkowskie mogg réwniez dodawaé sankcje i sSrodki
zaradcze, ktére sg korzystniejsze dla podmiotéw prawa autorskiego. W zwigzku
ztym dyrektywa zapewnia minimalne i zarazem elastyczne ramy prawne dla

egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej.

4. Wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 10 kwietnia 1984 r.

w sprawie 14/83 Von Colson i Kamann przeciwko Nordrhein-Westfallen.

5. Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim KG i inni przeciwko Swingward Ltd i inni,
ZOTSiS 2007/4/1-3391.



Punkty 59-64 wyroku:
59

Zatem jezeli, tak jak w sprawie przed sgdem krajowym, prawo wspdlnotowe nie
przewiduje szczegdlnych sankcji w sytuacji, gdy naruszenia zostaty dokonane, na
wtadzach krajowych cigzy obowiazek ustanowienia odpowiednich przepisow
majacych woéwczas zastosowanie, ktére muszg byé nie tylko proporcjonalne, lecz
réwniez na tyle skuteczne i odstraszajgce, by zagwarantowaé petng skuteczno$c

dyrektywy 89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Adeneler i in., pkt 94).
60

Nalezy przypomnie¢, jak to zostato tez wskazane miedzy innymi w pkt 21
niniejszego wyroku, ze niespetnienie jednej z przestanek okresionych w pkt 79
powotanego powyzej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. wystarczy do tego,
by uprawniony do znaku towarowego mogt zasadnie sprzeciwiaC sig¢ dalszemu

wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, ktéry zostat przepakowany.
61

Wynika z tego, ze przystugujgce uprawnionemu do znaku towarowego prawo
zakazywania przywozu rownolegtego produktow leczniczych, ktére chociaz nie sg
produktami podrabianymi, to jednak zostaty wprowadzone do obrotu z pominigciem
obowiazku wczesniejszego zawiadomienia, musi przystugiwa¢ mu w takim samym

zakresie jak w przypadku sprzedazy towaréw podrabianych.
62

W obu tych przypadkach produkty nie powinny byty zosta¢ wprowadzone na dany
rynek.

63

Zatem przepis krajowy, na mocy ktérego w przypadku przywozu réwnolegtego
i wprowadzenia do obrotu produktéw niebedacych produktami podrabianymi bez
wczesniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego temu
ostatniemu przystuguje prawo dochodzenia roszczen pienigznych na tych samych

warunkach jak w przypadku podrabiania produktow, nie jest sam w sobie sprzeczny



z zasadg proporcjonalnosci. Jednakze sad krajowy winien w kazdej konkretnej
sprawie okreslic kwote naleznego $wiadczenia pienieznego z uwzglednieniem
w szczego6lnosci rozmiaru szkody wyrzadzonej uprawnionemu do znaku
towarowego w wyniku naruszenia, ktérego dopuécit sie podmiot dokonujgcy

przywozu réwnolegtego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalnosci.
64

W Swietle powyzszego na trzecie pytanie nalezy odpowiedzie¢, ze jezeli podmiot
dokonujgcy przywozu réwnolegtego zaniechat wczesniejszego zawiadomienia
uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku
kazdego po6Zniejszego przywozu tego produktu dopuszcza sie on naruszenia praw
do znaku, o ile nie dokonat takiego zawiadomienia. Sankcja z tytutu naruszenia
musi by¢ nie tylko proporcjonalna, ale réwniez na tyle skuteczna i odstraszajgca, by
zagwarantowac¢ petng skuteczno$é dyrektywy 89/104. Przepis krajowy, na mocy
ktérego w przypadku tego rodzaju naruszenia uprawnionemu do znaku towarowego
przystuguje prawo dochodzenia roszczen pienieznych na tych samych warunkach
jak w przypadku podrabiania produktéw, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadg
proporcjonalnosci. Jednakze sad krajowy winien w kazdej konkretnej sprawie
okreslic kwote naleznego $wiadczenia pienieznego 2z uwzglednieniem
w szczegolnosci rozmiaru szkody wyrzadzonej uprawnionemu do znaku
towarowego w wyniku naruszenia, ktérego dopuscit sie podmiot dokonujgcy

przywozu réwnolegtego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalnosci.

Przepisy i orzecznictwo krajowe

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasno$ci przemystowej (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.; dalej: p.w.p.):

Art. 286. Sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wtasnoscig naruszajacego bezprawnie wytworzonych
lub oznaczonych wytworach oraz $srodkach i materiatach, ktoére zostaty uzyte do ich

wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdinosci sagd moze orzec o ich wycofaniu z



obrotu, przyznaniu uprawnionemu ha poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy
pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajgc, sad uwzglednia wage naruszenia oraz

interesy oséb trzecich.

7. Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 kwietnia 2003 r., | CKN 308/01,

niepubl.

Przedmiot i podstawa prawna odestania prejudycjalnego

8. Wyktadnia art. 10 dyrektywy 2004/48.

Art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie;j.

Przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postepowania

9. Wyrokiem z 26 czerwca 2017 r. Sad Okregowy w Warszawie:

1. zakazat pozwanemu uzywania unijnego znaku towarowego HUGO BOSS,
zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Whasnosci Intelektualnej pod
nr 000049254 dia towaréw z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej (perfumy, wody
toaletowe i perfumowane), to jest: wprowadzania do obrotu, oferowania,
sktadowania w celu oferowania, importowania, eksportowania oraz reklamowania
perfum, wéd toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym
znakiem towarowym HUGO BOSS, ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku
towarowego lub za jego zgoda, w szczegélnosci tak zwanych testeréw
zawierajacych na opakowaniach zewnetrznych lub na flakonikach informacje: ,nie

do sprzedazy", ,not for sale", ,demonstration” lub ,tester";

2. zobowigzat pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie dwoch tygodni
od dnia uprawomocnienia sie wyroku, perfum, wéd toaletowych i perfumowanych

w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS
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nr 000049254, ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego
lub za jego zgodg, w szczegolnosci tak zwanych testerédw zawierajgcych na
opakowaniach zewnetrznych lub na flakonikach informacje: ,nie do sprzedazy”, ,not
for sale", ,demonstration" lub ,tester", w tym towardéw zajetych przez Komornika
Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Potudnie tukasza
Warchota w dniu 28 lipca 2016 r. wskazanych w protokole zajecia ruchomosci
w sprawie o sygn. akt Km 2091/16, w obecnosci przedstawiciela lub petnomocnika
powoda,

3. zobowiazat pozwanego do podania do publicznej wiadomosci, na jego koszt,
zapisane] czarng czcionka Times New Roman nie mniejszg niz 20 na biatym tle,
informac;ji o tresci: Wyrokiem wydanym 26.06.2017 r. Sad Okregowy w Warszawie
zakazat ,Perfumesco.pl spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig" spoétce
komandytowej w Warszawie uzywania unijnego znaku towarowego HUGO BOSS
nr 000049254, to jest: wprowadzania do obrotu, oferowania, sktadowania w celu
oferowania, importowania, eksportowania oraz reklamowania perfum, wod
toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem
towarowym HUGO BOSS, ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego
lub za jego zgodg, w szczegélnosci tak zwanych testerébw zawierajacych na
opakowaniach zewnetrznych lub na flakonikach informacje: ,nie do sprzedazy", ,not
for sale", ,demonstration” lub ,tester"; Sad zobowigzat pozwanego do zniszczenia,
na jego koszt, perfum, wdd toaletowych i perfumowanych naruszajgcych prawa do
znaku towarowego HUGO BOSS. - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie
wyroku, przez opublikowanie na stronie internetowej pod adresem
www.perfumesco.pl, a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie
postepowania sgdowego, na tej stronie, na ktérej pozwany bedzie prowadzit gtéwng
dziatalno§¢ handlowg polegajacg na oferowaniu i sprzedazy perfum, wod
toaletowych lub perfumowanych, w formie pojawiajacego sie przy kazdorazowym
wejéciu na strone dodatkowego okna wielkosci 700x900 pikseli (tzw. pop-up
window), ktére trzeba zamknagé¢, aby mieé¢ dostep do tresci umieszczonych na
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stronie, oraz do utrzymywania tej informacji na tej stronie internetowej we wskazany

sposéb, nieprzerwanie przez okres trzech miesiecy;
4. oddalit powddztwo w pozostate] czesci;

5. zasgdzit od pozwanego na rzecz powoda kwote 6.377 zt tytutlem zwrotu kosztéw

postepowania.

10. Powod wywodzit swoje roszczenia z przystugujgcych mu praw do
unijnego znaku towarowego HUGO BOSS, zarejestrowanego przez Urzad Unii
Europejskiej ds. Whasnosci Intelektualnej pod nr 000049254 dla towaréw z klasy 3.

klasyfikacji nicejskiej (perfumy, wody toaletowe i perfumowane).

11. Pozwany wniost o oddalenie powodztwa.

12. Powyzszy wyrok zapadt na podstawie nastepujgcych ustalen:

Powéd byt producentem wyrobéw perfumeryjnych - na podstawie umowy licencji
udzielonej przez uprawnionego HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH &
Co. KG w Metzingen - wytacznie uprawnionym do jego uzywania oraz do
wnoszenia i popierania we witasnym imieniu wnioskéw i powddztw zwigzanych z
naruszeniem praw do stownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS
zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej w
Alicante w dniu 26 marca 2008 r. pod numerem 000049254, chronionego m.in. dla

towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy).

13. HUGO BOSS jest jedng z najwiekszych $wiatowych marek w branzy
modowej i perfumeryjnej. Spotka, zatozona w 1924 r. w Metzingen przez Hugo
Ferdinanda Bossa sprzedaje obecnie towary oznaczone tg markg w 129 krajach na

catym $wiecie. Pierwsze perfumy HUGO BOSS zostaty stworzone w 1985 .

14. Uprawniona dba o wizerunek i renome swych znakéw, a takze o wysokg
jakosé towaréw oferowanych pod markag HUGO BOSS. Dazy przy tym do

zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardéw obstugi. Sprzedaz odbywa sie
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za posrednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, ktére zobowigzane sg do
szczegolnej dbatosci o renome znaku HUGO BOSS oraz luksusowy charakter
towaréw nim opatrzonych. Wigze sie z tym udostepnianie klientom do testowania
probek produktéw. Testery sg przekazywane przez uprawniong bezptatnie
sprzedawcom i autoryzowanym dystrybutorom, wytgcznie w celach prezentacji
i promocji kosmetykow, we flakonach tozsamych z wyrobami przeznaczonymi do
sprzedazy opatrzonymi znakami towarowymi HUGO BOSS. Ich opakowania
zewnetrzne majg jednolity jasny kolor z widoczng informacjg o tym, ze egzemplarz
nie jest przeznaczony do sprzedazy np.: ,not for sale”, ,demonstration" albo ,tester".
Towary te nie sg wprowadzane do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym

przez uprawniona ani za jej zgoda.

15. W toku postepowania, w 2016 r. umowa licencyjna tgczgca HUGO BOSS

Trade Mark Management GmbH & Co. KG i powoda zostata rozwigzana.

16. Pozwany prowadzi od stycznia 2012 r. dziatalno$¢ gospodarczg
w zakresie hurtowej sprzedazy wyrobdéw perfumeryjnych przez sklep na stronie
internetowej pod adresem perfumesco.pl. Spétka  dystrybuuje m.in.
nieprzeznaczone do sprzedazy egzemplarze demonstracyjne  wyrobow
perfumeryjnych HUGO BOSS, oznaczone jako ,TESTER". Takie produkty oferuje
w znacznej liczbie na swej stronie internetowej pod adresem perfumesco.pl.
Informuje przy tym klientéw, ze opakowany zazwyczaj w biaty kartonik i pozbawiony
korka zatykajacego tester nie rézni sie zapachem od zwykiego produktu.
Pozwana regularnie wysyta cenniki do os6b prowadzacych sprzedaz internetowa
kosmetykdéw, oferujgc do sprzedazy m.in. testery ze znakiem towarowym HUGO
BOSS.

17. W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, w sprawie
o sygn. akt Km 2091/16, Komornik sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Potudnie tukasz Warchot dokonat w dniu 28 lipca 2016 r. zajecia perfum,
wod toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakiem
towarowym HUGO BOSS: - nieprzeznaczonych do sprzedazy testerow
z oznaczeniami: ,not for sale", ,demonstration" albo ,tester"; - oznaczonych kodami

wskazujacymi, wedtug oswiadczenia powoda, na ich przeznaczenie przez wytwoérce
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do wprowadzenia do obrotu poza terytorium Europejskiego Obszaru

Gospodarczego; - z ktérych opakowarn usunieto kody kreskowe lub je zastonigto.

18. Produkty te pozwany nabywat od: Beauty Gallery, Anieli Misiarz
Perfumeria Millor, Perfumerii Mariola Matolepsza, Jacka Lewandowskiego Frivol,
Joanny Smorczewskiej-Wojs FlexCorp, Roberta Ostrowskiego Epogue Distribution,
Jedrzeja Karaska Extreme Projects, Schimar Trading sp. z o0.0. sp. k., Anny
Brzozowskiej Ultraprestige i Primavera Perfum sp. z 0.0. oraz za granicg od: Alito
s.r.0., Belturia s.r.o., El nino parfum s.r.o. (Czechy), H&B Supplies Ltd (GB), JTG
Trading BV (Holandia), Kersten Trading BV (Holandia) Lujo Export s.r.0., Premier

Parfum s.r.o., Van Caem Prestige BV (Holandia).

Pozwany nie weryfikuje pochodzenia nabywanych towaréw, ufajgc kontrahentom,
ze pochodzg one z legalnego Zrédta. Nie kontroluje, czy z opakowar zewnetrznych
wyrobow perfumeryjnych ze znakiem towarowym HUGO BOSS usunigte zostaty

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

19. W ocenie Sadu Okregowego powoddztwo bylo w przewazajacej czesci
zasadne, przede wszystkim powdd byt uprawniony do dochodzenia roszczen
wynikajgcych z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego HUGO BOSS

chronionego na terytorium Unii Europejskie;.

20. Zdaniem Sadu Okregowego bezsporne w sprawie byto, ze pozwany
oferuje, wprowadza do obrotu, reklamuje i skiaduje w celu oferowania
i wprowadzania do obrotu wyroby perfumeryjne, ktére nie zostaty wprowadzone do
obrotu przez uprawnionego ani licencjobiorce, a nawet nie sg przez nich
przeznaczone do sprzedazy (tzw. testery). Oferta sprzedazy takich towarow
umieszczona byla na stronie internetowej pozwanego. Liczne egzemplarze
wyrobéw perfumeryjnych ze znakiem HUGO BOSS zostaly tez zajete przez
komornika sgdowego realizujgcego zabezpieczenie udzielone powodowi w sprawie
o sygn. akt XXII GWo 71/16.

21. Pozwany nie wykazat natomiast, zdaniem Sadu Okregowego, ze jego
dziatania nie byty bezprawne. W szczegélnosci nie przedstawit dowodow na to, ze

doszto do wyczerpania prawa wytacznego w konsekwencji wprowadzenia kazdego
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egzemplarza oferowanych lub wprowadzanych przez niego do obrotu towaréw

ze znakiem HUGO BOSS przez uprawnionego lub za jego zgoda.

22. W ocenie Sadu Okregowego wskazanie przez pozwanego podmiotow,
od ktoérych nabywat wyroby perfumeryjne i ztozenie przez niego kilku faktur ogélnie
tylko wskazujgcych jakich towaréw dotycza, nie mogto skutecznie zaprzeczyé
zasadnosci stawianego zarzutu bezprawnego uzywania unijnego znaku
towarowego HUGO BOSS. Nawet jesli sporne towary zostaly przez pozwanego
nabyte na terenie Unii Europejskiej to nie jest to rbwnoznaczne z wyczerpaniem

prawa do znaku, skoro powéd temu przeczy.

23. Wyrokiem z dnia 20 wrzes$nia 2018 r. Sad Apelacyjny w Warszawie

oddalit apelacje pozwanego, rozstrzygajac o kosztach postepowania.

24. Sad Apelacyjny w catosci podzielit stanowisko Sadu Okregowego.
Na wstepie wskazat, ze nie zastugiwat na uwzglednienie zarzut braku legitymac;ji
czynnej po stronie powodowej. Podmiot uprawniony do dochodzenia ochrony
unijnego znaku towarowego okre$la art. 22 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009,
zgodnie z ktorym bez uszczerbku dla postanowieh umowy licencyjnej licencjobiorca
moze wystapi¢ z powddztwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wytacznie
za zgodg wtasciciela tego znaku. Jednakze licencjobiorca wytaczny moze wszczaé
takie postepowanie, jezeli wtasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego
wezwania, nie wytacza sam we wilasciwym terminie powoddztwa w sprawie
naruszenia. Okolicznoscig bezsporng byto, ze w chwili wytoczenia niniejszego
powodztwa powdd byt wytacznym licencjobiorcg znaku towarowego nr 000049254
,HUGO BOSS”. Okoliczno$¢ ta wynika z potwierdzenia wpisu licencji. Powyzszy
przepis wyraznie stanowi, ze zasadnicze znaczenia dla legitymaciji licencjobiorcy
wylgcznego do dochodzenia ochrony znaku towarowego ma umowa stron.
W przedmiotowym przypadku umowa licencyjna upowazniata powoda do

podejmowania dziatan przeciwko potencjalnym naruszycielom prawa do znaku.

25. W ocenie Sadu Apelacyjnego Sgd Okregowy zasadnie przyjat takze,
ze zostaty zrealizowane wynikajace z art. 9 ust. 2 lit. a rozporzgdzenia nr 207/2009
warunki ochrony unijnego znaku towarowego. Zgodnie z ust. 1 art. 13

rozporzadzenia nr 207/2009 wiasciciel unijnego znaku towarowego nie jest
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uprawniony do zakazania jego uzywania w odniesieniu do towaréw, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod
tym znakiem towarowym przez wtasciciela lub za jego zgoda. Istota ochrony
przewidzianej rozporzadzeniem polega na przyznaniu wiascicielowi znaku
wytacznego prawa do wprowadzenia na wskazany obszar towaru podlegajacego
ochronie albo na wyrazeniu zgody na jego wprowadzenie na ten rynek.
Wyczerpanie tej ochrony nie wystepuje natomiast w wypadku wprowadzenia przez
wtasciciela albo za jego zgodg chronionego towaru na rynki znajdujace si¢ poza
obszarem, na ktorym stosuje sie przepisy powotanego rozporzadzenia. Pozwany
nie twierdzit, Ze uzyskat osobiscie zgode na wprowadzenie towaréw do obrotu na
Europejskim Obszarze Gospodarczym, niemniej podnosit, Ze nabyt te towary od
podmiotow, ktore taka zgode otrzymaty, na dowdd czego przedstawit faktury VAT
dotyczace zakupu produktéw analogicznych do tych, ktérych dotyczylo zadanie

pozwuU.

26. Sad drugiej instancji wskazat, ze zgodnie ze spisem towarow
zabezpieczonych przez komornika sgadowego 226 produktow w rzeczywistoSci
zostato przeznaczonych na rynek europejski i w tym zakresie do wyczerpania
prawa z rejestracji znaku towarowego doszto. Dodat, ze Sad Okregowy okolicznos¢
te wziat pod uwage przy ocenie zebranego materiatu dowodowego i zastosowane
srodki ochrony ograniczyt jedynie do tych produktéw, ktére nie zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego za
zgoda uprawnionego do znaku towarowego. Niemniej 48 sztuk zabezpieczonych
perfum to testery zawierajgce informacje o nieprzeznaczeniu ich do sprzedazy
detalicznej, 523 perfumy zabezpieczone przez komornika sgdowego na rynek
europejski nie byly przeznaczone, za$ 3.641 zabezpieczonych perfum posiada
naklejki maskujace, ktore nie pozwalajg na ustalenie regionu geograficznego, na
ktory zostaty przeznaczone. Materiat dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, ze co
do tych produktéw doszio do wyczerpania prawa wytacznego w rozumieniu art. 13
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Jezeli idzie o zabezpieczonych 48 produktow
z oznaczeniami: ,not for sale”, ,demonstration” albo ,tester’, to juz z tresci tych
informacji wynika, ze nie zostaly one wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez
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wiasciciela lub za jego zgodag i nie mozna w tym zakresie méwi¢ o zastosowaniu
art. 3 ust. 1 rozporzgdzenia nr 207/2009. Informacja zamieszczona na tych
produktach jednoznacznie przesadza, ze nie zostaty one przeznaczone do dalszej
odsprzedazy.

27. Sad Apelacyjny podkreslit, ze w przypadku 3.641 zabezpieczonych
perfum posiadajacych naklejki maskujace doszto do uszkodzenia oryginalnych
opakowan, jak réwniez usuniecia oryginainej folii zabezpieczajgcej opakowania.
Dziatania te zostaty podjete w zwiazku z usunieciem kodu zabezpieczajgcego,
a nastepnie natozeniem naklejki maskujacej. Powyzsze oznacza, ze w stosunku do
tych towaréw wtasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania jego
uzywania. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 ustep 1
tego artykutu nie ma zastosowania w przypadku jezeli wtasciciel ma prawnie
uzasadnione powody, aby sprzeciwiaé sie dalszemu obrotowi towarami,
w szczegblnosci jezeli stan towaréw ulega zmianie lub pogorszeniu po ich
wprowadzeniu do obrotu. Przepakowany produkt ma bowiem nieodpowiedni wyglad
i przez to moze szkodzi¢ renomie znaku towarowego. O ile art. 9 ust. 2 lit. a
rozporzadzenia nr 207/2009 okres$la przestanki udzielenia ochrony, o tyle zgodnie
z art. 9 ust. 3 na podstawie ust. 2 moga byé zakazane w szczegdlnosci nastepujace
dziatania: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem; c) przywoz lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem; d) uzywanie
oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czeéci tych
nazw; e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposoéb sprzeczny z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/\WE. Poniewaz przeprowadzone
w sprawie postepowanie dowodowe wykazato, ze uzywanie przez pozwanego
znaku towarowego HUGO BOSS byto bezprawne, to powdd mégt domagaé sie

ochrony przewidzianej w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

28. Sad drugiej instancji wskazat, ze zgodnie z art. 102 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 sad w sprawach unijnych znakéw towarowych moze réwniez stosowaé

srodki lub zarzadzenia dostepne na podstawie prawa majgcego zastosowanie, jakie
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uzna za wtasciwe w okolicznosciach danej sprawy. Powyzsza norma pozwala
w szczegolnosci na zastosowanie art. 286 p.w.p. Zdaniem Sadu Apelacyjnego nie
mozna uznaé, ze Sad pierwszej instancji naruszyt powyzszg norme poprzez j€j
niewtasciwe zastosowanie. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 286 p.w.p. ma on
zastosowanie jedynie wowczas, gdy doszto do bezprawnego wytworzenia lub
oznaczenia wytworéw, ktéra to sytuacja w niniejszej sprawie nie miata miejsca.
Powdd bowiem nie kwestionowat, ze perfumy zabezpieczone przez komornika
sgdowego sg produktami oryginalnym, a twierdzit jedynie, ze nie byto zgody
witasciciela znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, za$ pozwany istnienia takiej zgody nie udowodnit.

29. W ocenie Sadu drugiej instancji w niniejszej sprawie nie mozna
poprzestaé na literalnej wyktadni art. 286 p.w.p. Okolicznoscig bezsporng jest
bowiem, ze stanowi on w szczegolnosci implementacje dyrektywy 2004/48.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej dyrektywy Panstwa Cztonkowskie zapewniaja,
bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowan naleznych wtascicielowi praw z tytutu
naruszenia i bez zadnego rodzaju rekompensaty, ze wtasciwe organy sgdowe
moga ha zadanie wnioskodawcy zarzgdza¢ podejmowanie wiasciwych srodkéw
w odniesieniu do towaréw, co do ktérych stwierdzono naruszanie prawa wtasnosci
intelektualnej, a we wiasciwych przypadkach réwniez w odniesieniu do materiatow
i narzedzi uzytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarow. Srodki takie
obejmuja: wycofanie z handlu; definitywne usunigcie z handlu lub zniszczenie.
Dyrektywa natozyta na panstwa cztonkowskie UE obowigzek przyjecia takiej
regulacji, ktéra umozliwiataby sgdowi orzeczenie nakazu Zniszczenia towardw,
co do ktérych stwierdzono naruszanie prawa wtasnoéci intelektualnej. O ile wigc art.
286 p.w.p. literalnie ogranicza sad krajowy do mozliwo$ci orzeczenia zniszczenia
towaréw jedynie w sytuacji, w ktérej doszto do ich bezprawnego wytworzenia lub
oznaczenia, o tyle art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nakazywat umozliwienie
orzeczenia tego typu $rodka w kazdym przypadku, w ktérym doszto do naruszenia
praw wiasnoéci intelektualnej, obejmujgcej roéwniez wtasnosé przemystows.
Zdaniem Sadu Apelacyjnego nalezy zastosowa¢ prounijng wykfadnie art. 286 p.w.p.
i uznaé, ze orzeczenie nakazu zniszczenia towaréw dotyczy kazdego przypadku,

w ktérym naruszajg one prawa wiasnosci przemystowej. Inaczej mowiac nalezy
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uznac, ze kazdy towar naruszajgcy prawa wiasnosci przemystowej jest bezprawnie
wytworzony w rozumieniu art. 286 p.w.p. Tylko bowiem taka interpretacja tego

przepisu pozwala na przyjecie, ze doszto do implementacji dyrektywy 2004/48.

30. Sad drugiej instancji uznat, iz jedynie orzeczenie nakazu zniszczenia
perfum wprowadzanych do obrotu bez zgody uprawnionego do znaku towarowego
zapewni rzeczywistg ochrone tego prawa. Sad Apelacyjny podkreslit, iz w celu
wprowadzenia posiadanych przez pozwanego perfum do obrotu podjeto szereg
dziatann majgcych na celu ukrycie braku zgody uprawnionego ze znaku towarowego;
3.641 zabezpieczonych perfum posiada naklejki maskujace, ktére nie pozwalaja na
ustalenie regionu geograficznego, na ktéry zostaty przeznaczone. Ponadto kody
maskujgce zostaty naklejone w miejscu usunietego kodu zabezpieczajacego. O ile
brak jest dowodu wskazujgcego na to, ze usuniecie kodéw zabezpieczajgcych
zostato dokonane przez pozwanego, o tyle z cata pewnoscig jako profesjonalista
w obrocie perfumami, musiat on zdawa¢ sobie sprawe, ze pochodzenie tych
produktéw jest watpliwe, a mimo to byty one wprowadzane do obrotu. Co wiece;j,
pozwany wprowadzat do obrotu nie tylko produkty z kodami zabezpieczajacymi, ale
w jego ofercie znalazty sie réwniez testery, co do ktérych wyraznie zaznaczono,
Ze nie sg one przeznaczone do sprzedazy. Sprzedaz testeréw ze znakiem HUGO
BOSS miata zaréwno charakter detaliczny, jak i hurtowy. W tym przypadku
pozwany musiat mie¢ petng $Swiadomosé braku zgody wiasciciela znaku
towarowego na wprowadzenie produktéw do obrotu na Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Znaczna cze$¢ perfum znajdujgcych sie w posiadaniu pozwanego,
a co do ktérej nie byto zgody uprawnionego na wprowadzenie do obrotu na
Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiada uszkodzone opakowania w wyniku
usuniecia kodu zabezpieczajacego, podczas gdy perfumy oznaczone znakiem
HUGO BOSS sg produktem ekskluzywnym. Usuniecie za$ fragmentéw opakowan,
a tym bardziej zerwanie oryginalnej folii i powtorne ich pakowanie w nieoryginalne
opakowania zabezpieczajgce pogarsza jako$¢ sprzedawanych produktow, a tym

samym moze negatywnie wptyna¢ na renome znaku towarowego.

31. Sad drugiej instancji przyjat, ze ewentualne wprowadzanie do obrotu
perfum z naklejkami maskujacymi, uszkodzong zewnetrzng i wewnetrzna czescig

opakowania, jak rowniez w nieoryginalnej folii, nawet poza Europejskim Obszarem
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Gospodarczym, godzitoby w funkcje spetniane przez znak towarowy, ktérego
ochrony powod domaga sie, a jednocze$nie dowodzi wagi naruszenia prawa
wylacznego, jak rowniez wskazuje na uzasadnione interesy osob trzecich, ktére
przemawiajg za zniszczeniem perfum, co do ktérych nie byto zgody uprawnionego

na wprowadzenie na Europejskim Obszarze Gospodarczym.

32. Sad Apelacyjny uznat, ze nieprzekonujgce sg rowniez tezy pozwanego
jakoby zniszczenie cze$ci posiadanych przez niego perfum uniemozliwiato mu

dochodzenie praw ich dotyczacych wobec, oséb trzecich.

Sad drugiej instancji wskazat, iz warto$¢ perfum podlegajgcych zniszczeniu nie ma
wptywu dla przyjecia, ze zastosowanie takiego $rodka w niniejszej sprawie jest
dziataniem przekraczajgcym wage naruszenia. Pozwany nigdy nie wykazat wartosci
perfum zabezpieczonych przez komornika sadowego, a wobec tego nie mozna
ustali¢, jakiego rzedu $rodki zostaly w tym celu przez niego zainwestowane.
Ponadto warto$¢ mogtaby podlegaé ocenie w kontekscie kryteriow z art. 286 p.w.p.,
gdyby skonfrontowacé jg jednoczesnie z zyskami, ktére osiagnat pozwany w zwigzku
z wprowadzaniem do obrotu perfum, co do ktérych brak byto zgody uprawnionego.
Intensywno$¢, z jakg pozwany naruszat prawo z rejestracji znaku towarowego
HUGO BOSS, jak réwniez stan zabezpieczonych perfum ma zasadnicze znaczenie
dla oceny wagi naruszenia prawa z rejestracji i interesow oso6b trzecich, zas sama
warto$é produktéw podlegajacych zniszczeniu ma w tym kontek$cie drugorzedne

znaczenie.

33. Zdaniem Sadu Apelacyjnego rozmiar dziatalno$ci pozwanej, w tym
oferowanie perfum w Internecie, uzasadniato uwzglednienie roszczenia
publikacyjnego i trafne sa rozwazania Sadu Okregowego dotyczace

proporcjonalnosci tego srodka ochrony.

34. Sad drugiej instancji stwierdzit, ze nie mozna uzna¢, iz udzielenie
powodowi ochrony w zakresie wynikajacym z zaskarzonego wyroku oznacza
naduzycie przez niego prawa podmiotowego. Pozwany poprzez naruszenie prawa
wylacznego do unijnego znaku towarowego uchybit zasadom uczciwego obrotu,

wtym uczciwej konkurencji, jak réwniez dobrym obyczajom. Sad Apelacyjny
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podkreslit, ze nie moze skutecznie powolywaé sie na art. 5 k.c. ten, kto sam

narusza zasady wspoéfzycia spotecznego.
35. Powyzsze orzeczenie zaskarzyt skarga kasacyjna pozwany, zarzucajgc:

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

postepowania;

2. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 286 p.w.p. przez jego btedng
wyktadnie i w zwigzku z tym orzeczenie zniszczenia zajetych towardow, w sytuacii,
gdy powdd nie kwestionowat, ze towary zabezpieczane przez komornika sgdowego
sg produktami oryginalnymi, a twierdzit jedynie, ze nie byto zgody witasciciela znaku
towarowego na ich wprowadzenie na obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego; bezsporny byt zatem - zdaniem skarzacego - fakt,
iz towary znajdujace sie w magazynie pozwanego sg towarami autentycznymi,
awaga potencjalnych naruszen ani interesy 0s6b trzecich nie przemawiaty
za zastosowaniem najbardziej dolegliwego ze $rodkéw ochronnych wskazanych

W WW. przepisie;

<3 naruszenie prawa materialnego, tj. art. 13 rozporzadzenia o nr
207/2009 przez jego niewlasciwe zastosowanie i uznanie, ze zajete towary zostaly
wprowadzone na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez zgody powoda,
podczas gdy ani z okolicznosci przedmiotowej sprawy, ani tez z ftresci
sporzadzonego przez powoda raportu z ogledzin zajetych towaréw nie wynika,
jakoby zajete towary zostaly wprowadzone na teren Europejskiego Obszaru

Gospodarczego bez zgody uprawnionego podmiotu;

4, naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 k.c. przez jego
niezastosowanie i uznanie roszczen sformutowanych przez powoda za zasadne

i wspotmierne do potencjalnych naruszen znaku towarowego.

36. We wnioskach skargi kasacyjnej pozwany domagat sie uchylenia

i zmiany zaskarzonego wyroku przez uwzglednienie jego apelacji i oddalenie
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powodztwa w calo$ci oraz zasgdzenia od powoda na jego rzecz kosztdw
postepowania kasacyjnego; ewentualnie uchylenia zaskarzonego wyroku w catosci,
jak roéwniez poprzedzajacego go wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Podstawy wystapienia z pytaniem prejudycjalnym

37. Sady meriti rozpoznajace niniejsza sprawe przyjety tzw. prounijng
wyktadnie art. 286 p.w.p. Zauwazyty wstepnie, ze przepis ten pozwala sadowi orzec
m.in. o zniszczeniu wytworéw oraz $rodkéw i materiatow, ktore zostaty uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. Jednakze dotyczy to tylko takich z nich, ktore

stanowig wtasno$¢ naruszajacego i zostaty bezprawnie wytworzone lub oznaczone.

38. Sady meriti zwrdcily jednak uwage na tres¢ art. 10 ust. 1 dyrektywy
2004/48, zgodnie z ktorym wiasciwe organy sadowe mogg na zadanie
wnioskodawcy zarzadza¢ podejmowanie wiasciwych Srodkéw w odniesieniu do
towaréw, co do ktérych stwierdzono naruszanie prawa wtasnosci intelektualnej,
a we whasciwych przypadkach réwniez w odniesieniu do materiatéw i narzedzi

uzytych do tworzenia lub wytwarzania tych towaréw. Srodki takie obejmuja:
a) wycofanie z handlu;

b) definitywne usuniecie z handlu; lub

C) zniszczenie.

39. Ostatecznie Sady meriti uznaty, ze art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nie
ogranicza mozliwoéci zastosowania $érodka w postaci zniszczenia towaréw tylko do
towarow bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych. Przepis ten stanowi bowiem
o towarach, co do ktérych stwierdzono naruszanie prawa wtasnoéci intelektualnej.
W rezultacie, Sady przyjely, ze uregulowanie prawa krajowego nie moze by¢
sprzeczne z szeroko rozumianym prawem unijnym i nalezy orzec zniszczenie
towaréw, takze woéwczas, gdy nie zostaly one bezprawnie wytworzone badz

oznaczone przez wtasciciela.
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40. W zwigzku z powyzszym pojawito sie zagadnienie prawne stanowigce
przedmiot pytania prejudycjalnego, a mianowicie, czy art. 10 dyrektywy
2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw wifasnosci intelektualnej nalezy
interpretowaé w ten sposéb, ze sprzeciwia sie on przyjeciu wyktadni przepisu
krajowego, zgodnie z ktérg $rodek ochronny w postaci zniszczenia towaréw odnosi
sie wytacznie do towaréw bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych,
a nie moze by¢ stosowany w odniesieniu do towaréw bezprawnie wprowadzonych
do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co do ktérych nie

mozna stwierdzi¢, aby zostaty bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone.

41. Niewatpliwie za stosowaniem art. 286 p.w.p. w jego literalnym
brzemieniu przemawia przede wszystkim fakt, ze jego nowelizacja, ktéra miata
miejsce na mocy ustawy z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz niektdérych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r., Nr 99,
poz. 662), stanowita wynik implementacji dyrektywy 2004/48. W nauce prawa
bezspornie przyjmuje sie, ze wnioski na podstawie art. 286 p.w.p. przystuguja
w przypadku naruszenia wszystkich praw wiasnosci przemystowej. Przepis ten
zostat umieszczony ws$réd postanowien wspélnych dotyczacych roszczen
cywilnoprawnych z zakresu ochrony wtasnos$ci przemystowej. W rezultacie,
ustawodawca wdrazajgc wskazang dyrektywe byt zobowigzany wzigé pod uwage

zawarte w niej rozwigzania prawne.

42. W wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 10 kwietnia
1984 r., w sprawie 14/83 Von Colson i Kamann przeciwko Nordrhein-Westfallen,
wskazano m.in., ze wynikajgcy z dyrektywy obowigzek panstw cztonkowskich
osiggniecia przewidzianego przez nig rezultatu, podobnie jak ich obowigzek na
mocy art. 5 [10] Traktatu podjecia wszelkich wtasciwych $rodkéw ogélnych lub
szczegoblnych w celu zapewnienia wykonania tego zobowigzania, spoczywa na
wszystkich organach panstw cztonkowskich, w tym, w zakresie ich kompetencji, na

organach sgdowych.

Wynika z tego, ze stosujgc prawo krajowe, a zwtaszcza przepisy ustawy

krajowej wprowadzonej w celu wykonania dyrektywy 76/207/EWG, sad krajowy ma
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obowigzek interpretacji swojego prawa krajowego w $wietle tekstu i celu dyrektywy,
po to, by osiggnaé rezultat zaktadany przez art. 189 ust. 3 [249 ust. 3].

Zajete stanowisko dotyczylo dyrektywy 76/207/EWG, ale nie powinno by¢ sporne,

ze konkluzja ma charakter ogélny i dotyczy implementacji kazdej dyrektywy unijne;j.

W rezultacie nalezy zatozy¢, ze nowelizacja art. 286 p.w.p. uwzgledniata

rozwigzania zawarte w dyrektywie 2004/48.

43. Kolejnym argumentem, ktéry przemawia za literalng wykfadnig art.
286 p.w.p. jest stanowisko krajowej doktryny. Otéz w wigkszosci przyjmuje sie,
ze wytwory, ktére nie zostaty uznane za bezprawnie wytworzone lub oznaczone
w kraju miejsca ich wytworzenia moga nie by¢ objete wnioskiem z art. 286 p.w.p.
Ustalenie, ktére przedmioty sg bezprawnie wytworzone lub oznaczone budzi
zwlaszcza watpliwosci wowczas, gdy dochodzi do tzw. importu réwnolegtego.
Wytwory sprowadzane spoza obszaréw objetych zakresem wyfgcznego prawa
moga by¢ traktowane jako legalnie wytworzone w miejscu ich nabycia, chociaz nie
jest zgodne z prawem ich wprowadzenie bez zgody uprawnionego na terytorium,
na ktérym skuteczne jest prawo wytaczne. Wytwory takie moga by¢ objete zakazem
ich wprowadzania do obrotu na podstawie roszczenia zakazowego z art. 287 p.w.p.
Przyjecie legalnosci ich wytworzenia lub oznaczenia nie pozwoli natomiast na
zastosowanie w takich przypadkach wnioskow na podstawie art, 286 p.w.p.
(por. A. Jakubecki, w: System Prawa Prywatnego, t. 14 C, 2017, rozdz. LVI;
P. Podrecki, w: Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sienczylo -
Chlabicz, Warszawa 2020, teza 2 do art. 286).

44. Wprost podkresla sig, ze ,obiektem stosownych dziatarn moga by¢
wylgcznie bezprawnie wytworzone przedmioty oraz $rodki i materiaty uzyte do ich
wytworzenia. Dostowne brzmienie przepisu art. 286 p.w.p. przemawia przeciwko
mozliwoéci zniszczenia rzeczy niebedacych rzeczami bezprawnie wytworzonymi
lub oznaczonymi" (tak T. Demendecki, w: T. Demendecki, A. Niewegtowski, J. Sitko,
J. Szczotka, G. Tylec, Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2015,
teza 4 do art. 286). W innym miejscu wskazano, ze ,odwotujgc sie do literalnej
i celowosciowej wyktadni komentowanego przepisu, jak rowniez do orzecznictwa,

nalezy stwierdzié, ze zaréwno bezprawne wytworzenie, jak i oznaczenie odnosi si¢
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do sytuacji, w ktérej odpowiednio, caty produkt lub tylko jego oznaczenie powstaty
bez zgody uprawnionego. Nie obejmujg natomiast sytuacji, w ktorej produkt od
poczatku byt legalny, prawidlowo oznaczony, zostat tylko w sposoéb nieprawidtowy
wprowadzony do obrotu, Iub sprowadzony na okreslony obszar celny.
Trudno bowiem racjonalnie bytoby uzasadni¢, dlaczego produkt poczatkowo
oryginalny i legalny, na skutek zajscia pewnych zdarzen, bez fizycznej ingerenciji
w jego strukture statby sie nagle produktem nielegalnym. Przepis ten w sposdb
jednoznaczny odnosi sie do kwestii technicznych zwigzanych z produkcjg
i oznaczaniem towaréw znakami towarowymi. Nie ma zastosowania do sytuaciji
wykraczajacych poza te sfere, w szczegolnosci dotyczacych wprowadzania do
obrotu, importu czy zmiany przeznaczenia, czy tez szerzej to okreslajac do sytuacji
bezprawnego uzywania towaroéw z legalnymi znakami towarowymi" (tak M. Kubiak,
w: Prawo wfasno$ci przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016,
teza 2 do art. 286). Wreszcie wskazano, ze ,zakres roszczeh wymienionych w art.
286 p.w.p. jest ograniczony do nakazania dziatan, ktére dotyczg bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych przedmiotéw oraz srodkéw i materiatéw uzytych do
ich wytworzenia. Poza zakresem tego przepisu znajdujg sie wytwory, ktére nie
zostaty uznane za bezprawnie wytworzone lub oznaczone w kraju miejsca ich
wytworzenia. Ustalenie, ktére przedmioty sg bezprawnie wytworzone Iub
oznaczone, moze napotyka¢ trudnosci wéwczas, gdy mamy do czynienia
z wytworami pochodzgcymi z importu. Wytwory pochodzace z tzw. importu
rownolegtego moga by¢é uznawane za wyroby oryginalne, sprowadzane spoza
obszarow objetych zakresem wytgcznego prawa. Takie towary sg traktowane jako
legalnie wytworzone w miejscu ich nabycia, chociaz nie jest zgodne z prawem ich
wprowadzenie bez zgody uprawnionego na terytorium, na ktérym skuteczne jest
prawo wylgczne. Brak ogdlnego roszczenia o usuniecie skutkdw naruszenia
nie pozwoli na zastosowanie w takiej sytuacji roszczenia o zniszczenie wytworéw"
(tak P. Podrecki, E. Trapie, Roszczenia z art. 286 p.w.p., w: System Prawa
Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Tom 14B, Warszawa
2012, s.1446).

45. Z drugiej strony, jeszcze w okresie przed wdrozeniem dyrektywy 2004/48
w judykaturze sgdéw polskich mozna byto spotkaé stanowisko, wedtug ktérego przy
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rozpoznawaniu spraw, gdzie pojawiaja si¢ problemy prawne regulowane przez
prawo wspolnotowe sady majg obowigzek dokonywania wyktadni inspirowanej
interpretacjg i duchem prawa wspdlnotowego. Chodzi przy tym o taki kierunek tej
wykiadni, ktory bytby najbardziej zgodny z koncepcjg rozwigzar obowigzujacych
w prawie wspdélnotowym i odpowiadat utrwalonemu orzecznictwu wspolnotowemu
Innymi stowy, odwotywanie sie do zatozen ustawodawstwa wspolnotowego
powinno by¢ traktowane jako jedna z dyrektyw poprawnej wyktadni obowigzujgcego
prawa (tak wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 kwietnia 2003 r., | CKN 308/01,
niepubl.).

46. W podobnym duchu, a wiec w drodze akceptacji wyktadni rozszerzajacej
przepisow prawa krajowego w kontekécie uregulowan prawa wspoélinotowego,
wypowiedziat sie Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w wyroku
z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim KG i inni przeciwko
Swingward Ltd i inni, ZOTSiS 2007/4/1-3391. Trybunat stwierdzi# m.in.,
ze przystugujgce uprawnionemu do znaku towarowego prawo zakazywania
przywozu réwnolegtego produktéw leczniczych, ktére chociaz nie sg produktami
podrabianymi, to jednak zostaty wprowadzone do obrotu z pominigciem obowigzku
wczesniejszego zawiadomienia, musi przystugiwaé mu w takim samym zakresie jak

w przypadku sprzedazy towaréw podrabianych.

W obu tych przypadkach produkty nie powinny byty zosta¢ wprowadzone na dany
rynek.

47. Wreszcie w Sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego oraz Komitetu Regionéw
w sprawie stosowania dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
7z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej,
Bruksela, 22.12.2010, SEK(2010) 1589 wersja ostateczna, jako cele dyrektywy
2004/48 wskazano:

a) Rozbieznosci miedzy systemami egzekwowania praw wtasnoéci intelektualne;
panstw cztonkowskich utrudniaja wtasciwe funkcjonowanie rynku wewnetrznego
i egzekwowanie prawa materialnego w zakresie takich praw. Powoduje to

powstawanie ograniczen w zakresie dziatalno$ci transgranicznej, utrate zaufania do
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rynku wewnetrznego i zmniejszenie inwestycji w innowacyjnos¢ i kreatywno$é.
Dyrektywa zbliza do siebie krajowe systemy prawne w celu zapewnienia
podmiotom prawa autorskiego i organom panstw cztonkowskich minimalnego
standardowego zestawu narzedzi do zwalczania naruszen praw wlasnosci

intelektualne;.

b) Dyrektywa wigcza $rodki prawa cywilnego na mocy porozumienia TRIPS do ram
prawnych UE. Wykracza ona poza minimalny zakres postanowien okreslonych
w tym porozumieniu, obejmujac réwniez na przykiad kwestie odszkodowania,
srodkow naprawczych i dowodoéw. Ponadto podstawe dyrektywy stanowig praktyki
zagwarantowane w prawie panstw czionkowskich, ktére okazaly sie
najskuteczniejsze przed przyjeciem dyrektywy (podejécie oparte na najlepszych
praktykach). Panstwa czionkowskie moga réwniez dodawaé sankcje i $rodki
zaradcze, ktore sg korzystniejsze dla podmiotéw prawa autorskiego. W zwigzku
ztym dyrektywa zapewnia minimalne i zarazem elastyczne ramy prawne dla

egzekwowania praw wtasnosci intelektualne;.

48. Z powyzszego wynika, ze na forum instytucji unijnych przewaza
zapatrywanie, wedtug ktérego dyrektywa 2004/48 powinna stanowi¢ swoiste
minimum dla egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej. Wydaje sie, ze przy
takim podejsciu art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 powinien stanowi¢ punkt wyjscia
do dokonywania interpretacji prawa krajowego. Innymi stowy, kazdy podmiot
z ktéregokolwiek panstwa czionkowskiego powinien mie¢ zapewniong ochrone
prawng przynajmniej na poziomie wynikajgcym z uregulowan dyrektywy 2004/48, in
casu w granicach zakreslonych trescig art. 10 ust. 1 tej dyrektywy. Zdaniem Sadu
Najwyzszego Rzeczypospolitej Polskiej, w przywotanym powyzej orzeczeniu,
odwotywanie sie do zatozen ustawodawstwa wspoélnotowego powinno byé

traktowane jako jedna z dyrektyw poprawnej wyktadni obowigzujgcego prawa.

49. Z kolei, przedstawiciele polskiej nauki prawa opowiadajg sie za literalng
wykfadnia art. 286 p.w.p. Stanowisko to wzmacnia fakt znowelizowania rzeczonego

przepisu w wyniku wdrazania dyrektywy 2004/48.
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50. W rezultacie w okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy zaistniaty
podstawy, aby Sad Najwyzszy wystapit do Trybunatu Sprawiedliwosci UE

ze wskazanym w postanowieniu pytaniem prejudycjalnym.

Na oryginale wiasciwe podpisy
Za zgodnosé

Izba Cyf;ilna

starszy sekrefgrz sgdowy

ke



