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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2017 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2017 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa P. B.V. z siedzibg w Bredzie (Holandia)

przeciwko ,,B. Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia” spélce komandytowej w Warszawie

oraz V. spétce jawnej w Warszawie

o ochrone praw do znakéw towarowych

1. oddala powddztwo wobec V. spétki jawnej w Warszawie;

2. zakazuje ,B. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spolce komandytowej w Warszawie
wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (takze w sklepach
internetowych) i skladowania stodyczy (cukierkéw, gum do Zucia, pastylek i drazetek) opatrzonych

stownymi unijnymi znakami towarowymi MENTOS i MENTOS POP INS oraz graficznymi unijnymi

n';’/? u 09\
znakami  towarowymi mentos , m m /g

zarejestrowanymi w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod numerami:
000117036, 013247804, 002582971, 007313547 i 005640545, w opakowaniach opatrzonych
naklejkami z biatego papieru lub folii, zawierajacymi informacje w innym jezyku niz ten, ktéry jest
wykorzystany na fabrycznych opakowaniach stodyczy, odklejajgcymi sie od opakowania lub
zastaniajgcymi chocby czesciowo znak towarowy MENTOS, lub niezawierajacymi wszystkich

wymaganych informacji, takich jak: peten wykaz sktadnikéw produktu, nazwa wytwércy, nazwa
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dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spozycia, w szczegdlnosci opatrzonych naklejkami

widocznymi na fotografii:

3. zakazuje ,B. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spétce komandytowej w Warszawie
wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (takze w sklepach

internetowych), sktadowania stodyczy (cukierkéw, gum do zucia, pastylek, drazetek) opatrzonych

mentos

znakami  towarowymi: stownym MENTOS oraz stowno-graficznymi

zarejestrowanymi w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod
numerami 68696, 76723 i 260147, w opakowaniach opatrzonych naklejkami: z biatego papieru lub
folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktory jest wykorzystany na fabrycznych
opakowaniach, odklejajgcymi sie od opakowania, zastaniajgcymi cho¢by czesciowo znak towarowy
MENTOS Ilub niezawierajgcymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: peten wykaz
skfadnikéw produktu, nazwa wytworcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie

spozycia, w szczegolnosci opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.;

4. nakazuje ,B. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spotce komandytowej w Warszawie
wycofanie z obrotu i zniszczenie, na jej koszt, stanowigcych jej wtasno$¢ opakowan stodyczy
(cukierkéw, gum do zucia i pastylek) ze znakami towarowymi wymienionymi w pkt 1 i 2, opatrzonych
naklejkami: z biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktéry jest
wykorzystany na fabrycznych opakowaniach lub odklejajagcymi sie od opakowania, zastaniajgcymi
chocby czesciowo znak towarowy lub niezawierajgcymi wszystkich wymaganych informaciji takich jak
peten wykaz skfadnikéw produktu, nazwa wytwércy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja

o dacie spozycia, w szczegdlnosci opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.;

5. w pozostatej czesci oddala powddztwo wobec ,B. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spotki

komandytowej w Warszawie;

6. zasgdza od ,B. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spétki komandytowej w Warszawie na
rzecz P. B.V. z siedzibg w Bredzie kwote 4.587,97 (cztery tysigce piecset osiemdziesigt siedem

97/100) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania;

7. zasgdza od P. B.V. z siedzibg w Bredzie na rzecz V. spétki jawnej w Warszawie kwote 1.697 (tysigc

szescset dziewiecdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;



8. zwraca P. B.V. z siedzibg w Bredzie z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 609,03
(szescset dziewie¢ 3/100) ztotych tytutem niewykorzystanej czesci zaliczki uiszczonej 5 kwietnia 2017

r., zaksiegowanej pod poz. 500015318230.
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UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu roszczen w pismie procesowym z 16 stycznia 2017 r. P. B.V. z siedzibg w

Zoete wniosta o:

1. zakazanie ,B. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spétce komandytowej w Warszawie i ,V.
spotce jawnej w Warszawie wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce,
reklamowania, oferowania (takze w sklepach internetowych), sktadowania stodyczy (cukierkéw, gum
do zucia, pastylek, drazetek) opatrzonych znakami towarowymi MENTOS (EUTM 000117036, EUTM
002582971, EUTM 007313547, EUTM 013247804, EUTM 005640545) w opakowaniach opatrzonych
naklejkami: z biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktéry jest
wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejajgcymi sie od opakowania lub zastaniajgcymi
chocéby czesciowo znak towarowy MENTOS lub nie zawierajgcymi wszystkich wymaganych informacji
takich jak peten wykaz sktadnikow produktu, nazwa wytworcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera,

informacji o dacie spozycia, w szczegoélnosci opatrzonych naklejkami jak przedstawiono na zdjeciu:

2. zakazanie pozwanym wprowadzania do obrotu w P. , reklamowania, oferowania (takze w sklepach
internetowych), sktadowania stodyczy (cukierkéw, gum do zucia, pastylek, drazetek) opatrzonych
znakami towarowymi MENTOS (R. 68696, R.76723, R. 260147) w opakowaniach opatrzonych
naklejkami: z biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktory jest
wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejajgcymi sie od opakowania lub zastaniajgcymi
chocby czesciowo znak towarowy MENTOS lub nie zawierajgcymi wszystkich wymaganych informac;ji
takich jak peten wykaz skfadnikéw produktu, nazwa wytwdrcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera,

informacji o dacie spozycia, w szczegdlnosci opatrzonych naklejkami jak przedstawiono na zdjeciu:

3. nakazanie pozwanym wycofania z rynku i zniszczenia na ich koszt bedacych w ich dyspozyciji
opakowan stodyczy (cukierkéw, gum do Zzucia, pastylek) z w/w znakami towarowymi MENTOS
opatrzonych naklejkami: z biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten,
ktéry jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach lub odklejajgcymi sie od opakowania lub
zastaniajgcymi choéby czesciowo znak towarowy MENTOS lub nie zawierajgcymi wszystkich

wymaganych informacji takich jak peten wykaz sktadnikéw produktu, nazwa wytwércy, nazwa



dystrybutora, nazwa importera, informacji o dacie spozycia, w szczegdélnosci opatrzonych naklejkami

jak przedstawiono na zdjeciu:

4. podanie do publicznej wiadomosci — w przypadku uwzglednienia cho¢by w czesci powddztwa —
faktu, ze sgd okregowy wydal wyrok potwierdzajgcy naruszenie przez pozwane praw z rejestracji
znakéw towarowych MENTOS poprzez opublikowanie obramowanych i widocznych, trzykrotnych
ogtoszen, wielkosci 10% powierzchni strony, przy uzyciu czcionki Arial Narrow 12 w ogdlnopolskim

wydaniu dziennika ,(...)", na trzeciej stronie redakcyjnej poswigconej ekonomii;

5. upowaznienie powodki do zastepczego wykonania obowigzku wskazanego w pkt 4 na koszt
pozwanych, gdy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego w niniejszej

sprawie obowigzki te nie zostang dobrowolnie wykonane przez ktérgkolwiek z nich;

6. zasgdzenie od pozwanych na rzecz powodki kosztéw postepowania. (k.2-439, 586-590)

.B. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spétka komandytowa w Warszawie oraz ,V.
spotka jawna w Warszawie nie ztozyty odpowiedzi na pozew. Nie obality domniemania, wynikajgcego
z art. 139 k.p.c., prawidtowego doreczenia kierowanej do nich korespondencji zawierajgcej odpisy
pozwu, zwréconej przez poczte, jako niepodjetej w terminie, pomimo dwukrotnej awizacji przesyitek.
(k.499-504) Skutek doreczenia nastgpit 21 listopada 2016 r., a zatem zakreslony 21. dniowy termin na
ztozenie odpowiedzi na pozew oraz twierdzen i wnioskow dowodowych mingt pozwanym 20 grudnia
2016 r. Na rozprawie w dniu
16 grudnia 2016 r. wniosty one o oddalenie powddztwa i zwrot kosztéw procesu. (k.536-537, 539-543)
Petnomocnik pozwanych przyznat, ze to spdtka ,B. umieszczata naklejki na towarach oraz, ze

obydwie pozwane sprzedawaty kwestionowane towary w 2012-2013 r.

Postanowieniem z 24 lutego 2017 r. Sgd zobowigzat spotki ,B. oraz V. do udzielenia P. B.V. -

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia — informaciji:

1. o ilosci zakupionych i sprzedanych stodyczy (cukierkéw, gum do Zucia, pastylek, drazetek)
opatrzonych znakami towarowymi MENTOS w opakowaniach opatrzonych naklejkami wykonanymi z
biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktéry jest wykorzystany na
fabrycznych opakowaniach, odklejajgcymi sie od opakowania, zastaniajgcymi choéby czes$ciowo znak
towarowy MENTOS lub nie zawierajgcymi wszystkich wymaganych informaciji, takich jak: peten wykaz

skfadnikéw produktu, nazwy wytworcy, dystrybutora i importera, informaciji o terminie przydatnosci do

spozycia, w szczegolnosci opatrzonych naklejkami przedstawionymi na fotografii: oraz



2. o cenie zakupu oraz cenie osiggnietej przez pozwanych ze sprzedazy stodyczy (cukierkéw, gum do
zucia, pastylek, drazetek) opatrzonych znakami towarowymi MENTOS w opakowaniach opatrzonych
naklejkami wykonanymi z biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten,
ktéry jest wykorzystany na fabrycznych opakowaniach, odklejajgcymi sie od opakowania,
zastaniajgcymi choéby czesciowo znak towarowy MENTOS Ilub nie zawierajgcymi wszystkich
wymaganych informaciji, takich jak: peten wykaz sktadnikdw produktu, nazwy wytworcy, dystrybutora i
importera, informacji o terminie przydatnosci do spozycia, w szczegdélnosci opatrzonych naklejkami
przedstawionymi w pkt 1.

- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 wrzesnia 2016 r.

Na skutek zazalenia pozwanych, postanowieniem z 7 lipca 2017 r. (sygn. akt | ACz 641/17)
Sad Apelacyjny w Warszawie zmienit zaskarzone postanowienie w ten sposéb, ze oddalit wniosek w

stosunku do spdétki V. , oddalajgc zazalenie ,B.

Wobec nieuprawdopodobnienia przez pozwane zaistnienia przyczyn moggcych uzasadniaé
zgtaszanie twierdzen i dowodéw w toku postepowania, pomimo uptywu terminu wskazanego w art.
207 § 2 (w zw. z § 6) k.p.c., Sad postanowit o pominieciu ich twierdzen i oddaleniu sp6znionych

whnioskow dowodowych.

Sad ustalit:

Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niderlandzkiego P. B.V. z siedzibg w Zoete
wchodzi w sktad grupy kapitatowej P. swiatowego producenta stodyczy i wyrobdw cukierniczych tak
znanych marek, jak MENTOS, CHUPA CHUPS, ALPENLIEBE, czy FRUITELLA. (bezsporne — tak tez
wydruki z rejestrow handlowych k.29-61) P. B.V. jest uprawniona do renomowanych (bezsporne —
przyznanie pozwanych k.536) znakéw towarowych Unii Europejskiej chronionych dla towaréw w klasie
30. klasyfikacji nicejskiej (m.in. wyroby cukiernicze, stodycze, cukierki do zucia), zarejestrowanych pod

numerami:

- 000117036 - znak stowny MENTOS od 1 kwietnia 1996 r.

mentos

- 002582971 - znak stowno-graficzny od 19 lutego 2002 r.

[ 1 |
- 007313547 - znak graficzny men os_,' M od 14 pazdziernika 2008 r.

- 013247804 - znak stowny MENTOS POP INS od 12 wrzesnia 2014 r.

(21 3% 9\
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- 005640545 - znak graficzny < od 25 stycznia 2007 r. (bezsporne — tak tez
wydruki z bazy i $wiadectwa rejestracji EUIPO k.63-72, 76-112)



Powddce stuzy takze wylgczno$¢ uzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla

towardéw w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej (wyroby cukiernicze) znakéw towarowych:

- stownego MENTOS R.68696 — od 31 lipca 1990 r.

- stowno-graficznego mentos R.76723 — od 17 listopada 1992 r.

- sfowno-graficznego
wyciag z rejestru UP RP k.73-75)

¥ R.260147 — od 3 pazdziernika 2012 r. (bezsporne — tak tez

Na Swiecie dostepne sg drazetki, gumy do zucia i cukierki w réznych wersjach smakowych
oferowane w opakowaniach ze znakami towarowymi MENTOS. Pakowane w rolki, cukierki o smaku
mietowym sprzedawane sg od 1960 r., a od 1973 r. oferta powddki obejmuje takze cukierki o innych
smakach. Od 1976 r. sg one intensywnie reklamowane. Na polskim rynku sg obecne od 1996 r.,
dystrybuowane przez P. spotke z ograniczong odpowiedzialnosciag w Warszawie (poprzednio V.).
(bezsporne — tak tez oswiadczenie A.B. k.114-144, zeznania $wiadkéw M.B. k.625 i A.B. k.710)

Pod koniec 2014 r. powddka podjeta dziatania zmierzajgce do zwalczania naruszen jej praw
do znakow towarowych MENTOS na terytorium H. przez D. S.A. W toku postepowania przed sgdem

w B. powzieta wiadomos¢, ze kwestionowane przez nig towary w opakowaniach z naklejkami w

jezyku (...) przystaniajgcymi znaki towarowe MENTOS: pochodzg od
.B. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spoétki komandytowej w Warszawie oraz ,V. spotki
jawnej w Warszawie, ktére sprzedawaty D. S.A. oryginalne produkty P. w latach 2012-2013.
Umieszczone na nich naklejki sg nieestetyczne, odklejajg sie. Znajdujgce sie na nich informacje nie sg
kompletne. (bezsporne — tak tez dowody rzeczowe, fotografie k.203, 204, oSwiadczenie J. A. k.147-
201, jego zeznania w charakterze $wiadka k.710, postanowienie k.206-213, 357-373, faktury i listy
przewozowe k.215-231, 233-238, raport detektywa k.319-352) Spodtka B. takze obecnie oferuje tego
rodzaju towary, m.in. na swej stronie internetowej pod adresem www. (...).eu. (bezsporne — tak tez
print-screeny i wydruki ze strony internetowej k.240-317, zeznania swiadka M.Z.k.625) ,V. ” spdika
jawna w Warszawie nie dopuszcza sie obecnie tego rodzaju dziatan. (obcigzajgcy powddke brak
dowodu przeciwnego)

Grupa P. wytwarza stodycze MENTOS w H. . Sg one pakowane odrebnie dla poszczegdinych
krajow przeznaczenia, z uwzglednieniem jezyka oraz informacji wymaganych przepisami prawa

miejscowego. Powddka przywigzuje szczegdlng wage do opakowan swych produktéw, kidre


http://www.bd24.eu/

wykorzystuje takze w dziataniach marketingowych i reklamowych. Umieszczanie przez pozwane na
oryginalnych opakowaniach w sposéb niestaranny naklejek z niepetnymi informacjami o produkcie,
godzi w renome znakoéw towarowych MENTOS. (dowdd: dowody rzeczowe, fotografie k.203, 204,
375, thumaczenia k.354-355, zeznania swiadka M. B. k.625)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.
ustalone zostaly w oparciu o zaoferowany przez powédke material dowodowy. Sad oddalit
natomiast wnioski pozwanych o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadkéow K. W. i W.W. na
okoliczno$¢ ustalenia, ze w latach 2015-2016 spdtka B. nie dokonywata sprzedazy towardw
oznaczonych znakiem MENTOS =z naklejkami zawierajgcymi informacje w jezyku innym niz
oryginalnych napiséw umieszczonych przez producenta na opakowaniu, jako spéznione i powotywane
na okolicznosci negatywne. Sgd oddalit takze wnioski zgtoszone przez pozwane bez przekonujgcego
usprawiedliwienia przyczyn opdéznienia - w pismach procesowych z 5 stycznia 2017 r. (k.546-585) i 6
lutego 2017 r. (k.598-621)

Autentycznos¢ dokumentéw prywatnych i urzedowych nie byta przez strony kwestionowana,
mogty wiec one postuzy¢ weryfikacji zeznan swiadkow M.B., M.Z., A. B. i J.A., ktdrzy w sposéb spojny
i logiczny przedstawili okolicznosci sprawy, pozwalajgc tym samym na poczynienie przez Sad ustalen

w oparciu o dowody niesprzeczne wewnetrznie, wzajemnie sie dopetniajgce.

Z materiatu dowodowego jednoznacznie wynika, ze powddka podjeta prébe zakupu spornych
towaréw jedynie od pozwanej ad. 1, zas z korespondencji wynika, ze to spétka ,B. oferowata i
wprowadzata do obrotu produkty opatrzone znakami towarowymi powodki i zamieszczata na nich
biate samoprzylepne etykiety. Brak natomiast podstaw do przyjecia, ze pozwana ad 2 umieszcza na
towarach opatrzonych znakami MENTOS kwestionowane etykiety oraz ze sprzedaje tak oznaczone
towary.

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 biad) 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 Sadu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08
(...). Prawo wylgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegOllnych 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 ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wptywaé na ktérgkolwiek 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 (...).



Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wylgcznos¢ uzywania znaku towarowego w sposob za-
robkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci
na:

1. umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towaréw 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 swiadczeniem ustug;

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

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wiascicielowi prawo do wylgcznego i nie-
zaktdconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody,
uzywania w obrocie gospodarczym m.in. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do identycznych towardéw (pkt 1). Zgodnie z ust. 1 p.w.p. art. 296, osoba, ktérej prawo
ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdac
od osoby, ktéra naruszyta to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzgdzonej szkody: na zasadach
ogolnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje
sposoby usuniecia skutkbw naruszenia, dajgc sgdowi uprawnienie m.in. do rozstrzygniecia o
bedacych wtasnoscig naruszajgcego srodkach i materiatach, kidre zostaly uzyte do oznaczenia
towardw 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.)

Z kolei przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych
przed datg zgtoszenia lub datg pierwszehstwa unijnego znaku towarowego wtasciciel tego znaku jest
uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére 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 i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,

ktdre sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany (a).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 wiasciciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do
zakazania jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez wtasciciela lub
za jego zgodg. Nie ma to jednak zastosowania, jezeli wtasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby
sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi towarami, w szczegdlnoéci jezeli stan towaréw ulega zmianie lub
pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. (ust. 2) Odpowiednio kwestie wyczerpania praw

ochronnych na krajowe znaki towarowe reguluje przepis art. 155 p.w.p.



Nie ulega watpliwosci Sadu, ze praktyka handlowa okreslana jako import réwnolegty w
ramach Unii Europejskiej jest zgodna z obowigzujgcym porzadkiem prawnym, poniewaz jednak w
zwigzku z tym dochodzi¢ moze do zmiany wygladu opakowania produktu, umieszczania na nim
oznaczen i tresci ingerujgcych w znak towarowy, ktérym postuguje sie wytworca, dziatanie importera
réwnolegtego podlega ocenie z punktu widzenia naruszenia praw wytgcznych osoby trzeciej. Stanowi
ono przedmiot licznych opracowan doktryny prawa znakéw towarowych i orzecznictwa sadow
unijnych, ktére na przestrzeni lat wypracowaty reguty oceny spetnienia przez importera rownolegtego
warunkow uzywania znaku towarowego osoby trzeciej i granic w jakich uprawniony moze sie temu
skutecznie sprzeciwiaé. (m.in. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20/06/1977 r. w
sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 11/07/1996 r. C-232/94 (...), z 11/07/1996 r. w sprawach
potgczonych C-71/94, C-72/94, 73/94 (...), z 12/10/1999 r. w sprawie C-379/97 (...), z 23/04/2002 r. w
sprawie C-143/00 (...) , z 23/04/2002 r. w sprawie C-443/99 (...), z 27/04/2007 r. w sprawie C-348/04
(...), z 22/12/2008 r. w sprawie C-276/05 (...)z 28/07/2011 r. w sprawach potgczonych (...)C-400/09 i
(...) C-207/10) Zgodnie z orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwosci, do takiego naruszenia moze
dojs¢ w szczegodlnosci w sytuacji stosowania przez importera réwnolegtego opakowan uszkodzonych,

niskiej jakosci lub nieestetycznych.

Bezsporne w sprawie jest, ze powddce stuzg prawa wylgcznego uzywania dla wyrobow
cukierniczych renomowanych znakéw towarowych MENTOS. Wytwarzane przez nig i oznaczane
towary powodka wprowadza do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, skutkiem czego
dochodzi do wyczerpania praw P. B.V., zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzadzenia i art. 155 ust. 1, 2
p.w.p. Oferowane przez pozwang ad. 1 w imporcie rownolegtym cukierki byty etykietowane przez B. .,
od czego uzaleznione byto ich wprowadzenie na rynek innego panstwa niz kraj przeznaczenia.
Powddka nie moze sie temu skutecznie sprzeciwic, chyba ze — jak ma to miejsce w tym przypadku —
wyglad etykiety, sposdb jej umieszczenia na pierwotnym opakowaniu i zawarte na niej informacje o
skfadzie produktu — naruszajg renome znakéw towarowych MENTOS, ktéra zostata wypracowana
przez uprawniong podejmowanymi od wielu lat intensywnymi i kosztownymi dziataniami

marketingowymi.

Zeznania $wiadkéw M.B. i A. B. przekonujg o znaczeniu, jakie powddka przywigzuje do
wygladu opakowan swych produktéw, wiasciwej prezentacji umieszczonych na nich znakow
towarowych MENTOS, by mogty one wiasciwie realizowaé przynalezne im funkcje gwarancyjng i
reklamowa. Etykiety naktadane przez spodtke B. niewatpliwie zaburzajg prawidtowe petnienie przez
znaki tych funkcji, dodatkowo mogac wywotywaé u potencjalnych nabywcoéw watpliwosci co do
pochodzenia tak oznaczonych towaréw. Niestarannie natozona, niezawierajgca wszystkich istotnych
informacji o sktadzie produktu, etykieta narusza niekorzystnie wptywa na renome znakéw towarowych
MENTOS.

P. B.V. moze zatem sprzeciwi¢ sie takiemu uzywaniu jej znakéw towarowych na podstawie
art. 13 ust. 2 rozporzadzenia oraz art. 155 ust. 3 p.w.p. Fakt naruszenia znakéw MENTOS nalezy
zatem uzna¢ co za udowodniony w odniesieniu do pozwanej ad. 1. Zaprzestanie przez nig sprzedazy
niestarannie etykietowanych stodyczy nie sprzeciwia sie zastosowaniu wobec spétki B. sankciji
zakazowych, bowiem zastosowano wzgledem niej $rodki tymczasowe, a pozwana stale prowadzi
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dziatalno$¢ handlowa, negujgc kwalifikowanie przez uprawniong tego rodzaju dziatan jako naruszenie
praw do znakow towarowych. Istnieje wiec realna grozba, ze w przysziosci pozwana mogtaby

dopusci¢ sie ponownie naruszen.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3
art. 9 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 Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoz lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegdlne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujgcg mu dziatah stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia
znaku. Stosuje réwniez takie srodki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, ktérych celem
jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z

30/06/2000 r. prawo wtasnosci przemysfowej.

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadac¢ 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 bedacych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegolnosci 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, Zze 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 sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Uznajac za usprawiedliwione zarzuty stawiane pozwanej ad. 1 Sad:

1. zakazat ,B. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spétce komandytowej w Warszawie
wprowadzania do obrotu w krajach Unii Europejskiej, reklamowania, oferowania (takze w sklepach
internetowych) i skladowania stodyczy (cukierkéw, gum do zucia, pastylek i drazetek) opatrzonych

stownymi unijnymi znakami towarowymi MENTOS i MENTOS POP INS oraz graficznymi unijnymi

. ) /;4‘: 4 ﬂo',’ -
znakami  towarowymi Hentos , mentos. @ [ ‘9@

zarejestrowanymi w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod numerami:
000117036, 013247804, 002582971, 007313547 i 005640545, w opakowaniach opatrzonych

naklejkami z biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktéry jest
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wykorzystany na fabrycznych opakowaniach stodyczy, odklejajagcymi sie od opakowania lub
zastaniajgcymi chocby czedciowo znak towarowy MENTOS, lub niezawierajgcymi wszystkich
wymaganych informacji, takich jak: peten wykaz sktadnikow produktu, nazwa wytworcy, nazwa

dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie spozycia, w szczegdlnosci opatrzonych naklejkami

widocznymi na fotografii:

2. zakazat ,B. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spoétce komandytowej w Warszawie
wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, reklamowania, oferowania (takze w sklepach

internetowych), sktadowania stodyczy (cukierkéw, gum do zucia, pastylek, drazetek) opatrzonych

mentos

znakami towarowymi: stownym MENTOS oraz stowno-graficznymi [

zarejestrowanymi w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod
numerami 68696, 76723 i 260147, w opakowaniach opatrzonych naklejkami: z biatego papieru lub
folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktory jest wykorzystany na fabrycznych
opakowaniach, odklejajgcymi sie od opakowania, zastaniajgcymi choc¢by czesciowo znak towarowy
MENTOS Iub niezawierajagcymi wszystkich wymaganych informacji, takich jak: peten wykaz
skfadnikéw produktu, nazwa wytworcy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja o dacie

spozycia, w szczegolnosci opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.;

3. nakazat ,B. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spétce komandytowej w Warszawie
wycofanie z obrotu i zniszczenie, na jej koszt, stanowigcych jej wtasno$¢ opakowan stodyczy
(cukierkéw, gum do zucia i pastylek) ze znakami towarowymi wymienionymi w pkt 1 i 2, opatrzonych
naklejkami: z biatego papieru lub folii, zawierajgcymi informacje w innym jezyku niz ten, ktéry jest
wykorzystany na fabrycznych opakowaniach lub odklejajgcymi sie od opakowania, zastaniajgcymi
choéby czesciowo znak towarowy lub niezawierajgcymi wszystkich wymaganych informac;ji takich jak
peten wykaz skfadnikéw produktu, nazwa wytwércy, nazwa dystrybutora, nazwa importera, informacja

o dacie spozycia, w szczegdélnosci opatrzonych naklejkami widocznymi na fotografii w pkt 1.

Zadane w pkt 1 i 2 pozwu (numeracja z wersji poczgtkowej) sankcje zakazowe i sposoby
usuniecia skutkbw dokonanych juz naruszen mieszczg sie w granicach uprawnien wtasciciela znaku
towarowego i sg adekwatne do sposobu dziatania naruszyciela. Sad oddalit natomiast powddztwo
wobec spotki B. w tej czesci w jakiej P. B.V. zadata publikacji orzeczenia (pkt 3) i upowaznienia do

zastepczego wykonania tego obowigzku (pkt 4), poniewaz powddka nie wykazata zasadnosci publikacii

wyroku w dzienniku ,(...)”. W szczegolnosci nie przedstawita zadnych dowodéw na to, ze czytelnicy tej

wiasnie gazety powinni by¢ poinformowani o stanowigcych naruszenie dziataniach pozwanej ad. 1.
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Roszczenie o podanie do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako
roszczenie o charakterze majgtkowym, uzaleznione jest od spetnienia dwdch przestanek. Po pierwsze
niezbednym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, zas po drugie
wykazanie celowos$ci zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie
przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, $rodek ten petni zaréwno funkcje informacyjna,
wychowawczg, jak i kompensacyjng, nie moze by¢ natomiast utozsamiany z formg represji wobec
przedsiebiorcy dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 25/05/2012 r. | CSK
498/11)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. | CSK 499/12 Sad
Najwyzszy wskazat m.in.: Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzgledniajgce je
orzeczenie sgdu, czyni zado$¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, peini funkcje
kompensacyjng, a takze wychowawczg i prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie
dla przedsiebiorcy, ktérego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyz umozliwia bez-
posrednio poinformowanie opinii publicznej (klientéw) o naruszeniu praw i intereséw pokrzywdzonego

oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajgcych z sentencji wyroku.

W orzecznictwie i doktrynie podkre$la sie rdwniez, ze przy orzekaniu na podstawie art. 287

ust. 2 p.w.p powinno stosowaC sie zasade proporcjonalnosci. Przy zasgdzeniu roszczenie

publikacyjnego nalezy kierowac sie zakresem niedozwolonych dziatar naruszyciela. Sgd powinien
zwtaszcza wzigé pod uwage, czy miafy one miejsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego czesci,
czy dotyczyly klienteli w cafosci, czy tylko jakiej$ jej czesci, czy skutki naruszenia dotknety
konsumentéw, jak dtugo trwat stan naruszenia oraz jakie byty dalsze konsekwencje naruszenia, np.
czy doszfo do utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz Prawo wtasnosci przemystowej. System Prawa
Prywatnego. Tom 14B, Rozdziat L, strona 144, Nb 129)

Zaoferowany przez powddke materiat dowodowy nie dawat natomiast podstaw do uznania, ze
V. spoétka jawna w Warszawie narusza prawa P. B.V. do znakéw towarowych MENTOS lub istnieje
realne zagrozenie ich naruszania w przysziosci. Udziat pozwanej ad. 2 w naruszeniu w latach 2012-
2013 miat charakter incydentalny, a spétka zapewnia, Ze nie etykietuje towaréw, nie oferuje ich ani nie
sprzedaje. Jej dziatalnos¢ w grupie B. ma charakter wewnetrzny. (brak dowodu przeciwnego) Z tej

przyczyny Sad orzekt o oddaleniu powddztwa wobec spétki V..

Przyjmujac, ze wspétuczestnictwo pozwanych ma charakter formalny Sad orzekl o
kosztach procesu odrebnie wobec kazdej z nich: na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za
wynik sporu w odniesieniu do pozwanej ad. 2 oraz na zasadnie art. 100 zdanie drugie k.p.c. w

odniesieniu do pozwanej ad. 1., ktéra ulegta nieznacznej czesci swego roszczenia.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w

wysokos$ci naleznej wedtug przepisdw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Optaty za czynnosci
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radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za czynno$ci radcow prawnych. Zasadzajgc optate
sad bierze pod uwage niezbedny nakfad pracy, a takze charakter sprawy i wkfad pracy petnomocnika
w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw

ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnikéw wykonujgcych zawdd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w

minimalnej wysokosci. (1.680 zt + 17 zt tytutem optaty skarbowej od petnomocnictwa)

W rozliczeniu kosztéw P. B.V. w odniesieniu do pozwanej ad. 1 Sad uwzglednit: %2 czesc
optaty od pozwu, wydatki na koszty stawiennictwa swiadka i ttumaczenia (tgcznie 390,97 zi) od
pozwu oraz koszty zastepstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokos$ci. Sagd zwrdcit powddce

kwote 609,03 zt tytulem niewykorzystanej czesci zaliczki. (art. 80 u.k.s.c.)

Zarzadzenie:
1. odpis wyroku z uzasadnieniem doreczy¢ petnomocnikom powoda i pozwanych
2. k.z wplywem lub za miesigc.

17/07/2017 r.
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