Sygn. akt XXI11 GWzt 47/17

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 sierpnia 2019 roku
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Wspolnotowych
w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: Piotr G6zdz
po rozpoznaniu na rozprawie 19 sierpnia 2019 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa B. z siedzibg w Ludwigshafen am Rhein (Niemcy)
przeciwko A. spolce z ograniczong odpowiedzialnos$cia z siedziba w Warszawie
o ochrong prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego
1. nakazuje pozwanemu zaniechania naruszania nastepujacych znakow towarowych Unii

Europejskiej:

a) stownego znaku towarowego Unii Europejskiej ,,BASF” zarejestrowanego na rzecz
powoda przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod
numerem 005458518,

b) graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego na rzecz powoda
przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod numerem
005462734 o wygladzie:

poprzez zakazanie uzywania tych oznaczen na opakowaniach fungicydow i srodkow
chemicznych majacych zastosowanie w zwalczaniu grzybdéw atakujacych rosliny
oferowanych 1 wprowadzanych do obrotu przez pozwanego oraz zakazanie uzywania

tych oznaczen w zwigzku z wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, importowaniem



oraz oznaczaniem fungicydow 1 $rodkoéw chemicznych majacych zastosowanie w
zwalczaniu grzybow atakujacych ro$liny, ktore to produkty nie zostalty wytworzone
przez lub za zgoda powoda, w szczegélnosci w formie nastepujacego oznaczenia

graficznego (bez wzgledu na uzyta kolorystyke):

O -BASF
The Chemical Company

zobowigzuje pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie 2 tygodni od
uprawomocnienia si¢ wyroku, bedacych jego wilasnoscia, fungicydéw i $Srodkoéw
chemicznych majacych zastosowanie w zwalczaniu grzybow atakujacych rosliny, ktore
nie zostaly wytworzone przez lub za zgoda powoda, w opakowaniach z wykorzystaniem:
a) stownego znaku towarowego Unii Europejskiej ,,BASF” zarejestrowanego na rzecz
powoda przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej pod numerem
005458518,

b) graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego na rzecz

powoda przez EUIPO pod numerem 005462734 o wygladzie:

w szczegoOlnosci w formie nastepujacego oznaczenia graficznego (bez wzgledu na

O - BASF
The Chemical Company

uzyta kolorystyke):

zobowiazuje pozwanego do podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu,
na jego koszt, w terminie miesigca od uprawomocnienia si¢ wyroku w Miesigczniku (...),
na drugiej lub trzeciej stronie tego miesigcznika, przy czym sentencja orzeczenia zostanie
opublikowana czarng czcionka Times New Roman nie mniejszg niz 20 na bialym tle i nie
moze zajmowa¢ mniej niz potowy jednej strony miesi¢cznika;

zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 8.965,10 PLN (osiem tysiecy dziewigcset
szesc¢dziesiat pie¢ ztotych 1 dziesie¢ groszy) tytutem zwrotu kosztow procesu;

nakazuje zwroci¢ powodowi ze Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Warszawie kwote

731,90 PLN (siedemset trzydziesci jeden ztotych i1 dziewieédziesiat groszy) z zaliczki
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uiszczonej 20 kwietnia 2018 roku, zapisanej pod poz. 500030024106, tytutem

niewykorzystanej zaliczki.

SSO Ewa Dietkow

UZASADNIENIE

W pozwie z 11 wrzesnia 2017 roku powdd B. z siedzibg w Ludwigshafen (Niemcy)
wniost przeciwko pozwanemu A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Warszawie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt a), art. 9 ust. 2, art. 96 (a), art. 97 ust. 1, art. 102, art
103 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku

towarowego Unii Europejskiej o:

I. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania nastgpujacych znakoéw towarowych

Unii Europejskiej:

1) stownego znaku towarowego Unii Europejskiej ,,BASF" zarejestrowanego na rzecz
powoda przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod numerem
005458518;

2) graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego na rzecz powoda

przez EUIPO pod numerem 005462734 o nastgpujacym wygladzie:
= b

poprzez zakazanie uzywania tych oznaczen na opakowaniach fungicydéw 1 Srodkow
chemicznych majacych zastosowanie w zwalczaniu grzybow atakujacych rosliny
oferowanych i1 wprowadzanych do obrotu przez pozwanego oraz zakazanie uzywania tych
oznaczeh w zwigzku z wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, importowaniem oraz
oznaczaniem fungicydéw i $rodkow chemicznych majacych zastosowanie w zwalczaniu
grzybow atakujacych rosliny, ktore to produkty nie zostalty wytworzone przez lub za zgoda
powoda, w szczegolnosci w formie nastepujacego oznaczenia graficznego (bez wzgledu na

uzytg kolorystyke):



Ol - BASF

The Chemical Company

Il. na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 1 i art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 roku - Prawo
wlasnosci przemystowej (dalej: ,,pwp.") zobowigzanie pozwanego do zniszczenia, na jego
koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku, bedacych jego wlasnoscia,
fungicydow 1 S$rodkéw chemicznych majacych zastosowanie w zwalczaniu grzybow
atakujacych ro$liny, ktére nie zostaly wytworzone przez lub za zgoda powoda, w

opakowaniach z wykorzystaniem:

1) stownego znaku towarowego Unii Europejskiej ,,BASF" zarejestrowanego na rzecz
powoda przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod numerem
005458518;

2) graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego na rzecz powoda

przez EUIPO pod numerem 005462734 o nast¢pujacym wygladzie:
= b

w szczegoOlnosci w formie nastepujacego oznaczenia graficznego (bez wzgledu na

uzyta kolorystyke):

O - BASF

The Chemical Company

I1l. na podstawie art. 296 ust. 1la w zwiazku z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. Z art. 102 ust. 1
rozporzadzenia, zobowigzanie pozwanego do podania do publicznej wiadomosci informacji o
orzeczeniu, na jego koszt, w terminie miesigca od uprawomocnienia si¢ wyroku w
Miesieczniku (...) na drugiej lub trzeciej stronie tego miesiecznika, przy czym sentencja
orzeczenia zostanie opublikowana czarng czcionkg Times New Roman nie mniejsza niz 20 na

biatym tle i nie moze zajmowac mniej niz polowy jednej strony miesi¢cznika;



IV. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztoéw procesu.

Pozwany A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie wnidst 0

oddalenie powddztwa i zasgdzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow procesu.

Sad Okregowy ustalil:

Powod jest najwigkszym na S$wiecie przedsigbiorstwem w branzy chemicznej
zatozonym w 1851 roku. Roczna sprzedaz produkcji firmy przekracza (...) USD a
przedsigbiorstwo zatrudnialo w roku 2015 ponad 114.000 pracownikéw. Produkty
sprzedawane pod markag BASF sg obecne na rynkach ponad 200 krajow §wiata — dowod —
wydruk ze strony internetowej www.(...).com. — k. 61- 63. Powod produkuje mi¢dzy innymi
chemikalia, nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne, $rodki ochrony roslin, w tym takze tzw.
fungicydy - s$rodki chemiczne (najczesciej zwiazki organiczne siarki i miedzi) majace

zastosowanie w zwalczaniu grzybow atakujacych rosliny — okolicznosci bezsporne.

Powodowi przystuguja prawa z rejestracji slownego znaku towarowego Unii
Europejskiej ,,BASF” zarejestrowanego przez EUIPO pod numerem 005458518 dla towarow
w klasach 1, 2, 3, 4,5, 6,7,9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 39, 41, 42, 44 klasyfikacji nicejskiej, w tym m. in. dla takich towarow w klasie 5 jak
fungicydy — dowdd — s$wiadectwo rejestracji k. 65-70. Ponadto na rzecz powoda

zarejestrowany jest graficzny znak towarowy Unii Europejskiej, zarejestrowany przez EUIPO

pod numerem 005462734 o nastgpujacym wygladzie: n - dla towarow w klasach 1,2,
3,4,5,6,7,9,10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41,
42, 44, w tym m. in. dla takich towarow w klasie 5 jak fungicydy — dowod - $wiadectwo
rejestracji k. 72-78. Jednym z produktéw oferowanych przez powoda w Polsce jest srodek
grzybobdjczy (fungicyd) o nazwie ,.Delan 70 WG”. Jest on oferowany do sprzedazy w
formie granulatu do sporzadzania zawiesiny wodnej o dziataniu kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego w ochronie jabtoni przed parchem — dowdd - broszura sadownicza dla
produktu ,,Delan 70 WG” k. 93-96. ,,Delan 70 WG” sprzedawany jest w opakowaniach z folii

aluminiowej, powlekanej od strony zewngtrznej ztoto-zottg farbg, o wielkosci przeznaczonej



dla 1 kg 1 5 kg produktu, ktére oferowane na rynku polskim maja nastepujacy wyglad:

- dowod — opakowanie ztozone przez powoda na rozprawie 11 kwietnia 2018 roku, ogledziny
k. 412. Na drugiej stronie opakowania produktu ,,.Delan 70 WG” znajduje si¢ etykieta w
jezyku polskim na ktorej w goérnej cz¢sci znajduje si¢ napis ,,Delan 700 WG”. Pod napisem
umieszczone informacje o produkcie oraz ostrzezenia o zagrozeniach mogacych powsta¢ w
zwigzku z zastosowaniem towaru. Informacje te umieszczono w czarnej ramce. Ponizej
znajduje si¢ numer zezwolenia, dane posiadacza zezwolenia — (...) sp. z 0.0. al. (...) oraz
podmiotu odpowiedzialnego za koncowe pakowanie i etykietowane $rodka ochrony roslin —
B. B.V. Arnheim (Holandia) — dowdd - opakowanie ztozone przez powoda na rozprawie 11
kwietnia 2018 roku, ogledziny k. 412. Na opakowaniu zaréwno na pierwszej, jak i na drugiej
stronie znajduje si¢ numer partii 81101923PL1105, ktory jest zgodny z numerem kodu
kreskowego 81101923 — dowod - opakowane ztozone przez powoda na rozprawie 11 kwietnia
2018 roku, ogledziny k. 412. Na polski rynek, w ramach importu rownolegtego wprowadzane
sg srodki grzybobodjcze, wyprodukowane przez B. Srl. pod nazwa ,.Bella 70 WG”, przez
miedzy innymi A. spotke z ograniczong odpowiedzialnos$cig z siedzibg w Gollanach — dowdd
— opakowane ztozone przez powoda na rozprawie 11 kwietnia 2018 roku, ogledziny k. 412.
Na opakowaniu produktu ,,Bella 70 WG” po obu stronach znajduje si¢ etykieta sporzadzona
w jezyku polskim. Na pierwszej stronie poza napisem ,,Bella 70 WG” widnieje informacja o
sktadzie produktu, a takze o jego wadze (1 kg), na drugiej stronie zawarte sg wiadomosci o

produkcie, ostrzezenia oraz informacja o podmiocie bedacym posiadaczem pozwolenia na



handel rownoleglty — A. sp. z 0.0. — dowdd - opakowanie ztozone przez powoda na rozprawie
11 kwietnia 2018 roku, ogledziny k. 412. Ten uprawniony nie przepakowuje wprowadzanego
na polski rynek $rodka ochrony roslin ,,Delan 70 WG”, a jedynie nakleja na jego opakowanie
etykiete ,,Bella 70 WG” — dowdd — fragment Rejestru Srodkéw Ochrony Roslin k. 112-113,
ogledziny k. 412. Powdd powzigt w marcu 2017 roku wiadomo$¢ o oferowaniu przez
pozwanego towaru ,,Dythia 70 WG”, ktorego opakowanie odbiegato wygladem od opakowan,
w ktorych oferowane w obrocie sg fungicydy ,,Delan 70 WG”— dowod — wiadomos¢ e-mail k.
360- 361, zeznania $wiadka J. B. k. 405-408. Dwa opakowania produktu Dythia 70 WG z
numerem partii 74545-33A i datg produkcji 01/2016 powodd nabyt od sadownika, na obu
opakowaniach tres¢ etykiety wskazywata pozwanego jako posiadacza pozwolenia na handel

réwnolegly — dowdd — zeznania $wiadka J.B. K. 405.

Pozwany jest podmiotem wchodzacym w sktad Grupy A. . Wspdlnikami A. Sp. z 0.0.
sg spotka prawa (...) A. S.R.L oraz prezes A.S.R.L, R. B. — dowdd — odpis z KRS pozwanego
k. 115-122. Grupa A. zajmuje si¢ dziatalnoscig handlowa i ustugowa w sektorze dystrybucji
srodkoéw technicznych w rolnictwie, sprzedaje nawozy, nasiona, $rodki ochrony roslin, pasze,
artykuly do uprawy ro$lin, rosliny szczepione klonéw winoro$li oraz zapewnia obstuge
techniczng 1 handlowg gospodarstwom rolnym, a takze partnerom dystrybucyjnym — dowod —
wydruk ze strony internetowej pozwanego k. 124-125. Pozwany jest zwigzany umowa z A.
s.r.l. z siedzibg w (...) (Wlochy), zawartg 1 kwietnia 2016 roku, na podstawie ktorej zleca
wytworzenie 1 dostarczenie ,,produktéw” w szczegdlnosci srodkéw ochrony roslin do
wskazanych przez siebie klientow w P. — dowod — umowa k. 209-210. A. s.r.l. z siedzibg w
Via (...) (Wlochy) i B. z siedzibg Cesanop Moderno (Wtochy) sa stronami umowy handlowej
zawartej 24 marca 2016 roku — dowod — zataczniki do umowy, faktury, listy przewozowe K.
221 — 341. Pozwany uzyskatl pozwolenie nr R-23/2015 h.r. na handel rownolegly $rodkiem
ochrony ro$lin ,,Delan 70 WG”, wytwarzanym przez B. s.r.l. na podstawie decyzji Ministra
Rolnictwa i Rozwoju WSsi z 20 kwietnia 2015 roku — dowdd - pozwolenie k. 127-131.
Zgodnie z pozwoleniem pozwany mogt wprowadza¢ do obrotu na terenie Polski $rodek
ochrony ro$lin ,,Delan 70 WG” pod nazwa ,,Dythia 70 WG” — dowdd - fragmenty Rejestru
Srodkéw Ochrony Roslin k. 112-113, k. 133-134. Na rzecz pozwanego 460 kg produktu
Delan 70 WG, oznaczonego numerem partii 74545-33A data produkcji 01/2016 A. S.r.l. 17
marca 2016 roku kupita od (...) spotki S. GmbH, a nastgpnie 17 czerwca 2016 roku zlecita
przew6z 100 kg Dythia 70 WG z numerem partii 74545-33A i datg produkcji 01/2016
bezposrednio Firmie Handlowej (...) (...)w P. — dowod — dowdd dostawy 460 kg k. 321,



ttumaczenie k. 341, list przewozowy (...)z 17 marca 2016 roku na 480 kg k. 326, ttumaczenie
k. 339-340, list przewozowy CMR (...). Produkty w opakowaniach ,,Dythia 70 WG”
oznaczonych numerem partii 74545-33A, datg produkcji 01/2016, przewozone na podstawie
listow przewozowych: N. 2677/N z 12 czerwca 2016 roku — 360 kg i N. 4318/M z 17 czerwca
2016 roku - 100 kg (tacznie 460 kg) zostalty wprowadzone na rynek Polski przez pozwanego,
z tej partii 100 kg Dythia 70 WG pozwany sprzedat 24 czerwca 2016 roku — dowod - listy
przewozowe k. 398, 399, faktura k. 400. Na opakowaniu produktu oznaczonego numerem
partii numer lekko wytarty ...545-33A, z datg produkcji .../2016 na przedniej stronie znajduje
si¢ etykieta z napisem ,,Delan 70 WG Anticrittogamico Granuli Idrodispersibili”, ponizej
naklejka Dythia 77010182 IPC — 001231 RM 17-0449, data 05.04.2017, w $rodkowej czesci
etykiety — dowod - opakowanie ztozone przez powoda na rozprawie 11 kwietnia 2018 roku,

protokét ogledzin k. 412. Na etykiecie glownej zapisano ,,Contenuto netto: 1 kg”, ponizej
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graficzny znak towarowy powoda n i jego logo:

- dowdd — opakowanie, protokét ogledzin k. 412. Kod na etykiecie gtownej produktu ,,Delan
70 WG” zapisany za pomoca cyfr arabskich to 810819531T1074, a kod kreskowy odczytany z
tej samej etykiety jest inny i ma numer 81072140 — dowdd - protokot ogledzin k. 412. Gorny
zgrzew opakowania ma poprzeczng perforacje, dolny zgrzew jest gtadki, po jego lewej stronie
znajduje si¢ czarny prostokat, a po prawej dwie gwiazdki typu $niezynki, odci$nigty znak
kieliszka i widelca (oznaczenie $rodkéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig) oraz
ponownie dwie gwiazdki typu $niezynki — dowdd - protokot ogledzin k. 412. Na odwrocie
opakowania znajduje si¢ etykieta z napisem ,,.Dythia 70WG” na czerwonym tle, ponizej dane
posiadacza pozwolenia na import rownolegly: A. sp. z 0.0. ul. (...) oraz podmiotu
odpowiedzialnego za koncowe pakowanie B. SpA via (...) — dowdd - protokoét ogledzin k.
412. Elementami odrozniajacymi opakowania Dythia 70 WG i Delan 70 WG jest dodatkowo
kolor. Dythia 70 WG wprowadzana przez pozwanego ma ciemniejsza barwe opakowania —

dowdd — opakowania wraz z protokotem ogledzin k. 412. Pomiedzy srodkiem ochrony roslin



zawartym w opakowaniu Delan 70 WG, a s$rodkiem ochrony zawartym w opakowaniu
oznaczonym Dythia 70 WG, nr partii 74545-33 A i dacie produkcji 01/2016 wystepuja
réznice, ktorych nie powinno by¢ wobec tresci art. 52 ust. 1 1 3 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 1107/2009 dotyczace wprowadzenia do obrotu srodkow ochrony roslin
i uchylajgce dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U.UE.L.2009.309.1 ze zm.) —
identyczno$¢ ze $rodkiem referencyjnym jest obligatoryjna — dowod — opinia Instytutu
Ochrony Ros$lin — Panstwowy Instytut Badawczy k. 433. Roznice zachodza przy badaniu
podstawowych parametrow fizykochemicznych — dowod — pozycje 2, 3, 4 tabeli testu
analitycznego k. 432. Roznice zachodzg pomigdzy preparatami rowniez przy zastosowaniu
techniki HPCL (wysokosprawnej chromatografii cieczowej) — dowod — opinia k. 433. W
sktadzie $rodka ochrony roslin Dythia 70 WG znajduja si¢ cztery substancje: izochinolina,
Chinolina, 2-metylochinolina i bifenyl, ktore nie wystepuja w preparacie Delan 700 WG —
dowod — opinia k. 433. Doktadna weryfikacja preparatow za pomoca $rodkow analitycznych,

ktorymi dysponuje Instytut Naukowy jest ograniczona — dowod — opinia k. 433.

Pod numerem seryjnym 74545-33 A zarejestrowany zostal produkt ,,Delan 70 WG”
wyprodukowany we W. 31 pazdziernika 2014 roku - dowod — wydruk z systemu powoda k.
141. Numer partii jest elementem przyporzadkowanym wylacznie do jednej partii towarow.
Na podstawie tego numeru mozliwe jest okreslenie, z ktorej partii towardw pochodzi dany
produkt, tak wiec jeden numer partii nie moze dotyczy¢ dwoch rdznych partii towardow i nie
moze by¢ nadany przez system innej partii bez wzgledu na uptyw czasu pomiedzy produkcja
produktéw — dowdd — zeznania $wiadka J.B. k. 406. W ciggu dwoch lat system stosowany w
kazdej fabryce B. produkujacej towary przeznaczone na rynek EOG nie powielit poprzednio
uzytego numeru partii — okoliczno$¢ niezaprzeczona przez pozwanego. Wystepujaca w
produkcie wprowadzanym do obrotu przez pozwanego Delan 70 WG (Dythia 70 WG)
kombinacja numeru seryjnego 74545-33 A i daty produkcji nie wystepowata w systemie
kontroli nad towarami powoda — dowdd — zeznania $wiadka J.B. k. 406-407. Opakowania
,,Dythia 70 WG” oznaczone numerem partii 74545-33A, datg produkcji 01/2016, przewozone
na podstawie listow przewozowych: N. 2677/N z 12 czerwca 2016 roku — 360 kg i N. 4318/M
z 17 czerwca 2016 roku - 100 kg (tacznie 460 kg), niezaleznie od zawartosci, nie pochodza
od powoda, nie powstaly za zezwoleniem powoda, sg zatem oznaczone podrobionymi
znakami towarowymi powoda — okolicznos¢ dajgca sie wywies¢ z ustalonych przez Sad
faktow.

Pozwany wprowadza takze do obrotu towar pod nazwa ,,Dythia 70 WG” (Dythia 70



WG) o nastepujagcym wygladzie opakowania:

Na glownej etykiecie znajduje si¢ napis ,,Delan 70 WG” oraz podana jest informacja o wadze
1 kg, numer partii tego produktu to 810957551T1095 i jest on zgodny z numerem odczytanym
z kodu kreskowego 81095755. Na drugiej stronie opakowania, na samej gorze widnieje
numer 77208-18A oraz oznaczenie daty ,,02/2017”. Nastepnie widoczna jest etykieta o
nastgpujacym wygladzie:

- dowod — opakowanie zlozone przez pozwanego na rozprawie 11 kwietnia 2018 roku,
protokot ogledzin k. 412. Tak oznaczone opakowania nie naruszaja praw powoda do znakow

towarowych — okoliczno$¢ bezsporna.

Sad Okregowy ocenil material dowodowy:

Okolicznos$ci faktyczne istotne dla rozstrzygnigcia sprawy zostaty ustalone przez Sad
w oparciu 0 dowody zawnioskowane w pozwie i w odpowiedzi na pozew. Twierdzenia i
dowody zgloszone w pdzniejszym terminie Sad uwzglednit wylacznie w tym zakresie, w
jakim nie miato to wptywu na przedtuzenie postepowania, a ponadto moglo mie¢ istotne

znaczenie dla rozstrzygnigcia sporu. Odnosi si¢ to szczegdlnie do faktu i okoliczno$ci nabycia
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spornego towaru od pozwanego. Sad oddalit wniosek o dopuszczenie 1 przeprowadzenie
dowodu z zeznan §wiadka J.B. na okoliczno$¢ przekazania podrobionego towaru do badan
pracownikom B. SE, jako zgloszonego na okolicznosci irrelewantne dla rozstrzygnigcia
sprawy. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan ww. $wiadka na okoliczno$¢ oceny,
czy pomiedzy oryginalnymi produktami powoda, a produktami mu przekazanymi 22 marca
2017 roku przez jednego z handlowcow B. sp. z.0.0. istnialy rdéznice nie mogl zostaé
uwzgledniony. Ocena ewentualnych réznic pozostawata bowiem w gestii Sadu nie za$
$wiadka. Sad dat wiare zeznaniom $wiadka J.B.. Swiadek jest specjalista zatrudnionym w B.
jest zorientowany co do oryginalnych produktéw wprowadzanych na rynek polski przez

powoda i za jego zgoda i doktadnie te produkty opisat.

Sad oddalit wniosek pozwanego o ,dopuszczenie uzupelniajacej ustnej opinii
przedstawiciela instytutu”, gdyz dowdd taki jest nieznany polskiej procedurze cywilnej.
Przepis art. 290 § 1 k.p.c. reguluje mozliwo$¢ zadania przez Sad zlozenia przez Instytut
dodatkowych wyjasnien w tym ustnych lub ztozenia dodatkowej opinii przez ten lub inny
instytut, nie daje za$ uprawnien do zadania ,zlozenia uzupeiniajacej, ustnej opinii
przedstawiciela instytutu”. Bez wzgledu na powyzsze, zadanie od instytutu dodatkowych
wyjasnien, czy zadanie zlozenia dodatkowej opinii pozostawato zbedne dla rozstrzygniecia.
Biegli z Instytutu (...) w S. nie mieli watpliwosci, ze sktad preparatow ,,Dythia 70 WG” oraz
,Delan 70 WG” rdznig si¢. Bez znaczenia pozostaje zatem doktadne ustalanie réznic, skoro
na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009
dotyczacego wprowadzenia do obrotu $rodkow ochrony roslin i uchylajace dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U.UE.L.2009.309.1 ze zm.) — identyczno$¢ ze Srodkiem
referencyjnym jest obligatoryjna. Nie podobienstwo, niewielkie rdznice, a identycznosc.
Juz samo stwierdzenie roznic jest wystarczajace dla potwierdzenia postuzenia si¢ przez
pozwanego podrobionym produktem ,,Dythia 70 WG”. Sad oddalit réwniez wniosek o
przeprowadzenie dowodu z zeznan: §wiadka W.B. na okoliczno$¢ ,,wspotpracy z B. S.E
dotyczacej obrotu s$rodkiem ,,Bella 70 WG”, a takze zeznania R. B. powotlanego na
okoliczno$¢ ,,wprowadzania do obrotu oryginalnego produktu ,,.Delan 70 WG” wytworzonego
przez B. , jako powotane na okolicznosci bedace pomiedzy stronami bezsporne, a zatem nie
wymagajgce dowodu — art. 229 k.p.c. Przypomnie¢ nalezy, ze przedmiotem sporu byto
wprowadzenie do obrotu przez pozwanego towaréw niepochodzacych od powoda, nie
majacych zgody powoda na ich obrét i 0znaczonych jego znakami towarowymi, na co powod

nie wyrazil zgody. Okoliczno$s¢ wprowadzania do obrotu przez pozwanego oryginalnych
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produktow ,,Bella 70 WG” i ,,Delan 70 WG” pozostaje zatem kwestig irrelewantng. Z tych
samych wzgledéw Sad oddalit wniosek pozwanego o zobowigzanie powoda w trybie art. 248
k.p.c. do zlozenia dokumentow dotyczacych umow zawartych pomiedzy A. s.rl. a B.;
dokumentow dotyczacych umow sprzedazy produktu ,,.Delan 70 WG do firmy S. GMBH,
czy dokumentéw sprzedazowych produktu ,,Delan 70 WG nr seryjny 74545-33A.

Sad Okregowy zwazyl:

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru Iub uslugi nim
oznaczonych, odréznienia go (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad) od towaréw lub
ustug innego pochodzenia - tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci z 23 maja
1978 roku w sprawie 102/77 (...), z 18 czerwca 2002 roku w sprawie C-299/99 (...), z 8 maja
2008 roku w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 lutego 2011 roku w
sprawie T-157/08 (...). Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14
czerwca 2017 roku (Dz. U.UE.L.2017.154.1) stanowi m.in., ze bez uszczerbku dla praw
wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub datag pierwszenstwa unijnego znaku
towarowego jego wiasciciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim niemajacym jego
zgody uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia,

ktore jest:

a. identyczne z unijnym znakiem towarowym 1 jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub
ushlug, ktore sg identyczne z tymi, dla ktorych znak ten zostat zarejestrowany;

b. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towarow lub ustug, ktore sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla
ktorych znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
odbiorcow w btad, ktore obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem

towarowym.

Przepis art. 9 ust 3 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane m.in.:

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;
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e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W orzecznictwie 1 doktrynie powszechnie wskazuje sig, ze aby skutecznie dochodzi¢
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow towarowych, niezbgdne jest
udowodnienie, ze dziatalno$¢ potencjalnego naruszycicla moze negatywnie wplywaé na
pelione przez znak towarowy funkcje. ,,Wylaczne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 zostalo przyznane wiascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrong jego
szczegoblnych interesow jako wiasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby
znak ten mogt spelnia¢ wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie tego prawa winno by¢ w
rezultacie zastrzezone dla przypadkoéw, w ktorych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie
wplywa lub moze negatywnie wpltywaé na petnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z
dnia 22 wrze$nia 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Znak towarowy pelni nastgpujace funkcje: oznaczania pochodzenia (odrdzniajaca),
gwarancyjng i reklamowa. Funkcja oznaczania pochodzenia (odrozniajaca) polega na
przekazywaniu potencjalnemu kupujacemu informacji o pochodzeniu oznakowanych
towarow. Pozwala zarazem zidentyfikowac zroédto danego towaru lub ustugi a takze sprawia,
iz towar lub ustuga odrozniaja si¢ od innych towaréw/uslug tego samego rodzaju
znajdujacych si¢ w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jako$ciowa,
powoduje, ze znak zapewnia o stalym poziomie cech towaru lub ustugi, ktére potencjalny
odbiorca ma prawo oczekiwa¢. Znak ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach kupujacego
zespOl wiasciwosci lub jako$ci oznaczanego nim towaru lub uslugi, symbolizujac je. W
efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsigbiorcy klient nabywa
przekonanie 0 jego jakosci. Funkcja reklamowa znaku realizuje si¢ przez zachgcanie
kupujacych do nabycia oznakowanych nim towaréw lub ustug.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikajacych z rejestracji unijnego znaku

towarowego, niezbedne jest wystapienie nastepujacych przestanek:

a) istnienie prawa do znaku wynikajace z jego rejestracji;
b) bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym;

c) identycznos¢ lub podobienstwo znaku;

d) identyczno$¢ lub podobienstwo ustug;

e) ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad (w przypadku braku jednoczesnej
identyczno$ci znakow 1 ustug).
Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszylt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia

unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
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zakazujacg okreSlonych dziatan. Na podstawie art. 129 rozporzadzenia 2017/1001 sady
obowigzane sg stosowac przepisy prawa krajowego. Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym
istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do ochrony znaku unijnego.
Odnosi si¢ to wprost do przepisow art. 296, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust.
la ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo wiasno$ci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017
roku poz. 776, dalej p.w.p.). Na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w zwigzku z art.
287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo zadac od osoby, ktora naruszyla jego prawo:

a) zaniechania naruszania,

b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,

c) a W razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

na zasadach ogolnych albo poprzez zaptat¢ sumy pieni¢znej w wysokos$ci
odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili
ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
ze znaku towarowego,

d) Zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarow,

e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomosci.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, oceny podobienstwa oznaczen
dokonuje si¢ na trzech ptaszczyznach - wizualnej, fonetycznej (brzmieniowej) i znaczeniowej
(koncepcyjnej) - tak: wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...),
Legalis nr 149778; wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II CSK
710/12, LEX nr 1419284. Dla uznania, ze badane oznaczenia sg podobne wystarczy
stwierdzenie podobienstwa na jednej z trzech powyzszych ptaszczyzn - tak: wyrok Sadu Unii
Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie T-434/07 (...), pkt 50-53, wyrok
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt
VI SA/Wa 1892/2007. Znaki nalezy poréwnywac calosciowo, a decydujace znaczenie maja
elementy odrozniajace 1 dominujace. Bada si¢ przy tym ogdlne wrazenie wywotywane na
kazdej z wymienionych plaszczyzn na przecigtnym odbiorcy, ktéry szybciej zwraca uwage na
wspoélne elementy w porownywanych oznaczeniach, anizeli na réznice mi¢dzy nimi. Zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej dwa znaki sa do
siebie podobne miedzy innymi wowczas, gdy sg chocby cze$ciowo postrzegane przez
wlasciwy krag odbiorcow, jako identyczne pod wzgledem jednego lub kilku aspektow (tak:
wyrok Sadu UE z dnia 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), LEX nr 141118).
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W judykaturze przyjmuje sig, ze przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na stowny
znak towarowy istotne znaczenie ma porOwnanie - w plaszczyznie wizualnej - wyrazéw
uzytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie poréwnanie postaci
graficznej obu znakow. Znak towarowy stowny przedstawia si¢ bowiem jako zapis liter i
dlatego przy porownaniu chodzi o warstwe stowng plaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj
uzywanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwotywanie si¢ do koloru i grafiki
poréwnywanych znakéw - tak uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia
2013 roku, sygn. akt Il CSK 710/12, OSNC rok 2014, nr 5, poz. 54, LEX nr 1419284.

Stowne znaki towarowe wykazuja wickszg podatno$¢ na utrwalenie si¢ w postrzeganiu
przecigtnego odbiorcy, niz znaki, ktorych dominujacymi elementami sg forma lub grafika. W
zwigzku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie uzywania oznaczen osob trzecich w
szerokim zakresie. ,,W szczegdlno$ci czgsto pozwala na potwierdzenie podobienstwa znaku
wczesniejszego ze znakiem poézniejszym o tym samym (lub zblizonym) elemencie stownym,
pomimo innego charakteru czcionki i grafiki zastosowanej w znaku pozniejszym. Ochrona
jest tym szersza, im bardziej fantazyjny jest znak slowny wzgledem oznaczanych towarow
(ustug)” - tak P.Podrecki, E.Traple w R.Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Tom 14C:
Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2017. Ponadto, jak zauwaza si¢ w judykaturze
przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na stowny znak towarowy szczego6lny nacisk
polozony jest na porownanie w plaszczyznie wizualnej wyrazow, ktore zostaly uzyte w znaku
towarowym oraz oznaczeniu bezprawnie uzywanym, a nie postaci graficznej obu znakow —
tak wyrok TS WE z 22 czerwca 1999 roku w sprawie C-342/97 (...). Nie budzi watpliwo$ci
doktryny, ze ,,identyczno$¢ towardéw (ustug) moze by¢ stwierdzona przez zestawienie wykazu
towarow (ustug), dla ktorych zostat zarejestrowany znak uprawnionego, oraz towaréw (ustug)
komercjalizowanych pod spornym znakiem przez osobeg trzecig..." (A. Tischner [w:] P.
Kostanski (red.), Prawo wilasno$ci przemystowej. Komentarz, 2014, Legalis). Identycznos¢
towarow oraz skierowanie produktu do identycznego kregu odbiorcow wptywa znaczaco na
ryzyko wprowadzenia konsumentéw w btad. Zgodnie z tezg wyroku Sadu Apelacyjnego w
Y.odzi z 20 sierpnia 2010 r., I ACa 486/10 (Opubl.: Orzecznictwo Sadu Apelacyjnego w Lodzi
rok 2010, Nr 3, poz. 25, str. 23): ,,Dla oceny, czy znaki s podobne w stopniu grozacym
pomylka, istotne znaczenie ma towar, dla ktérego sa uzywane. Im wieksze podobienstwo
miedzy towarami, tym surowsze powinny by¢ wymagania, co do koniecznych cech
odrozniajacych konkurujace znaki. Jednorodzajowos$¢ towarow zwigksza ryzyko pomyiki
podobnych znakéw. W sytuacji, gdy dla towarow takiego samego rodzaju uzywane s3

podobne oznaczenia, ryzyko przypisania im wspolnego pochodzenia jest znaczne”.
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Nie bylo sporu w sprawie, ze powdd ma prawo wylaczne z rejestracji znakow

-3

towarowych: stownego BASF oraz graficznego n zarejestrowanych dla $rodkow
chemicznych takich jak fungicydy (klasa 5 klasyfikacji nicejskiej). Powod nalezycie
udowodnit, ze powyzsze znaki towarowe sg uzywane w SposoOb rzeczywisty na terytorium

Polski.

1. Legitymacja bierna pozwanego

Pozwany uzyskat decyzj¢ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2015 roku
dotyczaca pozwolenia na handel rownolegly $rodkiem ochrony roslin Delan 70 WG,
wytwarzanym przez uprawniony za zgoda powoda podmiot B. z siedzibg w Cesano Maderno.
Na podstawie pozwolenia pozwany byt uprawniony do wprowadzania na polski rynek
produktu powoda pod zmieniong nazwa Dythia 70 WG. Zgodnie z art. 52 ust. 3
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 dotyczacego wprowadzenia do
obrotu $rodkow ochrony roslin 1 uchylajace dyrektywy Rady 79/117/EWG 1 91/414/EWG
(Dz.U.UE.L.2009.309.1 ze zm.) wydanie pozwolenia na handel rownolegly mozliwe jest

wylacznie jezeli przedmiotowe $rodki ochrony roslin:

a) zostaly wytworzone przez to samo przedsigbiorstwo lub przez przedsigbiorstwo
powigzane lub na licencji zgodnie z takim samym procesem produkcyjnym,

b) sa identyczne pod wzgledem specyfikacji i zawarto$ci substancji czynnych, sejfnerow
1 synergetykow oraz pod wzgledem rodzaju formy uzytkowe;,

C) sa takie same lub réwnowazne pod wzgledem wystepujacych w nich sktadnikow
obojetnych oraz rozmiaru opakowania, materialu lub postaci oraz pod wzgledem
potencjalnego niekorzystnego wpltywu na bezpieczenstwo $rodka w odniesieniu do

zdrowia ludzi, zwierzat lub srodowiska.

Pozwany nie zaprzeczyl, ze wprowadzit do obrotu na terenie P. produkt ,,Dythia 70 WG” o
numerze partii 74545-33A i dacie produkcji 01/2016. Sam dostarczyt dowody dostaw, listy
przewozowe, a takze faktur¢ sprzedazy 100 kg produktu Dythia 70 WG Firmie Handlowej
(...)(...)w P.. Dwa opakowania produktu Dythia 70 WG z numerem partii 74545-33A i datg
produkcji 01/2016 powod nabyt od sadownika, na obu opakowaniach tres¢ etykiety
wskazywala pozwanego jako posiadacza pozwolenia na handel rownolegly. Pozwany ma

zatem legitymacje bierng w sprawie.

2. Opakowania Dythia 70 WG z numerem partii 74545-33A i data produkcji
01/2016 oraz Delan 70 WG
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W ocenie Sadu, widoczne w wygladzie opakowan towaréw powoda i pozwanego
roéznice jednoznacznie wskazujg na nieoryginalno$¢ towaré6w pozwanego, bez koniecznos$ci
badania ich sktadu. Przede wszystkim produkty odbiegaja od siebie wygladem dolnego
zgrzewu. Zgrzew w opakowaniu produktu pozwanego jest gtadki, niekarbowany. Ponadto na
dolnym zgrzewie opakowania produktu pozwanego widoczne jest oznaczenie ,kieliszka 1

widelca”, ktore nie wystepuje na opakowaniu fungicydu ,,Bella 70 WG™:

Bella 70 WG | Dythia 70 WG

Bella 70 WG Dythia 70 WG

(brak oznaczenia na dolnym zgrzewie)

Na obu opakowaniach inng czcionke maja roéwniez kody partii oraz data produkcji towaru.

Bella 70 WG Dythia 70 WG

Elementami odrdzniajacymi opakowania towaréw stron, jest dodatkowo kolor opakowan.

Towary wprowadzane przez pozwanego cechuje ciemniejsza barwa opakowania. Roznice
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widoczne sg rowniez w rozmiarze 1 rodzaju czcionki, za pomocg ktorej zapisano numer partii
towarow oraz dat¢ produkcji. Réwniez numer partii i data produkcji widniejace na
opakowaniu towaru pozwanego sa watpliwe. Znajdujacy si¢ bowiem na produkcie
pozwanego numer 74545-33A  zostat nadany dla produktow ,Delan 70WG”
wyprodukowanych we W. w pazdzierniku 2014 roku. Tymczasem data produkcji wskazana
na opakowaniu produktu pozwanego to styczen 2016. Jest jednoczes$nie oczywiste, ze numer
partii jest elementem przyporzadkowanym wytacznie do jednej partii towaréw, nie moze
dotyczy¢ dwoch roznych partii 1 nie moze by¢ wygenerowany przez system powtornie.
Podkresli¢ przy tym nalezy, ze numer partii oraz data produkcji towaréw to dane, ktore

umieszczane s3 na fakturach i wydania z magazynu, a takze na dokumentach przewozu.

Istotne jest takze, ze na etykiecie towarow produkcji powoda znajduja si¢ dwa dodatkowe
oznaczenia identyfikujace i sg to: numer etykiety (cigg cyfr umieszczony po prawej stronie
etykiety) 1 kod kreskowy, umieszczony rowniez po prawej stronie. Ten system jest stosowany
w odniesieniu do wszystkich towaré6w powoda. Numer etykiety oraz kod kreskowy wystepuja
takze na etykiecie opakowania wprowadzonego do obrotu przez pozwanego, ale nie stanowig
one, jak to ma miejsce w przypadku oryginalnych produktow powoda — tozsamego uktadu
cyfr. Wyrazne r6znice pomigdzy opakowaniami produktu Dythia 70 WG wprowadzonego do
obrotu przez pozwanego, a oryginalnymi opakowaniami produktu powoda Delan 70 WG
(Bella 70 WG) dowodza, ze niezaleznie od tego jaki $rodek znajduje si¢ w opakowaniu
produktéw wprowadzonych do obrotu przez pozwanego, produkt Dythia 70 WG numer partii
74545-33A, z data produkcji 01/2016 nie jest oryginalnym towarem pochodzacym od

powoda. Jest oznaczony bez zgody powoda jego znakami towarowymi: stownym BASF i

o
graficznym :

3. Brak tozsamosci skladu produktéw pozwanego i powoda

Powod udowodnil, Zze wprowadzone na rynek przez pozwanego produkty ,,Dythia 70
WG, numer partii 74545-33A, z datg produkcji 01/2016” i ,,Delan 70 WG” r6znig si¢ od
siebie co do sktadu. Bez wzgledu na zakres i rozmiar roéznic wystgpujacych pomiedzy
sktadem obu towarow, juz sam fakt ich zaistnienia stanowi dodatkowy argument
przemawiajacy za uznaniem, ze produkty ,,.Dythia 70 WG, numer partii 74545-33A, z data
produkcji 01/2016” nie zostaly wyprodukowane przez powoda, za jego zgoda, przez
podmioty powigzane lub na licencji zgodnie z takim samym procesem produkcyjnym, a W

konsekwencji wykraczaja poza zakres udzielonego pozwanemu pozwolenia na handel
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rownolegty. Pozwany nie ma zatem prawa oznacza¢ opakowan tychze produktow znakami
towarowymi powoda. Produkty Dythia 70 WG, numer partii 74545-33A, z data produkcji

01/2016” sg oznaczone znakami towarowymi powoda o nastgpujacym wygladzie:

4. Naruszenie praw powoda do unijnych znakow towarowych

Przy ocenie identycznosci znakéw towarowych, porownaniu podlega forma w jakiej
wczesniejszy znak towarowy zostal ujawniony w oficjalnym rejestrze (EUIPO) oraz forma
przedstawieniowa oznaczenia uzywanego przez naruszyciela. Powyzej przedstawione
oznaczenie, ktorym postuguje si¢ pozwany sktada si¢ z dwoch unijnych znakéw towarowych,

do ktérych uprawniony jest powdd: slownego unijnego znaku towarowego BASF nr

005458518 oraz graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej nr 005462734 n

Pozwany odtwarza, praktycznie bez zadnych modyfikacji, czy uzupetien wszystkie elementy
sktadajace si¢ na poszczegdlne znaki towarowe powoda. Nalezy przypomnieé, ze znak BASF
zostat zarejestrowany jako stowny znak towarowy, w ktérym ochronie podlega sktadajace si¢
na ten znak stowo jako takie bez wzgledu na rozmiar, kolor, czy grafike czcionki ktorg je
zapisano. Pozwany postuguje si¢ oznaczeniem BASF identycznym do unijnego stownego
znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda B. w odniesieniu do towarow
identycznych do objetych rejestracjag znaku towarowego powoda po dacie zgloszenia. Krag
wlasciwych odbiorcéw produktow objetych rejestracja powoda oraz produktow pozwanego
jest identyczny. Sg to sadownicy, uzywajacy s$rodkow ochrony drzew przed grzybami.
Pozwany uzywajac oznaczen BASF identycznych do stownego znaku towarowego BASF
powoda na towarach identycznych z towarami wprowadzanymi do obrotu przez powoda
(srodki ochrony roslin) powoduje naruszenie podstawowej funkcji znaku towarowego BASF

— funkcji oznaczenia pochodzenia. Powod udowodnit réwniez, ze pozwany postuguje sie

identycznym oznaczeniem do unijnego graficznego znaku towarowego powoda u .
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Uzywanie przez pozwanego kwestionowanych oznaczen, zarowno stownych, jak i
graficznych, w zwigzku z prowadzong dzialalno$cia gospodarcza dziata na szkod¢ charakteru
odrozniajacego znakéw towarowych powoda. Pozwany nie majac zgody powoda na
korzystanie z jego znakéw towarowych wprowadza odbiorcoOw towardOw oznaczanych tymi
znakami w btad co do tego, ze zgode powoda posiada, ze produkt oferowany przez
pozwanego pochodzi od powoda. Korzystanie przez pozwanego z powyzszych znakéw
powoda wywiera negatywny wplyw na realizacj¢ przez nie funkcji reklamowej i
gwarancyjnej. Gwarancyjnej, gdyz nie stanowi wystarczajacego potwierdzenia jakosci towaru
tymi znakami oznaczonego, a reklamowej, bo wprowadzajac do obrotu towary nieoryginalne

niweczy wysitki powoda na reklame oryginalnych.

Pozwany narusza prawa powoda w sposob okreslony w art. 9 ust. 2a rozporzadzenia
oferujac produkty Dythia 70 WG, numer partii 74545-33A, z datg produkcji 01/2016,
niepochodzace od powoda, a oznaczone jego znakami towarowymi. Podkreslenia wymaga, ze
pozwany nie przedstawit w odpowiedzi na pozew zadnych twierdzen odnoszacych si¢ do
zasadnos$ci czy sposobu uzywania przez niego znakow towarowych powoda. Stanowisko
pozwanego ogranicza si¢ do zanegowania legitymacji biernej oraz podkreslenia braku
stusznosci zadan powoda ze wzgledu na jakoby pochodzenie produktow pozwanego z
oficjalnej sieci dystrybucji powoda. Pozwany ani w odpowiedzi na pozew, ani na dalszych
etapach postgpowania nie odniost si¢ do samego zarzutu naruszenia praw ochronnych powoda

z unijnych znakow towarowych nr 005458518 oraz 005462734.

Majac powyzsze na uwadze Sad uznal za sluszne roszczenia powoda o nakazanie
pozwanemu zaniechania naruszania znakow towarowych powoda. Na podstawie art. 286
p.-w.p. Sad orzekt o zobowigzaniu pozwanego do zniszczenia bedacych jego wiasnoscig
fungicydow 1 S$rodkéw chemicznych majacych zastosowanie w zwalczaniu grzybow
atakujacych ro$liny, ktore nie zostaly wytworzone przez lub za zgoda powoda w
opakowaniach z wykorzystaniem znakoéw towarowych powoda. Zobowigzanie pozwanego do
zniszczenia fungicydow, ktore nie zostalty wytworzone przez lub za zgoda powoda pozostaje
zasadne réwniez ze wzgledu na znajdujace si¢ na opakowaniach tych towarow
wprowadzajace w btad oznaczenia sugerujace, ze towar nadaje si¢ do spozycia. W oparciu o
przepisy art. 287 ust. 2 p.w.p. w zwigzku z art. 296 ust. la p.w.p. Sad orzekt, na wniosek
powoda i z uwzglednieniem wskazanego przez powoda sposobu, 0 podaniu do publicznej

wiadomosci informacji o orzeczeniu.
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O kosztach procesu Sad orzekt na zasadzie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. Na koszty nalezne
powodowi sktadajg sie:

- oplata stosunkowa od pozwu — 3 000 zt,

- oplata za czynnosci adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie oplat za czynnosci
adwokackie (Dz. U. poz. 1800) - 1.680,00 zt

- oplata skarbowa od petnomocnictwa — 17,00 zt.

- wydatki na poczet opinii instytutu - 4 268,10 zt (k. potwierdzenie uiszczenia oplaty
k. 219, postanowienie k.449).

facznie 8 965,10 zt.

O zwrocie nadwyzki wydatkow naleznej powodowi Sad orzekt na podstawie art. 80 ust. 1
ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z
2019 roku poz. 785).

SSO Ewa Dietkow
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