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POSTANOWIENIE
Dnia 11 maja 2019 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2019 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku P. B.V. z siedzibg w Bredzie (Holandia)
z udziatem M. spo6tki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Elblagu

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ P. B.V. z siedzibg w Bredzie zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie M. spodice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Elblggu naruszania praw

) mentos
ochronnych do znakéw towarowych: MENTOS EUTM 000117036, EUTM

002582971, mentos

w/w znakéw towarowych w obrocie handlowym, w tym importowania, eksportowania, wprowadzania

R.076723, czyli roszczenia o zakazanie uzywania bez zgody uprawnionej

do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (takze w Internecie)
liquidow i aromatoéw do e-papieroséw w opakowaniach, na ktérych uzyto znaku towarowego ,mentos”

lub znaku podobnego, w ktérym czes¢ liter w stowie ,mentos” zostata zakryta owocami, jak na
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ponizszych wizerunkach:

poprzez: zakazanie obowigzanej - na czas trwania procesu — uzywania znaku towarowego ,mentos” w
ofertach sprzedazy liquidéw i aromatéw do e-papieroséw, w szczegdlnosci w tytutach i opisach ofert
oraz importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedazy (takze w
Internecie) i reklamowania produktéw w postaci liquidow i aromatéw do e-papieroséw w

opakowaniach, na ktérych uzyto znaku towarowego ,mentos” lub znaku, w ktérym czes¢ liter w stowie



.,mentos” zostata zakryta owocami, jak na wizerunkach (bez wzgledu na kolor opakowania i etykiety):
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2. o usuniecie skutkow naruszenia praw ochronnych do znakdéw towarowych: MENTOS EUTM

mentos
000117036, EUTM 00zs82071; TMMETLOS

zniszczenie liquidow i aromatéw do e-papieroséw, na ktérych uzyto znaku towarowego ,mentos” lub

R.076723, czyli roszczenia o

znaku podobnego, w ktérym czes¢ liter w stowie ,mentos” zostata zakryta owocami, jak na ponizszych
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wizerunkach:

poprzez: nakazanie zajecia — na czas trwania procesu — wszystkich stanowigcych wiasnos¢ i
bedacych w posiadaniu obowigzanej liquidow i aromatéw do e-papieroséw, na ktérych uzyto znaku
towarowego ,mentos” lub znaku, w ktérym czes$¢ liter w stowie ,mentos” zostata zakryta owocami, jak

na wizerunkach (bez wzgledu na kolor opakowania i etykiety):
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i oddanie ich pod dozér na koszt obowigzane;.



Il. zagrozi¢ M. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Elblaggu nakazaniem zaptaty na
rzecz P. B.V. z siedzibg w Bredzie kwoty 2.000 (dwa tysigce) zlotych za kazdy dzien naruszenia

obowigzkéw natozonych w punkcie I.1;
Ill. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczy¢ P. B.V. z siedzibg w Bredzie dwutygodniowy termin do wystapienia wzgledem M. spofki
z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Elblggu z pozwem obejmujgcym roszczenia okreslone

w pkt I.
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UZASADNIENIE

6 maja 2019 r. spdtka prawa niderlandzkiego P. B.V. z siedzibg w Bredzie wniosta o udzielenie

zabezpieczenia roszczenh:

1. o zakazanie M. spéitce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Elblaggu naruszania praw

) mentos
ochronnych do znakéw towarowych: MENTOS EUTM 000117036, EUTM

002582971, mentos R.076723 czyli roszczenia o zakazanie uzywania bez zgody uprawnionej

w/w znakéw towarowych w obrocie handlowym, w tym importowania, eksportowania, wprowadzania
do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (takze w Internecie)
liquidow i aromatow do e-papieroséw w opakowaniach, na ktérych uzyto znaku towarowego ,mentos”

lub znaku podobnego, w ktérym czes¢ liter w stowie ,mentos” zostata zakryta owocami, jak na
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ponizszych wizerunkach:

poprzez: zakazanie obowigzanej - na czas trwania procesu — uzywania znaku towarowego ,mentos” w
ofertach sprzedazy liquidow i aromatoéw do e-papieroséw, w szczegolnosci w tytutach i opisach ofert, a
takze zakazanie importowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedazy
(takze w Internecie), jak i reklamowania produktéw w postaci liquidow i aromatéw do e-papieroséw w
opakowaniach, na ktérych uzyto znaku towarowego ,mentos” lub znaku podobnego, w ktérym czesc¢

liter w stowie ,mentos” zostata zakryta owocami, jak na ponizszych wizerunkach (bez wzgledu na kolor

opakowania i etykiety):



2. o usuniecie skutkow naruszenia praw ochronnych do znakéw towarowych: MENTOS EUTM

mentos
000117036, EUTM oozsgze7y; 1MENLOS

zniszczenie liquidow i aromatéw do e-papierosow, na ktérych uzyto znaku towarowego ,mentos” lub

R.076723 czyli roszczenia o

znaku podobnego, w ktérym czes¢ liter w stowie ,mentos” zostata zakryta owocami, jak na ponizszych
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wizerunkach:

poprzez: nakazanie zajecia — na czas trwania procesu — wszystkich bedgcych w posiadaniu obowia-
zanej liquidow i aromatdow do e-papierosow, na ktérych uzyto znaku towarowego ,mentos” lub znaku
podobnego, w ktorym czed¢ liter w stowie ,mentos” zostata zakryta owocami, jak na ponizszych

wizerunkach (bez wzgledu na kolor opakowania i etykiety):
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i oddanie ich pod dozdr na koszt obowigzane;.

Whiosta takze o zagrozenie spotce M. nakazaniem zapfaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 2.000 zt za

kazdy dzien naruszania obowigzku okreslonego w pkt 1.

Sad ustalil, ze:

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niderlandzkiego P. B.V. z siedzibg w Bredzie
wchodzi w sktad grupy kapitatowej P. — swiatowego producenta stodyczy i wyrobéw cukierniczych tak
znanych marek jak M., C., A. czy F.. (dowdd: wycigg z rejestru handlowego k.27-31)

P. B.V. jest uprawniona do unijnych znakéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej: stownego MENTOS pod nr 000117036 z pierwszenstwem

i mentos . .
od 1/04/1996 r. oraz stowno-graficznego pod nr 002582971 z pierwszenstwem od



19/02/2002 r., chronionych dla towaréw w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (kakao i wyroby z kakao,
czekolada, wyroby z czekolady i napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i stodycze, karmel i
wyroby z karmelu, mieta do stodyczy, cukierki mietowe, cukierki, lukrecja i wyroby z lukrecji, 16d,
przekaski w zakresie niezawartym w innych klasach).

Jest rowniez uprawniona do chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stowno-graficznego

znaku towarowego mentos

zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr R.076723 z
pierwszenstwem od 17/11/1992 r. dla towaréw klasy 30. klasyfikacji nicejskiej (wyroby cukiernicze).

(dowdd: certyfikaty i wydruki z bazy EUIPO k.32-41, wyciag z rejestru i wydruk z bazy uprp.pl k.42-43)

MENTOS jest jedng z najbardziej rozpoznawalnych marek na swiecie, w tym takze w Polsce.
Tworcy marki — bracia ... M. w 1932 r. wymysilili cukierki karmelowe o smaku miety. W 1960 r. po raz
pierwszy zapakowano je w charakterystyczne rolki, a poczgwszy od 1973 r. na swiatowe rynki
wprowadzono wersje cukierkdw w réznych smakach. Od 2005 r. na rynku dostepne sg tez gumy do
zucia ... . W Polsce wyroby tej marki sprzedawane sg od 1994 r. przez V. spétke z ograniczong

odpowiedzialnos$cig, a od 2006 r. przez P. spotke z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Globalna wartos¢ sprzedazy netto produktéw ... wzrosta z ... min euro w 2010 r. do ... min
euro w 2018 r. W Polsce w 2018 r. warto$¢ sprzedazy wyniosta ... min euro. Na Swiatowg reklame
wyrobéw ... wydawane sg coraz wyzsze kwoty, 56.850 min euro w 2010 r. do 62.650 min euro w 2015
r., w Polsce w 2018 r. — 975.000 euro. (dowdd: oswiadczenie A. B., faktury, lista znakéw towarowych
k.44-100) Wieloletnia obecno$¢ na rynku, dostepnosé¢ i mnogos¢ towarow, a takze poczynione
nakfady reklamowe przyczynity sie do szerokiej rozpoznawalnosci znakéw towarowych MENTOS

wsérod  konsumentdw na  calym  Swiecie, szczegdlnie w  wersji  stowno-graficznej

mentos

. Znaki te cieszg sie renoma.

M. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Elblggu produkuje i oferuje za
posrednictwem strony internetowej ... liquidy, aromaty, bazy i sprzet do e-papieroséw. Dziatalnos¢
obowigzanej koncentruje sie na rynku europejskim. Liquidy i aromaty sg wytwarzane w dwdch
zaktadach produkcyjnych w Polsce i w Rosji. (dowdd: wydruk z KRS k.101-103, wydruk ze strony
internetowe;j ... k.104, katalog k.105-126)

W ofercie obowigzanej znajdujg sie premixy, liquidy i aromaty do e-papieroséw oznaczane na

opakowaniach — bez zgody uprawnionej — stowno-graficznym znakiem towarowym mentos w
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kolorze niebieskim na biatym tle: . Znaki sg czesciowo
zastoniete owocami, obok nich znajduje sie napis: ... (...). Towary sg oznaczane jako Premix Amazing
Flavours Mentos lub Aromat Amazing Aroma Mentos i dostepne w pojemnosciach 50/60 ml i 10 ml.
Mimo zakrycia liter ,ent” w stowie ,mentos” grafikg (winogrona lub cytrusy, w zaleznosci od smaku),

uzycie charakterystycznej czcionki i dotgczenie, réwniez czesciowo przystonietego hasta reklamowego

mentos

The Freshmaker

uprawnionej , oznaczenie budzi bezposrednie skojarzenia ze znakami
towarowymi MENTOS. (dowdd: wydruk ze strony internetowej ... k.104, katalog k.105-126 — ocena

normatywna)

25 stycznia 2019 r. uprawniona wystata do obowigzanej wezwanie do zaniechania naruszenh
jej praw do znakéw towarowych, na ktére nie otrzymata odpowiedzi. Obowigzana nadal oferuje na
swojej stronie internetowej sporne towary, jednak w tytule oferty nie postuguje sie juz oznaczeniem
Mentos, lecz Mos. (dowdd: print-screeny k.127-136, wezwanie k.137-139, wydruki ze strony
internetowej k.140-153)

Na portalu sprzedazowym ... i w innych sklepach internetowych réznych podmiotow dostepne

byly liquidy do e-papieroséw oznaczone znakami uprawnionej. (dowdd: paragon k.154, fotografie

k.155, 156, wydruki ze stron internetowych k.157-159) Jednym z hurtowych nabywcow premixow

~

(ptynéw aromatycznych) o pojemnosci 50 ml z serii Amazing Flavours Mentos oraz



HASH-TAG Mentos Candy — wyprodukowanych przez obowigzang byt J. S. oferujacy liquidy,
aromaty i premixy do e-papieroséw i wprowadzajgcy je do obrotu za posrednictwem strony
internetowej ... . W odpowiedzi na wystane przez uprawniong wezwanie do zaniechania naruszen, J.
S. wskazat, ze wszystkie sporne towary z oznaczeniami Mentos nabyt od producenta — spétki M., na
dowdd czego przedstawit kopie faktur. Po wezwaniu P. B.V., J. S. wycofat z oferty ... premixy

oznaczone znakami uprawnionej. (dowdéd: korespondencja k.160-170)
Sad zwazyt:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki
Trybunatu z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 ... , z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 ..., z 8/05/2008
r. w sprawie C-304/06 ..., wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 ... ) Prawo
wylgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak mogt spetnia¢ wszystkie jego funkcje, zaréwno
gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i gwarancyjna,
komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla
przypadkow, w ktdrych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wptywac¢ na ktorgkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w
sprawie C-482/09 ... , z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 ... , z 23/03/2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 ...i ...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgczno$¢ uzywania znaku towarowego w sposéb zarob-
kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego w szczegdlnosci na:
1. umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towardéw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

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

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

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wytgcznego i niezaktdco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, m.in.
uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego

uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej



przyczyny przynosi nienalezng korzysc lub jest szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy

znaku wczesniejszego. (pkt 3.)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktoére nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia,
m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego
podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg
identyczne, podobne Ilub niepodobne do tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w
przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego

znaku towarowego. (c.)

Orzecznictwo sgdoéw unijnych, ktére nalezy zastosowacé takze do znaku krajowego, utozsamia
renome ze znajomoscig znaku towarowego, jego stawa, nie zas z jakoscig towaréw lub ustug, dla
ktorych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscig). Juz w wyroku z 14/09/1999 r. w sprawie C-375/97
(...) Europejski Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka
znajomos$C¢ przez relewantnych odbiorcow na okreslonym terytorium (niekoniecznie powszechna
znajomos$¢ w rozumieniu art. 6°s Konwencji paryskiej o ochronie wiasnosci przemysfowej z 20.03.1883
r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest spetnione, sgd musi wzig¢ pod uwage wszystkie istotne elementy
stanu faktycznego, w szczegdlnosci:

Q udziat w rynku,
a intensywnosé, zasieg geograficzny i okres uzywania,

a wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaty zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13/12/2004 r. w
sprawie T-8/03 ..., z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 ... iz 7/10/2010 r. w sprawie T-59/08 ... . Takze
w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 ... Sad ten stwierdzit, Ze aby spetni¢ wymaog zwigzany z
renomg, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow potencjalnie nimi
zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie, sgd dokonuje szczegdtowej i wszechstronnej oceny
zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatarn handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzgcych budowaniu renomy. Zwraca uwage na
rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularno$¢ wsréd konsumentow, rozmiar, czestotliwo$c¢ i
regularnos¢ sponsorowania réoznych wydarzen przyciggajgcych duzg liczbe widzéw, pozwalajgce na

uznanie, ze znak towarowy spetnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci

odbiorcow. Dodatkowo nalezy wyjasni¢, ze stosownie do wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE
wydanego 3.09.2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sgdu wegierskiego w sprawie C-125/14
, renoma znaku towarowego powinna by¢ wypracowana na terytorium tego panstwa

cztonkowskiego, w ktérym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.



W przekonaniu Sadu zaoferowany przez uprawniong materiat dowodowy uzasadnia ustalenie,
ze znaki towarowe MENTOS (zaréwno stowny, jak i stowno-graficzne) sg wysoce rozpoznawalne, a
zatem zastugujg na ochrone przed naruszeniami na podstawie przepisow odnoszgcych sie do znakdéw
renomowanych. Uprawniona moze zatem wystepowaé o zastosowanie wzgledem spdétki M. sankcji
zakazowych i zgdaé¢ usuniecia skutkobw naruszenia, pomimo ze towary, dla ktérych znaki zostaty
zarejestrowane i te, dla ktérych obowigzana uzywa kwestionowanych oznaczen nie sg do siebie

podobne. Warunkiem jest stwierdzenie istnienia podobienstwa znakéw i oznaczen, ktoére jest w stanie

sprawi¢, ze zainteresowany krgg odbiorcow nie tyle pomyli kolidujgce ze sobg oznaczenia, co je
skojarzy, czyli dostrzeze miedzy nimi zwigzek. Przewidziana przez te przepisy ochrona, z ktérej
korzystajg renomowane znaki towarowe moze zosta¢ zastosowana, nawet jesli kolidujgce oznaczenia
wykazujg nizszy stopien podobienstwa (por. wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 10/12/2015 r. w
sprawie C-603/14 ..., podobnie wyrok Sgdu Najwyzszego z 2/02/2017 r., | CSK 778/15)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze przestoniecie grafikg przedstawiajgcg owoce czesci znaku
towarowego MENTOS w postaci stowno-graficznej, w jakiej jest on najbardziej znany i najlepiej
rozpoznawalny przez konsumentéw nie moze wyeliminowa¢ ewidentnych skojarzen ze znakami
towarowymi P. B.V., bez wzgledu na to, czy w informacji o towarze znajduje sie dodatkowo stowo
.Mentos”, czy nic nie znaczace ,Mos”. Skojarzenie oznaczen obowigzanej ze znakami uprawnionej

dodatkowo wzmacnia uzycie popularnego sloganu reklamowego ,Mentos. The Freshmaker”.

Oceniajgc naruszenie znakoéw renomowanych Sagd powinien sie kierowa¢ wskazaniami
zawartymi w wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 27/11/2008 r. w sprawie C-252/07 ...,
stanowigcego odpowiedz na pytanie prejudycjalne, a odnoszacego sie do wyktadni przepisu art. 4 ust.
4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czionkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. ETS stwierdzit w nim, ze istnienie
zwigzku miedzy wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pézniejszym, o ktorym
mowa w wyroku z 23/10/2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 ... , a takze uzywanie pdzniejszego
znaku powodujgce lub mogace powodowal czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru
odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku bagdz tez dziatajgce lub mogace dziata¢ na ich
szkode, winno by¢ oceniane cato$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci

sprawy. To, ze pbézniejszy znak przywodzi na mysl przeciethemu, witasciwie poinformowanemu,

dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi znak wczesniejszy, jest jednoznaczne z

istnieniem miedzy nimi takiego zwigzku. Okolicznosé¢, ze :

a wczesniejszy znak towarowy dla okreslonych towardw i ustug cieszy sie duzg renomg i

a te towary i ustugi nie sg podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i ustug, dla
ktérych zostat zarejestrowany pozniejszy znak, i

a wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towardw lub ustug, i

a pozniejszy znak przywodzi przeciethemu, wiasciwie poinformowanemu, dostatecznie

uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi na mys$l wczes$niejszy znak towarowy

nie wystarczy, aby dowies¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powo-
dowac¢ czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego badz tez dziata lub moze dziata¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na okolicznos¢,

ze uzywanie znaku poézniejszego dziata lub moze dziata¢ na szkode charakteru odrdzniajgcego
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wczeshiejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego
konsumenta towarow Ilub ustug, dla ktérych wczesniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej
konsekwencjg uzywania znaku pozniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana
nastgpi w przysztosci. Aktualnos¢ tego pogladu znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie
sgdéw unijnych (np. ostatnio cyt. wyrok TS UE w sprawie C-125/14). Nie ulega za$ watpliwosci, ze w
tym postepowaniu powdd nie zaoferowat dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowe;j

lub wysokiego prawdopodobienstwa jej wystgpienia.

W ustalonych okolicznosciach sprawy za zasadny nalezy uznaé¢ zarzut uprawnionej, ze uzycie
przez obowigzang oznaczenia identycznego do znaku stownego lub kojarzacego sie ze znakami
MENTOS i sposob jego uzycia przynosi spéice M. nienalezng korzys¢ kosztem P. B.V. (uzycie
pasozytnicze) i jest szkodliwe dla renomy jej znakéw. Umozliwia to obowigzanej przycigganie
konsumentéw bez koniecznosci ponoszenia kosztow reklamy i promocji, gwarantuje obowigzane;j
sukces marketingowy, gdyz wykorzystuje pozytywne nastawienie konsumentéw do dobrze im znanych
znakow towarowych MENTOS. Poprzez takie oznaczenie jej liquidow i aromatéw obowigzana
uzyskuje poziom uwagi dla swoich produktéw, ktérego by nie uzyskata bez celowego odwotywania sie

do znanych produktéw uprawnione;.

Znaki MENTOS sg uzywane przez uprawniong dla stodyczy (cukierkéw / dropséw), towaréw
bardzo popularnych wsrdéd dzieci i miodziezy, kojarzonych z mitodoscig, swiezoscig i witalnoscia.
Uzywanie spornych oznaczen dla liquidéw i aromatéw do e-papieroséw, a zatem produktow, ktore
zastepujg tradycyjne papierosy, negatywnie wptywa na wizerunek i postrzeganie znakéw przez
odbiorcow. Co prawda w powszechnej opinii e-papierosy sg mniej szkodliwe od klasycznych wyrobow
tytoniowych, niemniej nie sg to produkty zdrowe, nadal sg to tzw. ,uzywki”, nieprzeznaczone dla dzieci
i miodziezy (os6b ponizej 18 lat). E-papierosy moga ponadto budowac uzaleznienie wsréd dzieci i

miodziezy.

Uzywanie znakow MENTOS dla akcesoriow do e-papieroséw powoduje powigzanie ich z
negatywnymi odczuciami wobec tego rodzaju towaréw. Skojarzenie z uzywkami, produktami
nieprzeznaczonymi dla dzieci i mtodziezy, czyli papierosami elektronicznymi i akcesoriami do nich jest

niewatpliwie szkodliwe dla renomy znakéw MENTOS.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadzenia. W ust. 3 art.

9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

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) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.



Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do

przepiséw ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowe;j:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadaé¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzgdzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o0 naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek

uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych

wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

Zgodnie z art. 131, do sgdéw panstwa cztonkowskiego moze by¢ ztozony wniosek o zastosowanie
Srodkow tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,

ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajgcych z naruszenia praw wiasnosci
przemystowej udziela sie na zasadach ogodlnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sgd polubowny,
zaréwno przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730! k.p.c. wniosek
powinien zawieraé uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie
zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie

celu postepowania w sprawie.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art.
747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sgd udziela go w
taki sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobow
przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienigznych, w szczegolnosci sgd moze unormowac
prawa i obowigzki stron lub uczestnikow postepowania na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1
pkt 1 k.p.c.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sgd uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby

uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzac ponad potrzebe.

W ocenie Sadu przyszie roszczenia sformutowane w pkt 1 wniosku, oparte na podstawie art. 9
ust. 3 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. nalezy uzna¢ za nalezycie

uprawdopodobnione i zastugujgce na zabezpieczenie. W sytuacji prowadzenia przez obowigzang
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szeroko zakrojonej dziatalnosci produkcyjnej i handlowej z uzyciem oznaczen szkodliwych dla renomy
znakéw MENTOS nalezy uzna¢ racje uprawnionej domagajgcej sie niezwtocznego uregulowania
wzajemnych stosunkéw stron w taki sposob, aby w czasie trwania postepowania spdtka M. nie

korzystata z kolizyjnych oznaczen.

Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby
nie wystapity niekorzystne dla uprawnionej skutki, konieczne jest niezwtoczne zapewnienie ochrony
przystugujacych jej praw. Brak zabezpieczenia i diugotrwate oczekiwanie na prawomocne
rozstrzygniecie sadu o zakazaniu obowigzanej naruszen pozbawi P. B.V. ochrony prawnej i
uniemozliwi osiggniecie celu postepowania gtdéwnego. Uzywanie przez obowigzang w jego toku
kwestionowanych oznaczen i tresci bedzie utrwalaé skutki naruszenia, ktérych usuniecie w przysztosci
moze okazac¢ sie bardzo utrudnione, jesli w ogdle mozliwe. Dopuszczenie do dalszych bezprawnych
dziatan moze naraza¢ uprawniong na state zwiekszanie wymiaru wyrzadzanych jej szkdd, réwnoczesnie

przysparzajgc obowigzanej nienaleznych korzysci.

Whnioskowane sposoby zabezpieczenia obejmujg konkretne formy naruszen stwierdzone
przez uprawniong i znajdujgce potwierdzenie w materiale dowodowym. Zastosowane s$rodki
tymczasowe zapewnig wnioskodawczyni nalezytg ochrone prawng, a obowigzanej nie obcigzg ponad
potrzebe, moze ona bowiem uzywac¢ oznaczen odrézniajgcych, ktére nie naruszajg praw ani

interesdbw gospodarczych osoéb trzecich. (art. 7301w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznajac, ze dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazéw i nakazéw
celowe jest zastosowanie wzgledem obowigzanej juz na tym etapie postepowania sSrodkow
przymuszajgcych, sad zagrozit spétce M. obowigzkiem zaptaty na rzecz uprawnionej niewygérowanej
kwoty za niezastosowanie sie do zakazéw okreslonych w pkt .1 postanowienia. (art. 7562w zw. z art.
1050t i art. 10511 k.p.c.)

Sad oddalit wniosek w odniesieniu do zajecia towaréw niestanowigcych wiasnosci obowigzane;.
W tym zakresie przyszie roszczenie nie ma uzasadnienia w przepisie art. 286 p.w.p. Sgd oddalit wniosek
takze w takim zakresie, w jakim dokonat stylistycznych zmian w tresci roszczen i sposobdw ich

zabezpieczenia.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zarzadzenie:

11/05/2019r.
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