Sygn. akt XXI11 GWzt 44/18

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 kwietnia 2019 roku
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych 1 Wzorow
Wspolnotowych
w skladzie:
Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: protokolant sagdowy Patrycja Chantaj
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa T. spélka jawna z siedziba w Lochowie
przeciwko O. spétka z ograniczona odpowiedzialno$cig spotka komandytowa z siedziba
w Mogilnie Duzym
o ochrong prawa z rejestracji znaku towarowego, zaniechanie popetniania czynow
nieuczciwej konkurencji 1 usuniecie skutkow naruszenia
1. nakazuje pozwanemu wycofanie z obrotu przypraw sprzedawanych pod nazwa ,,Ziota
Ojca Mateusza” 1 ,,Ziota Malgosi”, a takze wycofanie katalogéw i innych no$nikow
reklamy czy informacji zawierajacych produkty oznaczane nazwami ,,Ziola Ojca
Mateusza” oraz ,,Ziola Malgosi”;
2. zakazuje pozwanemu popelnianie czyndow nieuczciwej konkurencji w postaci
wprowadzenia do obrotu towaréw — przypraw oznaczanych znakami towarowymi
»Z1ota Ojca Mateusza” 1 ,,Ziota Matgosi”;
3. w pozostatej czesci powddztwo oddala;
4. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 1.280,00 PLN (tysiac dwiescie

osiemdziesiat ztotych) tytutem stosunkowego rozdzielenia kosztow procesu.

SSO Ewa Dietkow
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Uzasadnienie

W pozwie ztozonym 30 czerwca 2018 roku powod T. spotka jawna z siedzibg w Lochowie
wniost o:

1) zakazanie pozwanemu O. spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig spotka komandytowa
z siedzibg w Dobroniu naruszania praw wylacznych licencjodawcy powoda — R.W.
wynikajacych z udzielonych na jego rzecz przez Urzad Patentowy RP dwoch praw
ochronnych na slowne znaki towarowe, mianowicie ,,Ziola Ojca Mateusza" nr rejestracji
R.274135 oraz ,,Ziota Matgosi" nr rejestracji R.291238;

2) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 286 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej
(p.w.p.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.), wycofania
z obrotu przypraw sprzedawanych pod nazwg ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi” oraz
ich zniszczenia na jego koszt w terminie 1 miesigca od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku w
sprawie, a takze wycofania katalogow i innych no$nikéw reklamy, czy informacji
zawierajacych produkty sygnowane nazwami ,,Ziota Ojca Mateusza” oraz ,,Ziota Matgosi”;

3) zakazanie  pozwanemu  popelniania  czynéw  nieuczciwej  konkurencji 0w
postaci: wprowadzenia do obrotu towarow - przypraw sygnowanych znakami
towarowymi ,,Ziota Ojca Mateusza" oraz ,,Ziota Matgosi"; ktore moga wprowadzi¢ klientow
w blad, co do pochodzenia (podstawa prawna: art.10 ust. 1 v.z.n.k. w zw. z art. 18 ust.1 pkt 1)
u.z.n.k.);

a takze zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéw procesu.

Pozwany O. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w

Dobroniu wnosit o oddalenie powodztwa 1 zasgdzenie kosztow procesu od powoda.

Sad Okre¢gowy ustalil:

Powdd jest spotka jawng powstatg 4 lipca 2013 roku, ktorg tworza wspolnicy M.W. i
R.W. , dzialajacag w zakresie produkcji 1 dystrybucji ziol, mieszanek ziolowych i przypraw —
dowod — odpis z KRS k. 15-18. Dziatalnos¢ w tym samym zakresie tj. produkcji przypraw
prowadzit od 2 marca 2005 roku do 31 marca 2014 roku R.W. pod firmg ,,T.” — dowdd —
odpis z CEIDG k. 19. Urzad Patentowy RP decyzja z 25 lutego 2015 roku udzielit prawa

ochronnego R.274135 uprawnionemu R.W. na stowny znak towarowy ,Ziota Ojca
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Mateusza”, ochrona trwa od 25 marca 2014 roku i obejmuje swoim zakresem m.in.
nastepujace towary: kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, kakao i
herbaty lub czekolady, koncentraty spozywcze, cukier, wyroby cukiernicze, stodycze, desery
blyskawiczne w proszku, lody, lody w proszku, miod, dodatki piekarnicze, mgka, aromaty do
ciast, przyprawy, budynie, kisiele, rodzynki, wiorki kokosowe, zZelatyna do celow spozywczych,
501, ocet, sosy, sosy - przyprawy, sosy do salat, sosy miesne, esencje do zywnosci i celow
spozywczych (klasa 30 klasyfikacji nicejskiej) — dowod — $§wiadectwo ochronne k. 20-21.
Urzad Patentowy RP decyzja z 24 listopada 2016 roku udzielit prawa ochronnego R.291238
uprawnionemu R.W. na stowny znak towarowy ,,Ziota Malgosi”, ochrona trwa od 26 maja
2015 roku i obejmuje swoim zakresem m.in. nastgpujace towary: ziola, przyprawy, sosy, sosy
- przyprawy, sosy do satat (Klasa 30 klasyfikacji nicejskiej) — dowod — swiadectwo ochronne
k. 22-23. Powod zawart 3 listopada 2015 roku z R.W. umowe licencji niewylacznej,
nieodptatnej 1 na czas nieoznaczony na uzywanie znaku towarowego ,,Ziota Ojca Mateusza”
w zakresie dziatalno$ci gospodarczej bez ograniczenia prawa licencjodawcy do uzywania
tego znaku towarowego z obowigzkiem informowania go o dokonanych przez osoby trzecie
wszelkich naruszeniach prawa do znaku towarowego oraz podjecia wszelkich dziatan, w tym
réwniez na drodze postgpowania sgdowego, w celu ochrony wylacznego prawa licencjodawcy
do tego znaku — dowod — umowa k. 24-24verte. Powod zawart 26 maja 2017 roku z R.W.
umowe licencji niewylacznej, nieodptatnej i na czas nieoznaczony na uzywanie znaku
towarowego ,,Ziota Malgosi” w zakresie dziatalno$ci gospodarczej bez ograniczenia prawa
licencjodawcy do uzywania tego znaku towarowego z obowigzkiem informowania go o
dokonanych przez osoby trzecie wszelkich naruszeniach prawa do znaku towarowego oraz
podjecia wszelkich dziatan, w tym réwniez na drodze postgpowania sgdowego, w celu
ochrony wylacznego prawa licencjodawcy do tego znaku — dowod — umowa k. 25-25verte.
R.W. wprowadzat od 2008 roku do obrotu przyprawy ,,Ziota Ojca Mateusza” oraz ,,Ziola
Matgosi” — okolicznos¢ przyznana, faktury dla Ziot Ojca Mateusza: z 11 grudnia 2009 roku k.
342,z 2011 roku k. 343, dla Ziot Matgosi: z 16 grudnia 2008 roku k. 340, z 2012 roku k. 341.
Pozwany zostal wpisany do rejestru 27 listopada 2014 roku, zajmuje si¢ miedzy innymi
produkcja przypraw — dowod — odpis z KRS k. 72-73, o pozwanym fotografie strony
internetowej k. 77-78verte. Wczesniej, 29 listopada 2013 roku wpisany zostat O. spotka z
ograniczong odpowiedzialno$cig, ktory prowadzit dziatalnos¢ gospodarcza miedzy innymi
takze w zakresie produkcji przypraw — dowod — odpis z KRS k. 74-75verte. Poczawszy od
2013 roku komandytariusz pozwanego, a od 2014 roku pozwany sprzedaja przyprawy o

nazwach ,,Ziota Matgosi” i ,,Ziota Ojca Mateusza”, ktore nabywali od dostawcy J. S. — dowod

3



— faktura k. 116, zeznania $wiadka K. S. k. 500. J.S. produkowat w opakowaniach po 200 kg
mieszanki przypraw ,Ziota Malgosi” i ,Ziota Ojca Mateusza” na zlecenie M.H. z
przedsiebiorstwa S. w Zamosciu poczawszy od okoto 2008 roku — dowdd — zeznania $wiadka
K.S. k. 499-502. M.H. kupowat od R.W. w latach 2007-2008 przyprawy ,,Ziota Malgosi” i
,Ziota Ojca Mateusza” i domagal si¢ sprzedazy duzych opakowan — dowdd — zeznania
powoda k. 551-552. Powod, a wczesniej wspolnik powoda produkuje wytacznie opakowania
do sprzedazy detalicznej przypraw (okoto 30-40 gramow) — dowod — zeznania powoda k. 551.
Powdd na poczatku 2018 roku dowiedziat si¢, ze pozwany wprowadza do obrotu handlowego
na terytorium P. , jak rowniez oferuje na stronie internetowej http://www. (...).pl/ przyprawy
oznaczone znakami towarowymi ,,Ziota Ojca Mateusza” oraz ,,Ziota Matgosi” — dowdd —
zeznania powoda k. 552. Powodd 19 lutego 2018 roku wezwatl pozwanego do zaprzestania
dziatan naruszajacych dwa krajowe stowne znaki towarowe ,,Ziota Ojca Mateusza” R.274135
1,,Ziota Malgosi” R.291238 oraz zaprzestania popetniania czynéw nieuczciwej konkurencji —
dowod — wezwanie k. 27-27verte, potwierdzenie odbioru k. 28-28verte. Pozwany w
odpowiedzi powotatl si¢ na odbieranie od przedsigbiorstwa R. J.S. tych mieszanek przypraw
od sierpnia 2013 roku — dowdd — pismo k. 31-32. Powdd wezwat od marca 2018 roku do
wrzesnia 2018 roku sprzedawcow i dystrybutorow przypraw oznaczonych znakami
towarowymi ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi” do zaprzestania sprzedazy towarow
oznaczonych tymi znakami, wycofania z obrotu handlowego, nie reklamowania i dostarczenia
deklaracji o zaprzestaniu naruszania prawa do znakow towarowych — dowod — wezwania i
deklaracje k. 348-375. Wezwani, za wyjatkiem J.S. zastosowali si¢ do wezwania i ztozyli
deklaracje zaprzestania naruszen praw do tych znakow — dowod — wezwania i deklaracje jw.
Powod ponosi wydatki zwigzane z promocja i marketingiem produkowanych przez niego
towaréw w grudniu 2017 roku i w styczniu poczatku 2018 roku w kwocie 1.727,77 PLN —
dowod — faktury za ushugi marketingowe k. 48-51. Powdd zawarl ze sprzedawca mieszanek
przypraw N. z Siedlec umowe licencyjng na korzystanie ze znakow towarowych ,,Ziota Ojca
Mateusza” 1 ,,Ziota Malgosi” — dowdd — zeznania powoda k. 551. Powod poczatkowo
produkowat przyprawy pod nazwg ,,18 ziét ojca Mateusza”, od 2017 roku rozbudowat lini¢
produktéw i produkuje 3 warianty przypraw: ,,18 zi6t ojca Mateusza do drobiu”, ,,18 zidt ojca
Mateusza do ryb” i ,,18 ziot ojca Mateusza” — dowod — zeznania powoda k. 552. Produkty
powoda oznaczone znakami towarowymi ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi” sg od
2011 roku rozpoznawalne i cenione wsrod kupujacych — dowodd — wpis z forum diety

proteinowej k. 344verte, przepisy kulinarne k. 298-301, 306. Przyprawy Ziota Matgosi, Ziota


http://www.bakaliowyswiat.pl/

ojca Mateusza oraz 18 zidt ojca Mateusza 13 sierpnia 2018 roku oferowato do sprzedazy

internetowej wielu sprzedawcow — dowod — fotografie stron internetowych k. 128-293verte.

Sad Okregowy ocenil material dowodowy:

Zgodnie z przepisami art. 3 k.p.c. 1 art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest dawac
wyjasnienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody. Ewentualne
ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obcigzaja strong, ktora nie dopehita
spoczywajacego na niej obowigzku - wyrok Sadu Najwyzszego z 15 lipca 1999 roku I CKN
415/99. Skutkiem niewykazania przez stron¢ prawdziwosci jej twierdzen o faktach, ale tylko
istotnych dla sprawy jest to, ze twierdzenia strony zasadniczo nie bedg mogly stanowic
podstawy rozstrzygniecia sporu. W mysl ogolnych zasad procesowych na powodzie spoczywa
cigzar udowodnienia faktow uzasadniajacych dochodzone roszczenie - wyrok Sadu
Najwyzszego z 19 grudnia 1997 roku, II CKN 531/97, za$ na stronie pozwanej obowigzek
wykazania, ze powodowi jego zadanie nie przystuguje - wyrok Sadu Najwyzszego z 20
grudnia 2006 roku 1V CSK 299/06.

Podkreslenia wymaga, ze w sprawach nalezacych do wiasciwosci sadow
gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe maja — co do zasady — dowody z
dokumentow 1 dowody rzeczowe.

Stan faktyczny Sad ustalit na podstawie dokumentéw dotyczacych wpisow w KRS, a takze
dokumentow prywatnych, przedstawionych przez obie strony, ktorych wiarygodnosci strony
nie podwazaly. Sad nie uwzglednil o§wiadczen J.S. , gdyz o$wiadczenie nie jest dowodem w
sprawie 1 nie moze zastepowa¢ dowodu z zeznan $wiadka. Fotografie stron internetowych
miaty znaczenie dla rozstrzygniecia o ile wyraznie wynikalo z daty sporzadzenia fotografii
lub danych w tresci wpisow, ze dotycza przedmiotu sporu. Nawet te, ktore nie zawieraty
informacji o dacie wpisu wyraznie powotywaty si¢ na ,,18 zidt ojca Mateusza”. Bez znaczenia
byly fotografie przepisow kulinarnych nie zawierajacych dat sporzadzenia przepisu, ani
producenta lub dystrybutora zidt zawierajacych znaki towarowe ,,Ziota Ojca Mateusza” 1
»Ziota Matgosi”, nie stanowilty dowodu, ze konsumenci posluguja si¢ innymi niz
pochodzacymi od stron produktami.

Sad nie dat wiary zeznaniom $wiadka K.S. w czeg$ci. Niezgodne z doswiadczeniem
zyciowym sg zeznania $wiadka co do tego, ze w latach 2016-2017 kontrolowal oferty
internetowe produktéw oznaczonych jako ,,Ziota Ojca Mateusza” 1 ,,Ziota Matgosi” i
doktadnie widzial jakie podmioty je oferuja. Nie tylko $wiadek nie przekonat Sadu co do

tego, ze mial zwyczaj sprawdzania co oferuja klienci, na jakich zasadach 1 jak funkcjonuja,
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szczegollnie, ze przedsiebiorca ,,R.” J. S. produkowat te produkty w opakowaniach po 200 kg
na zlecenie, w oparciu o sktad podany przez M.C. i za zezwoleniem M. C. sprzedawat do
przepakowania. Pozwany oraz inni klienci R. J.S. nie produkowali tych zidl, a je
przepakowywali w mniejsze opakowania, co wynika z faktur sprzedazy od tego
przedsigbiorcy pozwanemu oraz z innych zeznan swiadka K.S. . Watpliwosci Sadu budzito
przyznanie $wiadka, ze przedstawiciele pozwanego kontaktowali si¢ z nim i informowali 0
tym, ze bedzie zeznawat. Swiadek przygotowat swoje zeznania do sprawy i pod uzgodnienia z
pozwanym, cho¢ zeznal, Zze pozwanemu jego przedsi¢biorstwo sprzedawalo produkty
oznaczone jako ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi” w 2012-2013 roku, co wynikato z
posiadanych w przedsigbiorstwie faktur. tak tez pozwany przyznal w odpowiedzi na pozew.
Pozwany nie ztozyl dowodow na okoliczno$¢ wcezesniejszego niz R.W. uzywania oznaczen
»Z1ota Ojca Mateusza” 1 ,,Ziota Matgosi”, chocby nawet przez R. J.S. . W szczegdlnoS$ci nie
ztozyt faktur, katalogdw, czy reklam. Pozwany na dowod wczesniejszego uzywania spornych
oznaczen ztozyt faktury wystawione przez R. J.S. z 12 marca 2012 roku znak ,,Ziota Matgosi”
oraz z 3 wrzesénia 2012 roku - znak ,,Ziota Ojca Mateusza”. Zadna z faktur pozwanego nie
dotyczy jednak dat wcze$niejszych niz zlozone przez powoda, tj. z 16 grudnia 2008 roku -
znak ,,Ziota Matgosi” 1z 11 grudnia 2009 roku - znak ,,Ziota Ojca Mateusza”.

Zeznania $wiadka M.P., ktéra nie begdac pracownikiem, a zong jednego ze wspolnikow
komandytariusza i nie majac uprawnien do reprezentowania pozwanego intensywnie zajmuje
si¢ sprzedaza, dzialem handlowym i marketingiem od 2006 roku, przychodzi do pracy, a nie
jest zatrudniona nie wniosty wiele do sprawy. Ponadto zeznania $wiadka stosujacego sporne
oznaczenia 1 zainteresowanego oddaleniem powodztwa nie jest obiektywnym dowodem na
okolicznosci dowodzone przez pozwanego. Sad nie dal wiary zeznaniom przedstawiciela
pozwanego M.R.. Pozwany powolatl si¢ w odpowiedzi na pozew na obrét produktami
oznaczonymi ,.Ziola Ojca Mateusza” i1 ,,Ziota Malgosi” od 2013 roku, a cztonek zarzadu
komandytariusza zeznata, ze byty one w ofercie pozwanego juz w 2008 roku.

Zeznania R.W. potwierdzaty okoliczno$¢ uzywania przez niego w obrocie oznaczen ,,Ziota
Matgosi” 1 ,,Ziota Ojca Mateusza” od 2008 roku dowiedziong przez powoda przy pomocy

faktur sprzedazy.

Sad Okregowy zwazyl:
Naruszenie praw do znakow towarowych ”Ziola Malgosi” i ”Ziola ojca Mateusza”
Z rejestracji stownych znakow towarowych ,,Ziota Ojca Mateusza” R.274135 i ,,Ziota

Matgosi” R.291238 wynika dla powoda uprawnienie do zakazywania osobom trzecim,
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niemajgcym jej zgody, uzywania dla towarow w Klasie 30 klasyfikacji nicejskiej - kawa,
herbata, kakao, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, kakao i herbaty lub czekolady,
koncentraty spozywcze, cukier, wyroby cukiernicze, stodycze, desery blyskawiczne w proszku,
lody, lody w proszku, miod, dodatki piekarnicze, mgka, aromaty do ciast, przyprawy, budynie,
kisiele, rodzynki, wiorki kokosowe, Zelatyna do celow spozywczych, sol, ocet, sosy, sosy -
przyprawy, sosy do salat, sosy migsne, esencje do zZywnosci i celow spozywczych 0znaczenia
identycznego oraz podobnych — zbudowanych z identycznego podstawowego
(dystynktywnego) stownego elementu ,,0jca Mateusza” i ,,Malgosi” oraz elementu opisowego

»Zlota”, o ile moze to wprowadza¢ nabywcow w btad co do pochodzenia towarow lub ustug.

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje sie¢, ze aby skutecznie dochodzi¢ roszczen
zwigzanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow towarowych, niezbedne jest wykazanie
iz dziatalno$¢ potencjalnego naruszyciela moze negatywnie wplywac na petnione przez znak
towarowy funkcje. ,,Z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze wylgczne prawo przewidziane w
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostato przyznane wiascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu
ochrone jeQ0 szczegolnych interesow jako wilasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu
zadbanie o to, aby znak ten mdgt spetniac wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie tego
prawa winno by¢ w rezultacie zastrzezone dla przypadkéw, W ktorych uzywanie oznaczenia
przez osoby trzecie wplywa lub moze negatywnie wplywaé na petnione przez znak funkcje.” -
tak wyrok TSUE z dnia 22 wrze$nia 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Nalezy przypomnie¢, ze znak towarowy petni nastgpujace funkcje: oznaczania pochodzenia
(odrozniajacy), gwarancyjng i reklamowg. Funkcja oznaczania pochodzenia (odrézniajaca)
polega na przekazywaniu potencjalnemu kupujacemu informacji 0 pochodzeniu
oznakowanych towaréow. Pozwala zarazem zidentyfikowac zrodto danego towaru lub ustugi a
takze sprawia, iz towar lub ustuga odrozniajg si¢ od innych towarow/ustug tego samego
rodzaju znajdujacych si¢ w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy
jakosciowa, powoduje, ze znak zapewnia o statym poziomie cech towaru lub ustugi, ktére
potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwac. Znak ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach
kupujacego zespot whasciwoscei lub jakosci oznaczanego nim towaru lub ustugi, symbolizujac
je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsi¢biorcy klient
nabywa przekonanie o jego jakosci. Funkcja reklamowa znaku realizuje si¢ przez
zachecanie kupujacych do nabycia oznakowanych nim towarow lub ustug. Okolicznosci
konkretnej sprawy musza jasno wskazywac, czy 1 ktora z funkcji znaku towarowego doznata

uszczerbku w zwigzku z dzialaniem osoby trzeciej.



Powdd 1 pozwany bezspornie stosuja sg identyczne oznaczenia. Ziota Ojca Mateusza i Ziota
Matgosi zawierajg te same stowa, w tej samej kolejnosci, a znaki sg uzywane przez
pozwanego w takiej samej wersji jak zarejestrowane znaki licencjodawcy powoda, tzn. sg
napisane standardowg czcionka, za$ kazdy z wyrazéw rozpoczyna si¢ wielkg literg. Powod
podkreslil, ze ,,odbiorca produktu moze uznaé, ze towary pochodza od tego samego
producenta, ewentualnie moze wnioskowac, ze pozwany sprzedaje przyprawy sygnowane
znakami towarowymi ,,Ziota Ojca Mateusza” oraz ,,Ziota Malgosi” za zgoda uprawnionego —
licencjodawcy”.

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy
znaczna czgs¢ wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu
towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi
pochodza z tego samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub
ustugi pochodza z przedsigbiorstw powigzanych ze soba gospodarczo - tak wyroki Trybunatu z
29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4 maja 1999 r. w sprawach potgczonych C-
108/97, C-109/97 (...), z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2 wrze$nia 2010 r. w
sprawie C-254/09 (...). Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w
sposob catosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci
miedzy podobienstwem oznaczen i towarow lub ushug, ktorych one dotycza - tak wyroki
Trybunatu z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 (...)l, z 23 marca 2006 r. w sprawie C-
206/04 (...), z 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 (...)x, z 8 maja 2014 r. w sprawie C-
591/12 P (...) oraz wyroki Sadu z 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 (...)i z 20 stycznia 2010
r. w sprawie T-460/07 (...). Wihasciwy krag odbiorcow sktada si¢ z przecietnych konsumentow,
nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych 1 rozsadnych, przy czym poziom uwagi
konsumentéw moze si¢ roznie ksztaltowa¢ w zalezno$ci od kategorii towaréw lub ushug.
Przecigtny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poroéwnania
réznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zda¢ si¢ na zachowany w pami¢ci niedoskonaty
ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wigksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku
towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci
na rynku) - tak wyroki Trybunatu z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) , z 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29 wrzes$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 (...). Istnieje
pewna wspotzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrod odbiorcow, a jego charakterem
odr6zniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter

odrozniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy si¢ wysoce odrozniajacym charakterem
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wynikajacym z jego znajomosci wsrdd odbiorcoOw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne
okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg
geograficzny i czas jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w
celu jego promocji, udzial procentowy =zainteresowanych grup odbiorcow, ktorym znak

umozliwia zidentyfikowanie towarow, jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa.

Cigzar udowodnienia sity znaku towarowego, jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa W

mysl art. 6 k.c. na powodzie. Powod nie sprostat temu obowigzkowi.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo wilasnosci przemystowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776, dalej p.w.p.), przez uzyskanie prawa ochronnego
nabywa si¢ wylaczno$¢ uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na
catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego w szczegdlnosci na:

1) umieszczaniu znaku na towarach obje¢tych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
oferowaniu 1 wprowadzaniu tych towaré6w do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz
sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub
swiadczeniu ustug pod tym znakiem,;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu
lub zwigzanych ze §wiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu si¢ nim w celu reklamy (art. 154 p.w.p.).

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., Osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby, ktora naruszyla to
prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia roOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody: na zasadach ogo6lnych
albo poprzez zaptate sumy pieni¢zne] w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bytlyby nalezne tytutem
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286
p.w.p. reguluje sposoby usunigcia skutkéw naruszenia, dajagc sagdowi uprawnienie m.in. do
rozstrzygnigcia o bedacych wlasnoscig naruszajacego Srodkach i materiatach, ktore zostaly
uzyte do oznaczenia towarow lub ustug. Sankcje zakazowe mogg by¢ przy tym stosowane w
sytuacji naruszenia lub realnej grozby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy - art.

285 p.w.p..

Nalezy podkresli¢, ze zadanie powoda w pkt 1 pozwu zostalo sformutowany wadliwie. Nie
tylko powodem w sprawie nie jest R. W., ale poza tym, ze podmiotem legitymowanym jest
licencjobiorca, co wynika zaréwno z umowy licencji, ale takze z brzmienia art. 163 ust. 1*
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p.w.p. (obowigzuje od 16 marca 2019 roku), to powod dochodzacy zakazania dziatan
grozacych naruszeniem prawa powinien doktadnie okres§li¢ w tresci wnoszonego pozwu, o
zaprzestanie jakich konkretnych dziatan wnosi. W pi$miennictwie postuluje si¢, by zadanie i
rozstrzygnigcie zawieraly jednoznaczne, definitywne 1 kategoryczne okreslenie
niedozwolonych czynnosci, gdyz jest to niezbedne nie tylko w celu zapewnienia ich
egzekucji. tak wigc juz z tej przyczyny Sad oddalit zgdanie powoda zakazania pozwanemu
naruszania praw wylacznych licencjodawcy powoda R.W., wynikajacych z udzielonych na

jego rzecz dwoch praw ochronnych....

Ma racje powdd wskazujac, ze uzyty w obu znakach wyraz ,,Ziota” traktowac nalezy jako
oznaczenie o charakterze opisowym, wprost wskazujace na rodzaj 0znaczanych nim towarow,
ktorymi sa ziota, mieszanki zi6l oraz przyprawy. Zatem zasadniczym elementem
decydujacym o zdolno$ci odrozniajacej w obrocie handlowym towarow powoda od takich
samych towarow innych przedsigbiorcoéw beda mialy uzyte w znakach towarowych stowa
,Ojca Mateusza” - znak R.274135 oraz ,,Matgosi” - znak R.291238. Istotnie oba znaki
towarowe bedace przedmiotem praw ochronnych licencjodawcy powoda sg znakami
stownymi. W przypadku znaku towarowego w postaci stownej zakres jego ochrony jest
bardzo szeroki, albowiem ochrona obejmuje kazda form¢ uzycia stowa. Jego ochrona
skutkuje mozliwo$cig zakazania uzywania innym uzywajacym nazwy chronionej lub nazwy
podobnej niezaleznie od jej czcionki, rozmiaru, koloru czy towarzyszacych elementow
graficznych. Nie ma racji pozwany, ze o opisowym charakterze znaku $wiadczy
umiejscowienie tych oznaczen na opakowaniach - w centralnej czgsci etykiety, jak rowniez z
powodu uzywania oznaczen dla mieszanek ziolowych przez kilka podmiotow. Reguta
interpretacyjna przytoczona przez powoda kaze ustalaé, czy z punktu widzenia przecietnego
klienta dane oznaczenie jest opisowe w danym momencie i czy zachowa t¢ ceche wzgledem
uczestnikow obrotu w przysztosci i czy z punktu widzenia aktualnych warunkow rynku
oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno by¢ dostepne dla wszystkich
jego uczestnikow. Regula konkretnej opisowosci wskazuje, ze wylqczony z rejestracji jako
opisowy moze by¢ tylko taki znak, ktory wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla ktorego
oznaczania jest przeznaczony. Bezposrednios¢ opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy
przekazuje informacje o cechach konkretnego towaru wprost, wyraznie i jednoznacznie, tak ze
moze by¢ ona rowniez do odczytania wprost, a nie drogg skojarzen - wyroki NSA: z 14 lipca
2010 roku, sygn.. Il GSK 703/09 oraz z 9 grudnia 2011 roku, sygn. Il GSK 1346/10. Skoro

bezspornie opisowy charakter ma slowo ,,Ziota” to ani ,,Ojca Mateusza”, ani ,,Matgosi”
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takiego charakteru nie ma. Sg to oznaczenia abstrakcyjne, nie wskazujg na przeznaczenie
towaré6w, a samo uzywanie identycznych oznaczen przez kilka podmiotéw nie jest
wystarczajace dla stwierdzenia rodzajowo$ci oznaczenia. Nie ma w sprawie zadnych
dowodow na to, ze jakikolwiek przedsiebiorca uzywa oznaczen ,,Ziota Ojca Mateusza” lub
»Ziota Matgosi” w charakterze nazw rodzajowych (opisowych). W przypadku przypraw
jednosktadnikowych uzywane sa oczywisScie powszechnie dostepne (stownikowe) nazwy
botaniczne ros$lin, z ktérych uzyskano przyprawe, jak np. majeranek, oregano, tymianek,
czosnek, pomidory, papryka, chili, cynamon itd., za§ w przypadku mieszanek ziotowych
przyjeta sie praktyka oznaczania takich produktéw ze wskazaniem ich przeznaczenia, np.
przyprawa do bigosu, przyprawa do drobiu, przyprawa do migs, przyprawa do flakow itd. lub
tez oznaczania takich mieszanek z uwagi na region geograficzny ich pochodzenia, np.
przyprawa curry (Indie), ziola prowansalskie (rejon morza $rddziemnego), przyprawa
wegierska z papryka itp. Bez znaczenia jest umiejscowienie oznaczenia w centralnej, czy
innej czgsci opakowania.

Pozwany wywodzi nazw¢ rodzajowa takze i stad, ze inny przedsigbiorca R. J.S. sprzedawat je
jakoby od 2008 roku swoim dystrybutorom. Jednak ten przedsigbiorca przyznal, ze zlecenie
produkcji otrzymat od M.C., ktory wczesniej otrzymywat te same produkty od R.W., a
nastepnie dystrybuowat te same produkty innym przedsi¢biorcom za zezwoleniem M.C.. Nie
upowszechnily si¢ nazwy ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi”, gdyz R. sprzedawat te
same produkty, ktore zawtaszczyt R.W. M.C. , a nabywcy, tacy jak pozwany wprowadzali do
obrotu te produkty pod tymi samymi oznaczeniami, ale w mniejszej iloSci wagowej. Nie ma
takze znaczenia liczba dystrybutoréw, gdyz dystrybuuja produkt pochodzacy z tego samego
zrodia tj. od J.S..

Powdd nie udowodnit charakteru odrdzniajacego znakow wptywajacego na ryzyko konfuzji
konsumenckiej. Jak wyzej podkre§lono im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony
jest jego charakter odrozniajacy. Powdd nie zaoferowal dowoddéw na wysoce odrdzniajacy
charakter znakow, wynikajacy z ich znajomosci wsrod odbiorcow, jak chocby udziat znakow w
rynku, nat¢zenie, zasieg geograficzny, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo
w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak
umozliwia zidentyfikowanie towardw, jako pochodzacych z okre$lonego przedsigbiorstwa.
Okres uzywania znakow przez R.W. od 2008 roku jest wprawdzie dowiedziony, ale tylko ta
okolicznos$¢ nie wystarcza, zwtaszcza przy wielosci producentow oznaczajacych w podobnym
okresie tymi znakami te same rodzajowo towary. Powdd nie przedstawil dowodow na

okoliczno$¢ promocji tych konkretnych znakoéw towarowych, a faktury dotaczone do pozwu
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dowodza jedynie uiszczenia optat marketingowych za towary, ktorych powdd sprzedaje

znaczne ilosci.

Ma racje powod zauwazajac, ze zarzut pozwanego o jego bezczynnos$ci jest przesadzony.
Obowigzkiem powoda nie jest sprawdzanie stanu potek sklepowych, czy stoisk bazarowych,
wykazat, ze tre$¢ oferty pozwanego na stronie internetowej zauwazyt na poczatku 2018 roku,
a prawo ochronne na znak towarowy ,,Ziota Ojca Mateusza” zostalo udzielone w roku 2015,
za$ na znak ,,Ziota Matgosi” w roku 2016.

Zarzucajac naruszenia w sposob okreslony w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (w tresci
przed zmiang obowigzujaca od 16 marca 2019 roku), powod powinien wykaza¢ istnienie
ryzyka konfuzji konsumenckiej, czemu w tym postepowaniu nie sprostal. W dacie orzekania
obowigzywat przepis art. 296 p.w.p. innej tresci:

art. 296 1. Osoba, ktoérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to

zezwala, moze zada¢ od osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie

uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

1) na zasadach ogdlnych albo

2) poprzez zaptate sumy pieni¢znej w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

1%, @ Do roszezen, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje si¢ przepisy art. 287 ust. 2 i 3.

1. W przypadku gdy istnieje ryzyko, ze opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub
urzadzenia stuzace weryfikacji autentyczno$ci lub wszelkie inne $rodki, na ktorych umieszczony jest znak
towarowy, moglyby by¢ uzywane w odniesieniu do towar6w, a takie uzycie stanowitoby naruszenie prawa
ochronnego, o ktorym mowa w ust. 2 i 2%, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania:

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach,
etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub wurzadzeniach shuzacych weryfikacji
autentycznos$ci lub wszelkich innych $rodkach, na ktorych ten znak moze by¢ umieszczony;

2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub sktadowania w celu oferowania lub
wprowadzania do obrotu, opakowan, etykiet, metek, zabezpieczen, elementéw lub urzadzen stuzacych
weryfikacji autentycznosci lub wszelkich innych $§rodkéw, na ktorych ten znak jest umieszczony.

1%, W przypadku gdy reprodukcja znaku towarowego w stowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze
informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrazenie, ze stanowi on nazwe¢ rodzajowa towaru,
wydawca zapewnia, na zgdanie uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, aby reprodukcji znaku
towarowego bezzwlocznie, a w przypadku zbioréw w formie drukowanej - najpdzniej w nastegpnym wydaniu
publikacji, towarzyszylo wskazanie, Ze jest to zarejestrowany znak towarowy.

1%, Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed data zgloszenia lub data uprzedniego
pierwszenstwa znaku towarowego, uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy lub osobie, ktorej
ustawa na to zezwala, przystuguje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarow, w ramach
dziatalno$ci gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego
obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodza z panstw trzecich i sa opatrzone, bez
zezwolenia uprawnionego, znakiem towarowym, ktory jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym
w odniesieniu do tych towarow lub ktérego nie mozna odrézni¢ pod wzglgdem jego istotnych cech od tego
znaku tOW&I’OWEgO.

1°. Uprawnienie, o ktérym mowa w ust. 1*, wygasa, jezeli w postepowaniu stuzacym ustaleniu, czy prawo
do zarejestrowanego znaku towarowego zostato naruszone, wszczetym zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej przez organy celne oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L
181 z 29.06.2013, str. 15), zglaszajacy lub towaréw udowodni, ze uprawnionemu z prawa ochronnego na znak
towarowy nie przystuguje prawo zakazania wprowadzenia towaro6w do obrotu w panstwie koncowego
przeznaczenia.
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1°. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 1, nie przystuguje, jezeli identyczno$¢ lub podobienstwo znakéw
towarowych, odnoszacych sie do lekow, wynika wylacznie z identycznosci lub podobienstwa do
miedzynarodowej niezastrzezonej nazwy aktywnego sktadnika lekow (INN).

2. @Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wcezesniejszym pierwszenstwem, moze zakaza¢ innej osobie bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym
znaku identycznego:

1) ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz
tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarow;

2) lub podobnego do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczes$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore obejmuje w szczegodlnosci ryzyko skojarzenia
znaku ze znakiem towarowym , na ktory udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszenstwem
na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z
wcezesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezna korzys¢ lub jest szkodliwe dla
odrozniajgcego charakteru lub renomy znaku weze$niejszego.

2%, 19 Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o ktérym mowa w ust. 2, polega takze na
uzywaniu znaku towarowego:

1) jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa albo jako czgsci tych nazw, chyba Ze pozostaje ono bez
wplywu na mozliwo$¢ odrdznienia towardw w obrocie;

2) w reklamie stanowiacej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637).

3. 490 7 roszczeniami, o ktérych mowa w ust. 1, mozna wystapi¢ rowniez przeciwko osobie, ktora tylko
wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem towarowym towary, jezeli nie pochodza one od
uprawnionego albo osoby, ktora miata jego zezwolenie na uzywanie znaku towarowego, jak rowniez przeciwko
osobie, z ustug ktorej korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisu nie stosuje si¢
do osoby, ktorej odpowiedzialno$¢ jest wylaczona na podstawie art. 12-15ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug drogg elektroniczng.

3%, 892 W postgpowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie
przystuguje prawo zakazania uzywania pozniej zarejestrowanego znaku towarowego, jezeli ten pozniejszy znak
towarowy nie moglby zostaé uniewazniony na podstawie art. 165 ust. 113 lub art. 166 ust. 3.

32 U983 W postgpowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie
przystuguje prawo zakazania uzywania pozniej zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej, jezeli
ten pozniejszy znak towarowy nie moglby zosta¢ uniewazniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4, art. 61 ust.
2 lub art. 64 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

3%, A% W przypadku gdy uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysluguje prawo
zakazania uzywania pozniejszego znaku towarowego na podstawie ust. 3'lub 3% uprawnionemu do
pozniejszego znaku towarowego nie przystuguje, w ramach postgpowania w sprawie naruszenia prawa
ochronnego na ten znak, prawo zakazania uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, nawet jesli nie mozna
juz si¢ powolywaé na prawo do wczesniejszego znaku towarowego przeciwko pdzniejszemu znakowi
towarowemu.

4. Licencjodawca, powotujac si¢ na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, moze wystapié z
roszczeniami, o ktorych mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy, ktory narusza postanowienia umowy
licencyjnej, odnoszace si¢ do okresu i terenu jej obowigzywania, postaci znaku bedacego przedmiotem licencji, a
takze wskazania towardéw, dla ktorych znak moze by¢é uzywany, oraz ich jako$ci. Przepis stosuje sig¢
odpowiednio do sublicenciji.

5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy moze wystapi¢ z roszczeniami, o ktérych mowa w
ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia tych postanowien umowy
sublicencyjnej, o ktorych mowa w ust. 4, a takze w przypadku gdy umowa ta zawarta zostala z naruszeniem
przepisu art. 163 ust. 2.

Nalezy przyjac, ze roszczenie powoda oparte jest na przepisie art. 296 ust. 2 pkt 1
p-w.p. W tych okolicznosciach powodd powinien udowodni¢ pierwszenstwo znaku

towarowego, czego nie dowodzit na potrzeby roszczenia opartego na przepisach p.w.p..
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Pierwszenstwo znaku towarowego nie wynika ono bowiem ze $wiadectw ochronnych ani z
danych w bazie Register Plus.

Na podstawie przedstawionego przez powoda materiatu dowodowego - ograniczonego
Sad nie moze stwierdzi¢, jak relatywny krag konsumentéw odczytuje sformutowanie ,,Ziota
Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi”, czy uzywanie tych znakoéw przez pozwanego stanowi
naruszenie praw ochronnych, godzac w ktéras z funkcji przynaleznych znakom towarowym

powoda.

Nie ma racji pozwany podnoszac, ze wystarczy zglosi¢ niewaznos$¢ znaku towarowego w
takim jak niniejsze postepowanie. Przepis art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. daje podstawe do
uniewaznienia znakow, ktdre nie posiadajg zdolnosci rejestrowej, co odbywa si¢ w okreslonej

prawem procedurze, a nie poprzez zgloszenie zarzutu w sprawie jak niniejsza.

Dzialania pozwanego jako czyny nieuczciwej konkurencji:

Sad podziela stanowisko tych przedstawicieli doktryny, ktorzy postuluja, aby dac
pierwszenstwo przepisom ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji nad Prawem
wlasno$ci przemystowej, gdyz one lepiej odzwierciedlaja sytuacj¢ uprawnionego w
gospodarce rynkowej - tak M. Kepinski, J. Kepinski, I. Wiszniewska w: Szwaja, Komentarz
2016, s. 413.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie
badZ utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi miec¢
swiadomos$¢ skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrze¢, bez znaczenia jest przewidywanie
przezen mozliwosci naruszenia interesOw innych przedsigbiorcow. Konkurencyjne sa
wylacznie dziatania zewngtrzne, adresowane do innych uczestnikow wymiany rynkowej,
majace na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towarow przez zwigkszenie
wlasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudzej. Zagrozenie interesOw musi miec
charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych
przedsiebiorcow-konkurentow (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddziatywaé na ich
sytuacj¢, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie
konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatow. Obowigzek wskazania i
udowodnienia naruszenia lub zagroZzenia jego interesoéw gospodarczych, a takze winy
naruszyciela obcigza wystgpujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi si¢ do bezwzglednie obowigzujacych przepisow, w
szczegolnosci u.z.n.k., przepisow o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o
ochronie dobr osobistych, prawa wiasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéow, kodeksu
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karnego. Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspotzycia spotecznego, jako
normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane
dzialanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a
zwlaszcza cel, uzyte srodki i konsekwencje przedsigbranych dzialan. Czyn sprzeczny z
prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od
charakteru naruszonych norm - por. M.Kepinski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1.

Pojecie dobrych obyczajéow odczytuje si¢ najczesciej w ujeciu ekonomiczno-
funkcjonalnym, przywigzujacym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz
do zachowania przedsigbiorcoéw w dzialalno$ci gospodarczej, odchodzac od dokonywania
oceny z punktu widzenia ogélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne Kkryterium
stanowilo poczucie godnosci ogétu ludzi myslacych sprawiedliwie 1 stusznie. Obecnie, dobre
obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnoSci gospodarczej — tak
uzasadnieniec wyroku Sadu Najwyzszego z 26 wrze$nia 2002 roku, w sprawie Il CKN
213/01, OSNC 2003/12/169. Sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna,
podlega ocenie sadu z punktu widzenia tresci, motywow 1 celu dzialania konkurencyjnego.
Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sa dzialania (lub zaniechania) sprzeczne ze
zwyczajami uznanymi przez dang spolecznos¢, obowigzujagcymi w okreslonym srodowisku.
Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, ze art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 419, dalej u.z.n.k.) w
sposob ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia
przyktadowo niektore czyny (m.in.: nasladownictwo produktow), typizowane dodatkowo w art.
5-17, ktore nalezy wyktada¢ w ten sposob, ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i
przepisy czyn ten uszczegotawiajace pozostaja w nastgpujacych wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknigtego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli spetnia ono przestanki z art. 3
ust.1,

- wymagania wskazane w definicji odnosza si¢ do czyndw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1
spetnia funkcje wobec nich korygujaca, gdy okreslony stan faktyczny, formalnie, spetnia
przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dzialanie nie wykazuje ktdrego$ ze znamion art. 3
ust. 1 (np. bezprawnosci) wykluczone jest uznanie go za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwe] konkurencji wymaga ustalenia przez Sad, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech

konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-
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17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie ust. 1 art. 3. Czyny konkurencyjne
powinny by¢ badane przede wszystkim w $wietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza si¢ one w dyspozycji ktdrego$ z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1- tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30
wrzesnia 1998 roku, sygn. akt 1 ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1. Na podstawie tego przepisu
chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jakos$cia i ceng, a nie agreSywnego
wdzierania si¢ w klientele, sposobami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami
handlowymi. Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie
ochrony zmierza do zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsigbiorcy, ktory poniost
okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocj¢ okreslonego
produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w
kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienia okoliczno$ci
odpowiadajacych przestankom czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach
szczeg6lnych art. 5-17 lub w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie
oznaczenie towarow lub ustug albo jego brak, ktore moze wprowadzi¢ klientow w blgd co do
pochodzenia, ilosci, jakosci, skladnikow, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci
zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarow albo ustug, a takze
zatajenie ryzyka, jakie wiqgze sie z korzystaniem z nich.

W razie dokonania czynu nieuczciwe] konkurencji, przedsigbiorca, ktorego interes zostal
zagrozony lub naruszony, moze zada¢ m.in.:

1) zaniechania niedozwolonych dziatan;

2) usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan;

3) zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w
odpowiedniej formie - art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec roOwniez o wyrobach, ich opakowaniach,
materialach reklamowych 1 innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popetnieniem
czynu nieuczciwe] konkurencji. W szczegdlnosci sad moze orzec ich zniszczenie lub
zaliczenie na poczet odszkodowania - art. 18 ust. 2 u.z.n.k.

Powdd bezspornie udowodnit pierwszenstwo rynkowe wprowadzanych do obrotu przypraw
oznaczanych jako ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi”. Istotne w sprawie jest to, ze
powod wprowadzat na rynek towary tak oznaczane w 2008 roku, a wigc wczesniej niz
pozwany, ktory rozpoczal kupowanie tak oznaczanych produktéw od przedsiebiorcy R. od ok.

2012 roku, a ten z kolei rozpoczat produkcje od ok. 2008 roku.
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Pozwany bez zezwolenia powoda wprowadza do obrotu produkty oznaczane jako ,,Ziota Ojca
Mateusza” 1 ,,Ziota Malgosi”, wskazuje swoje przedsi¢biorstwo jako producenta tych
towarow. Dzialania pozwanego stanowig czyn nieuczciwej konkurencji w postaci tzw.
pasozytnictwa (tzw. free-riding) okreSlony przez orzecznictwo i doktryn¢ prawa oraz
chroniony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wprowadzanie przez pozwanego do obrotu
handlowego przypraw oznaczanych ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Malgosi” naraza powoda
na szkod¢ W jego majatku poprzez spadek sprzedazy. Pozwany skorzystat z pozycji na rynku
wytworzonej poprzez ditugoletnia obecnos¢ R.W. , spotki T. z produktami ,,Ziota Ojca
Mateusza” i ,,Ziota Malgosi”. Pozwany wypart z rynku produkty powoda oferujac wtasne pod
identycznymi nazwami handlowymi. Ta sytuacja ulegla zmianie dopiero po wystosowaniu
przez powoda wezwan do dystrybutorow produktéw oznaczanych jako ,Ziota Ojca
Mateusza” 1 ,,Ziota Malgosi”. Nalezy w tym miejscu podkresli¢, ze wystepowanie przez
powoda o zaprzestanie dzialan naruszajacych jego prawa nie jest dziataniem nieuczciwym,
sprzecznym z dobrymi obyczajami kupieckimi. Jest zgodne z obowiazujaca regulacja i
powszechng praktyka.

Niezaleznie od tego dzialanie pozwanego stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k., gdyz
poprzez oznaczanie towaréw, moze wprowadzi¢ klientow w btad co do ich pochodzenia.

Nie powinno budzi¢ watpliwosci, ze ustalenie mozliwo$ci wprowadzenia konsumentéw
(klientéw) w btad co do pochodzenia towaru lub innych jego cech nalezy do podstawy
faktycznej rozstrzygnigcia. Trudno$ci w ustaleniu takiego faktu wynikaja zaréwno stad, ze
chodzi o fakt o charakterze prawotworczym, z reguty dotyczacy stanu, ktory dopiero moze
zaistnie¢, jak rowniez stad, ze ryzyko konfuzji odnosi¢ nalezy do okreslonego modelu
konsumenta. Model ten zmienit si¢, gdyz pod wplywem orzecznictwa Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci i ustawodawstwa Unii Europejskiej w judykaturze i doktrynie
polskiej odchodzi si¢ od modelu tzw. przecigtnego konsumenta, niezbyt uwaznego, o
niedoskonatej pamigci, na rzecz modelu konsumenta uwaznego, ostroznego i dostatecznie
poinformowanego. Model ten ulega takze modyfikacji w zalezno$ci od okolicznosci
konkretnej sprawy, istotne jest bowiem, aby przy ustalaniu okoliczno$ci niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad uwzgledniaé przecigtnego konsumenta, do ktorego praktyka rynkowa
jest kierowana lub do ktoérego dociera — tak uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 23
kwietnia 2008 roku, sygn.. akt 1l CSK 377/07, OSNC 2009/6/88. Przy okreSlaniu tego
wzorca sagd powinien kierowac si¢ przede wszystkim wilasng oceng, oparta na catoksztatcie
okoliczno$ci ujawnionych w sprawie 1 przy uwzglednieniu zachowan gospodarczych

konsumentéw wzgledem okre§lonego produktu.
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Nalezy stwierdzi¢, ze w kazdym przypadku petigce role znakéw towarowych oznaczenia
pochodzenia badZz oznaczenia informacyjne moga by¢ przedmiotem ochrony ptynacej z art.
10 u.z.n.k. niezaleznie od tego, czy stanowig przedmiot praw wylgcznych. Warunkiem jest
pierwszenstwo rzeczywistego uzywania w obrocie, przy czym nie jest wymagane, aby
uzywanie to miato charakter nieprzerwany. Do zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczy, aby
podmiot ubiegajacy si¢ o ochrong legitymowat si¢ pierwszenstwem uzywania oznaczenia w
stosunku do podmiotu pozwanego. Tak wigc wykazywanie przez pozwanego, ze W tym
samym czasie tj. od 2008 roku inny przedsiebiorca (niz pozwany) uzywal oznaczen ,,Ziota
Ojca Mateusza” 1 ,,Ziota Matgosi” jest prawnie relewantne. Istotne jest aby w §wiadomosci
klientow znak taki nadal byt wigzany z powodem. Pozwany, ktory jest konkurentem powoda
zawlaszczyl oznaczenia wykreowane przez powoda, marginalizujac w ten sposoéb powoda.
Siegnat przy tym po charakterystyczne stowa ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota Matgosi”,
szczegolnie ze pierwszy uzywajacy tych oznaczen, a maty przedsigbiorca, osiggnat sukces
rynkowy. Przede wszystkim nalezy wskaza¢, ze oznaczenia ,Ziota Ojca Mateusza” oraz
,Ziota Matgosi” sg kojarzone przez konsumentéw z produktami powoda. Swiadczy o tym
wpis uzytkownika forum diety proteinowej z 7 kwietnia 2011 roku. Ponadto z fotografii
strony wyszukiwarki (...) przed 25 marca 2013 roku wynika, ze ziota ojca Mateusza T. byty
w obrocie oraz przed 28 maja 2015 roku ziota Matgosi z opakowaniem T. . Pozwany nie
dowiodl, ze inni oferujacy w tych okresach producenci nie posiadali zezwolenia powoda.
Powdd podnidst, ze zawart umowe licencyjna choc¢by z N. z Siedlec.

W doktrynie wyr6znia si¢ kilka postaci niebezpieczenstwa wprowadzenia w biad. Poza
waskim 1 bezposrednim niebezpieczenstwem polegajagcym na tym, ze odbiorca w zwyklych
warunkach nie odr6znia oznaczenia osoby uprawnionej od oznaczenia uzywanego przez
naruszyciela wyréznia si¢ takze niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad w szerokim
znaczeniu, ktére polega na tym, ze przecigtny odbiorca odrdznia oba oznaczenia 1 przypisuje
towary réznym przedsigbiorcom, lecz z uwagi na caloksztalt okolicznosci blednie
przypuszcza, ze miedzy obydwoma przedsigbiorcami istniejg zwigzki organizacyjne, prawne i
gospodarcze. W niniejszej sprawie podobne produkty stron nie roznig si¢ na tyle, ze
wykluczaja ryzyko wprowadzenia w btad, co do pochodzenia towaréw. Opierajac si¢ na
calosciowym wygladzie opakowan produktow powoda i pozwanego — fotografie k. 62verte i
63 - Sad stwierdzil znaczne podobienstw0 miedzy badanymi oznaczeniami w kazdej z
ptaszczyzn tj. wizualnej, znaczeniowej 1 fonetycznej. Na opakowaniach obu stron lepiej
widoczna jest nazwa ,,Ziota Ojca Mateusza” oraz ,,Ziota Matgosi” niz oznaczenie producenta,

nazwy pisane sg podobng czcionka. Tak wigc mozliwos¢ pomylki jest wieksza niz gdyby
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producent byt oznaczony wyrazniej. Ponadto sg to towary tego samego rodzaju - przyprawy,
zatem z pewnos$cig beda one umieszczane na polkach sklepowych w tych samych miejscach,
a nawet jedne obok drugich, przy zakupie ktorych konsumenci podejmuja szybkie decyzje nie
analizujgc szczegdtowo oznaczen widniejagcych na opakowaniach kazdego z produktow i
dziatajg pod wptywem impulsu. Impulsem takim moze by¢ wtasnie charakterystyczna nazwa
stosowana przez powoda. Naturalnym jest wigc to, ze konsument widzgc na potce sklepowej
przyprawy pozwanego oznaczone ,,Ziota Ojca Mateusza” oraz ,,Ziota Matgosi” moze pomyli¢
si¢ i zamiast produktu powoda, wybra¢ produkt pozwanego.

Uzywajac bezprawnie oznaczen handlowych, identycznych jak oba znaki towarowe powoda,
dla towarow tego samego rodzaju (przyprawy) z kazdym dniem naruszenia pozwany buduje i
umacnia w $wiadomosci nabywcoéw bledne przekonanie, co do pochodzenia produktow badz
istnienia powigzan gospodarczych z powodem. Tym samym wykorzystuje wypracowane i
ugruntowane juz w §wiadomosci odbiorcow, przez wieloletnig obecno$¢ na rynku, pozytywne
skojarzenia z produktami powoda i jego licencjodawcy.

Nie ma racji pozwany co do tego, ze roszczenie powoda jest przedawnione. Zgodnie z art. 20
ust. 1 u.z.nk. roszczenia z tytulu czyndéw nieuczciwej konkurencji ulegaja przedawnieniu z
uplywem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna si¢ oddzielnie co do kazdego naruszenia.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 do przedawnienia roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej
czynem nieuczciwej konkurencji stosuje si¢ przepis art. 442 * k.c. Wskazany przepis Kodeksu
cywilnego stosuje si¢ zatem do wszystkich roszczen majatkowych, bez ograniczenia do
roszczen o naprawienie szkody. W konsekwencji poczatek biegu przedawnienia w
odniesieniu do roszczen ptynacych z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
rozpoczyna si¢ z chwilg, gdy poszkodowany dowiedzial si¢ o czynie i o osobie
odpowiedzialnej. Powo6d wykazal, ze dowiedzial si¢ o czynie pozwanego i o
odpowiedzialnym na poczatku 2018 roku, a pozwany nie dowiodt okoliczno$ci przeciwnej.
Tak wigc roszczenie powoda z tytutu czynow nieuczciwej konkurencji nie przedawnito sig.
Powodd nie tolerowal przez wiele lat uzywania przez pozwanego oznaczen ,Ziota Ojca
Mateusza” 1 ,,Ziota Malgosi”, gdyz jak we wczes$niejszych rozwazaniach Sad podnosit, powod
mogt zauwazy¢ uzywanie tych oznaczen przez pozwanego poprzez strong internetowa
pozwanego.

Powodowi nie mozna postawi¢ skutecznie zarzutu venire contra factum proprium.
Przywotane przez pozwanego orzeczenie Sadu Najwyzszego z 14 pazdziernika 2009 roku,
sygn. akt V CSK 102/09 dotyczy bowiem wieloletniego tolerowania przez duzego i znanego

producenta przypraw obecno$ci na terenie calego kraju we wszystkich niemal punktach
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sprzedazy i1 to w bezposrednim sgsiedztwie na potkach sklepéw podobnie oznaczanych. W
cytowanej sprawie, stwierdzenie o naduzyciu prawa przez powodow odnosito si¢ wytgcznie
do oceny zachowania powodow przy wprowadzeniu na rynek przyprawy Kucharek i byto
zwigzane z ustaleniem, ze powodowie przez okres kilku lat w zaden sposob nie reagowali na
pojawienie si¢ tego produktu. W niniejszej sprawie powodd nie mogt wiedzie¢ o
wprowadzeniu przez pozwanych na rynek produktéw oznaczanych ,,Ziota Ojca Mateusza” i
,»Ziota Malgosi”, gdyz nie wystgpowaty one na potkach sklepow w catej Polsce, a nawet w
mniejszych sklepach. Podkresli¢ bowiem nalezy ponownie, ze powdd jest matym
przedsigbiorcg, a pozwany takze do duzych nie nalezy. Okres tolerowania konkurencji przez
powoda nie stanowi 5 lat, a kilka miesiecy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w zwigzku z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Sad zakazat
pozwanemu popelniania czyndw nieuczciwej konkurencji 1 zgodnie z Zadaniem powoda
wskazat na czym polegaja te czyny. Sad nie uwzglednit roszczenia powoda co do nakazania
pozwanemu zniszczenia przypraw sprzedawanych pod nazwa ,,Ziota Ojca Mateusza” i ,,Ziota
Malgosi”. Ma racj¢ pozwany co do tego, ze stosownie do art. 18 ust. 2 u.z.n.k. orzeczenie o
Zniszczeniu przypraw, ktore nie sa objete roszczeniami powoda jest nieadekwatne. Nie jest
natomiast ucigzliwe oraz ma zwigzek z popelnionymi przez pozwanego czynami nieuczciwej
konkurencji wycofanie z obrotu przypraw sprzedawanych przez pozwanego pod nazwg ,,Ziota

Ojca Mateusza” i ,,Ziota Matgosi”.

To wszystko majac na uwadze Sad orzekt jak w wyroku.

O kosztach procesu Sad orzekt na podstawie art. 100 k.p.c. dokonujac ich stosunkowego
rozdzielenia. Powod wygrat w 50%, a poniesione przez niego koszty to:

2.560,00 zt — optata od pozwu

1.680,00 zt — oplata za czynno$ci adwokata zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie oplat za czynnosci
adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm.)

17,00 zt optata skarbowa od pelnomocnictwa

tacznie 4.257,00 zt, a 50% z tego to kwota 2.128,50 zt.

Pozwany takze wygral w 50%, a poniesione przez niego koszty to 1.680,00 zt — optata za
czynnosci radcy prawnego zgodnie z § 8 wust. 1 pkt 19 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie optat za czynnosci radcoOw prawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 265) oraz 17,00 zt tytulem optaty skarbowej od
petnomocnictwa, facznie 1.697,00 z1, a z tego 50% to 848,50 zt.
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Po odjeciu od kwoty wyzszej 2.128,50 zt kwoty 848,50 zt na rzecz powoda pozostaje kwota
1.280,00 zt.

SSO Ewa Dietkow
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