


123588, R- 166929, R- 300264 przez :

1. zakazanie pozwanej FIRMIE ROLESKI Marek Roleski spdtce
jawnej oferowania do sprzedazy , wprowadzania do obrotu , albo
reklamowania w jakiejkolwiek formie, lub zlecania reklamy
majonezu w stojach , ktére sa ogdlnie upodobnione do opakowan
stosowanych przez powodke, w szczegdlnosei przez:

- zolte tlo etykiety,

- centralne umieszczone pole w kolorze biatym, popielatym, lub
kremowym w ksztalcie zblizonym do elipsy , z zielonym paskiem
ponad nim;

- zielong przykrywke sloja i dodatkowe umieszczenie na niej
okragtej, zéttej nalepki ( banderoli) polaczonej z jego bokiem;

2. zakazaniem pozwanemu oferowania do sprzedazy,
wprowadzania do obrotu , albo reklamowania w jakiekolwiek
formie, lub zlecania reklamy opakowan produkiow z oznaczeniem
,» Mmajonez §wigtokrzyski”, oraz rdwnoznacznych z nim;

1l. zobowiazuje strong pozwana do podania do publiczne;
wiadomosci na jej koszt informacji o orzeczeniu uwzgledniajgcym
roszczenia okreslone wyzej w formie ogloszenia prasowego
zamieszczonego w trzech kolejnych wydaniach ,, Rzeczpospolite)”,
»azety Wyborczej”, oraz ,, Pulsu Biznesu”, na pierwszej stronie
przeznaczonej na umieszenie takich ogloszen o formacie nie
mniejszym niz % strony przedstawionej czcionka Arial, lub Times
New Roman, o wielkosci nie mniejszej niz 14 pkt. , dwukrotnie
pogrubionej, o nastgpujacej tresci :,, Sad nakazal FIRMIE
ROLESKI Marek Roleski spoice jawnej w Zbylitowskie] Gorze
zaniechania czynow nieuczciwej konkurencji, oraz naruszen praw
wiasnoscl przemystowej, t). praw ochronnych na znaki towarowe,
bedgce wlasnosdcig Wytworczej Spétdzielni Pracy SPOLEM w
Kielcach przez:

- zakazanie oferowania do sprzedazy , wprowadzania do obrotu i
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Sygn. akt IX GC 86/10
Uzasadnienie

Strona powodowa Wytwércza Spoidzielnia Pracy ,Spotem” w Kielcach w
pozwie przeciwko stronie pozwanej Firmie ROLESKI Marek Roleski spétce jawnej
w Zbylitowskiej Gorze w ostatecznie sprecyzowanym zadaniu domagata sie:

1) nakazania pozwanemu zaniechania czyndw nieuczciwej konkurencji oraz
0 zaniechania naruszen praw wiasnosci przemystowej, tj. praw ochronnych na
znaki towarowe: R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264

poprzez:

a) zakazanie Firmie ROLESK! Marek Roleski spdice jawnej oferowania do
sprzedazy, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie lub
zlecania reklamy majonezu w stojach, ktére sg ogéinie upodobnione do opakowan
stosowanych przez powodke, wszczegblnosci poprzez:

- zélte tto etykiety,

- centralnie umieszczone pole w kolorze biatym, popielatym lub kremowym w
ksztalcie zblizonym do elipsy z zielonym paskiem ponad nim,

- zielong przykrywke stoja i dodatkowe umieszczenie na niej okrggtej, zoHe]
nalepki {banderoli) potaczonej z jego bokiem,

b) zakazanie pozwanemu oferowania do sprzedazy, wprowadzania do obrotu albo
reklamowania w jakiejkolwiek formie lub zlecania reklamy opakowan produktow z
oznaczeniem ,majonez Swietokrzyski" oraz réwnoznacznych z nim,

¢) nakazanie pozwanemu wycofania zgloszen znakdw towarowych dokonanych w
Urzedzie Patentowym RP o0 numerach Z-342418 | Z-343724, a takze
zrzeczenia sie przez pozwanego praw do wspdlnotowych znakéw towarowych
CTM-007115322 i CTM-007115439 oraz wzordw wspéinotowych RCD-
000978598-0001 i 000978598-0002,

2) poadania do publicznej wiadomosci na koszt pozwanego informacji o orzeczeniu
uwzgledniajgcym roszczenia okreslone wyzej, w formie ogtoszenia prasowego
zmieszczonego w trzech kolejnych wydaniach ,Rzeczpospolite]’, ,Gazety
Wyborczef" oraz ,Pulsu  Biznesu", na pierwszej stronie przeznaczonej na
umieszczanie takich ogtoszen, o formacie nie mnigjszym niz 1/2 strony,
przedstawionegj czcionka Arial lub Times New Roman, o wielkodci nie mniejszej niz

14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o nastepujgce] tresci:
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.Sad nakazat Firmie ROLESKI Marek Roleski spdtka jawna z siedzibg w
Zbylitowskiej Gorze zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji oraz o naruszen
praw wiasnoéci przemystowej, tj. praw ochronnych na znaki towarowe bedgce
wiasnoscia Wytwérczej Spotdzielni Pracy ,Spotem” z siedziba w Kielcach poprzez:
- zakazanie oferowania do sprzedazy, wprowadzania do obrotu i reklamowania
majonezu w stojach, ktére sa ogodinie upodobnione do opakowan stosowanych
przez WSP ,Spofem” Kielce, a takze produktow z oznaczeniem ,majonez
$wietokrzyski”,

- nakazanie Firmie ROLESKI Marek Roleski spolce jawnej wycofanie zgtoszen
znakoéw towarowych | zrzeczenie sie praw do znakéw towarowych i
wzoréw naruszajgcych prawa Wytworczej Spétdzielni Pracy ,Spotem” z siedzibg w
Kielcach.”

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia,

3) upowaznienia powddki do opublikowania ogloszenia o wskazanej wyzej tresci
na koszt pozwanego - w razie niewykonania |lub nienalezytego wykonania przez
pozwanego orzeczenia Sadu, o ktdrym mowa w punkcie 2,

4} zasgdzenia na rzecz powodki zwrotu kosztdbw procesu, w tym kosztdw
zastepstwa procesowego | kosztéw optaty skarbowej od petnomocnictw,
wediug norm przepisanych.

Zadanie pozwu w jego pierwotnym brzmieniu zgtoszonym w pozwie strona
powodowa sprecyzowata w stanowisku wyraZonym na rozprawie w dniu 24
wrzesnia 2009 roku (k — 1167-1169), a nadio w pismach procesowych z dnia 4
listopada 2009 r. (k — 1198-1205) i z dnia 22 listopada 2010 roku (k — 1466—
1470).

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podata, iz jest wytgcznym
producentem ,Majonezu Kieleckiego", ktéry wprowadza do obrotu handlowego
pod tg nazwg w stoikach o réznej pojemnosci, najczesciej w stoiku o zawartosci
(wsadu) 310 ml, ktdry jest stosowany w niemal niezmienionej postaci od kilkunastu
lat. Na obwodzie tego stoika znajdujg sie charakterystyczne, pionowe karbowania.
Produkt powodki i jego opakowanie sg powszechnie znane i renomowane.
Uzywane przez powddke sloiki, bez wzgledu na pojemnosé, opatrywane
sg jednakowymi etykietami zawierajgcymi stowno-graficzny znak towarowy
R-197616.

Podstawowymi elementami tego znaku towarowego sa:
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- centralnie usytuowana, duza, pozioma elipsa o zielonych brzegach z wpisanymi
wewnatrz stowami ,Majonez KIELECKI", przy czym slowo ,Majonez" jest wpisane
literami czerwonymi, pochylonymi, natomiast sfowo ,KIELECKI" wpisano duzymi,
prostymi, zéltymi literami umieszczonymi w ramce koloru zielonego, stanowigcej
ich tho;

- wkomponowana w gorng czes¢ wiekszej elipsy druga, niewielka elipsa o
czerwonych brzegach, zawierajgca oznaczenie producenta w postaci zéttej korony
z elementami w kolorze czerwonym,

- ulokowanie polowy mniejszej elipsy na tle zielonego paska przebiegajgcego
poziomo w gornej czesci etykiety, przy czym dla pozostale] czesci tej mniejszej
elipsy oraz dla elipsy wiekszej tto stanowi zoite pole.

Produkt ,Majonez Kielecki® spetnia warunki, ktorym musi odpowiadac
renomowany znak towarowy. Stowno-graficzny znak towarowy R-197616
stosowany przez powddke do oznaczenia ,majonezu kieleckiego” jest z cafa
pewnoscig renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust.2 pkt
3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej. Renoma
.Majonezu Kieleckiego" i uzywanego na jego oznaczenie stowno-graficznego
znaku towarowego nie moze budzi¢ zadnej watpliwosci.

W 2008 r. pozwany wprowadzit na rynek podrobke, nasladujacy
opakowanie ,Majonezu Kieleckiego” powodki, kidra dodatkowo oznaczyt stowem
,Swietokrzyski", co zmusito powédke do skierowania sprawy na droge sadows.
Nastepnie podrobka ta zostata przez pozwanego dwukrotnie zmodyfikowana
(m.in. usunieto sfowo ,Swietokrzyski"), nie zmienito to jednak charakteru
opakowania, ktére przypomina oryginalny produkt powddki.

Cechami etykiety pozwanego byly :

- zbHte to etykiety,

- centralnie umieszczone pole w kolorze bialym w ksztaicie zblizonym do elipsy z
zielonym paskiem ponad nim,

- zielona przykrywka sioja | dodatkowe umieszczenie na niej okraglte], zohej
nalepki (banderoli) potaczonej z jego bokiem.

Czyny nieuczciwej konkurencji, jakich dopuszcza sie pozwany, polegajg w
szczegoinosci na: reklamowaniu | wprowadzaniu do obrotu handlowego majonezu,
ktérego opakowanie zostato upodobnione do renomowanego produktu
powodki, t. ,Majonezu Kieleckiego” (jest to czyn naruszajgcy art. 3 i 10 ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Nadio naruszenia przez pozwanego praw
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wlasnosci przemystowe] powddki, tj. praw rannych na znaki towarowe: R-
197616, R-1704E}f, R-123588, R-166929, R-300264, polega na bezprawnym
reklamowaniu i stosowaniu w obrocie znaku podobnego do nich, a w
szczegolnosci na bezprawnym uZywaniu w obrocie gospodarczym znaku
podobnego do renomowanego znaku towarowego powoédki R-197616. Co wiecej
uzywanie takie moze przynied¢ pozwanemu nienalezng korzys¢. Nie mozZna
rowniez wykluczyé, ze moze to réwniez byé szkodliwe dla odrdzniajgcego
charakteru renomy znaku powodki.

Podobienstwo opakowan produktéw stron powoduje, Zze odbiorcy sa
dezinformowani przez pozwanego a istota konfuzji kupujacych polega na
zakioceniu ich procesu decyzyjnego wywotane skojarzeniem oznaczenia produktu
pozwanego ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez powodke.

Swoje roszczenia powoddka wywodzi z art. 3, 10 i 18 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz art. 153 i art. 296 ust. 1, 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
wtasnosci przemysfowej.

W tym stanie rzeczy, powédka zmuszona byta w stosownym trybie wnosié
takze o zaniechanie naruszen jej praw, realizowane przez pozwanego poprzez
zgloszenie przez niege do ochrony, wzglednie uzyskanie ochrony (po
przeprowadzeniu w zasadzie jedynie formalnego badania warunkéw jej udzielenia)
nastepujgcych znakow towarowych oraz wzorow:

- zgtoszenie znaku towarowego Z-343724 z 17.07.2008 r.,

- zgtoszenie znaku towarowego Z-342418 z 19.06.2008 r.,

- zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego CTMA-007115439 z 02.09.2008
r,

- wspolnotowy znak towarowy CTM-007115322 z 02.09.2008 r,

- wzér wspoinotowy RCD-000978598-0001 z 29.07.2008 r.,

- wzor wspolnotowy RCD-000978598-0002 z 29.07.2008 r.

Znaki te wykorzystywane byly przez pozwanego w sposdb, kiory
prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz praw wiasnosci
przemystowej powddki, stad zadanie nakazania pozwanemu wycofania zgtoszen
tych znakow, wzglednie zrzeczenia sie praw do nich dotyczgce trzech ostatnich,
udzielonych juz praw (wzglednie zakazania ich stosowania).

Roszczeniem ochronnym wyrazonym w pozwie objete sa zaréwno produkt
wytwarzany przez powédke, jak i opakowanie o okreslonych wyzej cechach.

Zadanie to nie wytacza zgdan w zakresie ochrony znakow towarowych R- 170401,
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R-123588, R-166929, R-300264. Renomg objety jest bowiem i produkt, i znak
towarowy tworzacy opakowanie. .Renomowanym znakiem towarowym jest nadto
znak stowny ,Majonez Kielecki", natomiast znak stowno-graficzny R-197616 ma
ceche znaku renomowanego od poczatku lat 90-tych. Renoma wynika z
znacznego udziatu produktu na rynku sprzedazy, intensywnej reklamy, wysokiej

jakosci majonezu oraz naktadéw na promocje.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Firma ROLESKI Marek Roleski
spbétka jawna w Zbylitowskiej Gérze wniosta o oddalenie powddztwa w catosci
oraz zasgdzenie kosztow zastepstwa wedtug norm przepisanych.

Pozwany wskazat jednoczesnie, iz jego zdaniem zgdanie objete punktem 2
pozwu podlega zwrotowi jako roszczenie niemajatkowe nienalezycie opfacone.
Whidst nadto o zawieszenie postepowania do czasu zakonczenia postepowania
rejestrowego  dotyczacego spornej etykiety, a ewentualnie do czasu
rozstrzygniecia sprawy do sygn. akt. VIl GC 23/09 przed Sgdem Okregowym w
Kielcach, ewentualnie o pofgczenie obu spraw do facznego rozpoznania, a takze o
pominiecie dowodu z opinii biegtego lub instytutu jako nieprzydatnego w sprawie
oraz pominiecie dowodu z zeznan $wiadkow, jaki zgtosita powbdka.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany oswiadczyt, iz zaprzecza
wszystkim twierdzeniom, zarzutom i wnioskom strony powodowej, za wyjatkiem
wyraznie przyznanych.

Zdaniem pozwanego nie moze by¢é mowy o podrabianiu przez niego
produktu strony powodowej, bowiem podrobienie zakfada identyczno$¢ produktow
lub znakdw towarowych, za$ umieszczanie na produktach innego renomowanego
znaku towarowego eliminuje nie tylko identycznosé, ale i podobienstwo. Argument
o istnieniu ryzyka wprowadzenia klienta w bfad, przy umieszczeniu na produkcie
wiasnych znakéw firmowych strony powodowej, przeczy twierdzeniom o
Jsrenomowanym" charakterze znaku towarowego.

Pozwany poniést, iz strona przeciwna niezasadnie utozsamia nieuczciwg
konkurencje i naruszenie praw patentowych. Konsekwencjg tego jest
nieuprawnione taczenie przez strone powodowa praw patentowych i roszczen
przewidzianych ustawg o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji. Dla naruszenia
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji nie jest przewidziane roszczenie o
podanie wyroku do publicznej wiadomosci. Analogicznie obrét w powszechnie

dostepnych stojach, kolorystyce i innych elementach wskazanych ogdlinie w pkt.
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1 a) pozwu, nie jest naruszeniem praw patentowych. Nie mozna bowiem zakazaé
stosowania koloru, choéby i w dominujacym zakresie, stosowania ksztattow,
napisow etc. niezaleznie od dokonanych wczeéniej rejestracii.

Niezrozumiatym pozostaje dla strony pozwanej zagdanie zaniechania przez
nig stosowania zarejestrowanych znakéw towarowych w postaci wiasnej etykiety,
czy wlasnego znaku firmowego.

Zdaniem pozwanego strona powodowa nie wykazata renomy, a co najwyzej
renome samegqo produktu, ktdrego ochrony zadanie pozwu w ogdle nie obejmuje.
Pozwany podkreslit tez, 2e w przypadku, gdy dwa podmioty konkuruja ze sobg
pod wiasnymi markami, nie dochodzi do uszczerbku na renomie, na zdolnosci
odrézniajacej, a korzy$ci nie wynikajg z tych okolicznosci, a zatem nie sg
nienalezne.

W ocenie pozwanego diugoletnia produkcja majonezu, czy tez fakt, ze
pracownicy powoddki sa tworcami norm oraz strzezonych receptur produkeji
majonezu, pozostajg bez zwigzku z niniejszym sporem. Zatgczony przez strone
powodows materiat dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, od kiedy dokfadnie
stosuje ona opakowanie ,Majonezu Kiéleckiego“ w postaci w fakiej jest aktualnie
wprowadzane do obrotu, a tym samym co jest renomowane - sam producent, czy
jego produkt, czy tez jego opakowanie.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia stowno-graficznege znak nr R-197616
jako renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy
prawo wiasnosci przemystowej, pozwany zwrécita uwage na zamienne uzywanie
w pozwie terminéw ,znak towarowy" oraz ,produkt®. Zdaniem pozwanego
powddka myli pojecie renomy zarejestrowanego znaku towarowego z pojeciem
renomy produktu. W konsekwencji nie dowodzi renomy znaku stowno-graficznego
nr R-197616, tylko ogdinie okreslonego produktu ,Majonez Kielecki”.

Pozwany zarzucif, iz w zalacznikach do pozwu - 20/1 do 20/24 - nie jest
uwidoczniona postaé zarejestrowanego znaku stowno-graficznego nr R-197616.
Podaobnie znak ten nie jest uwidoczniony w zatgcznikach nr 50/1 do 50/7, ktére to
dokumenty powotane zostaly dla udowodnienia pozytywnych opinii internautéw na
temat ,Majonezu Kieleckiege". Powstaje zatem watpliwos$é, czy internauci
wypowiadajgc sie na temat ,Majonezu Kieleckiego" tgczg te nazwe z konkretnym
oznaczeniem sfowno-graficznym. Ponadto strona pozwana kwestionuje wartos¢

dowodowa wyselekcjonowanych wypowiedzi z forow internetowych.



W przekonaniu strony pozwanej niemozliwa jest na podstawie dokumentdw
zataczonych przez strone powodows ocena, czy majonez oznaczany znakiem nr
R-197616 ma bardzo duzy udziat w rynku majonezéw w Polsce.

Zdaniem pozwanego strona powodowa nie przedstawita Zzadnych
argumentow, ani tez dokumentéw, kiore swiadczylyby o bardzo powaznym
terytorialnym | czasowym zasiegu uzywania znaku (R-197616), ani tez nie
udowodnita bardzo wysokiej wartoéci tego oznaczenia w ocenie niezaleznych
instytucji finansowych.

Strona pozwana zarzucita, ze w zakresie podobienstwa opakowan, celem
ustalenia czy wystepuje ryzyko konfuzji co do Zrédia pochodzenia towaru,
stosowac¢ nalezy zasade catosciowe] oceny opakowania tj. catoéciowg ocene
Znaku towarowego lub opakowania, a nie ocene ich poszczegdinych elementow,
co czyni strona powodowa.

W przekonaniu sfrony pozwanej jako cafkowicie nieuprawnione nalezy
oceni¢ twierdzenia strony powodowej o ,dziataniu z petng premedytacig”,
Kierunkowym dziataniu grafikow", checi przejecia cze$ci klientow pozwanej”
Niestuszny jest tym samym postawiony stronie pozwanej zarzut sprzecznosc jgj
zachowania z dobrymi obyczajami.

Zdaniem strony pozwanej, w odniesieniu do ,Majonezu Kieleckiego” znak
towarowy firmy nie jest wykorzystywany w sposéb majacy na celu odroznianie
towaru za jego posrednictwem w obrocie, gdyz znak firmowy jako taki nie jest
promowany.

Dia oznaczenia produktu strony powodowej warstwg stowng jest napis
.KIELCE Majonez KIELECKI". W przekonaniu strony pozwanej oznaczenie sklada
sie wytacznie z nazwy rodzajowej fowaru oraz okresélenia miejsca pochodzenia
towaru. Jest to wiec oznaczenie pozbawione cech odrdzniajacych i jako takie nie
powinno by¢ przedmiotem rozwazan dotyczacych podobienstwa oznaczen.
Strona pozwana podkresla natomiast, iz okreslenie FIRMA ROLESK! jest
dystynktywne, nie znajduje sie na znaku WSP Spotem i jednoznacznie wskazuje
producenta produktu. Stosowane przez pozwanego oznaczenie REGIONALNY
SWIETOKRZSKI jest nawigzaniem do charakterystycznego smaku majonezu i nie
znajduje sie w znaku powddki. Réwniez okreslenie ,Tradycja Dobrego Smaku” jest
okresleniem fantazyjnym i dystynktywnym i réwniez nie znajduje sie na znaku

powodki,



Pozwany dodat, ze okreslenie ,FIRMA ROLESKI" czy tez ,ROLESKI" podlega

ochronie jako element stowny wielu juz zarejestrowanych znakow towarowych,

m.in. IR-834874, R-84161, R-84162, R-105524, R-145653 oraz R-147866.
Pozwany szczegotowo odnidst sie réwniez do warstwy graficznej spornych

oznaczer.

Z uwagi na fakt iz w dniu 27 maja 2009 roku doreczono stronie pozwanej
odpis pozwu wraz z zalgcznikami, to jej pismo procesowe obejmujace
uzupetienie odpowiedzi na pozew ktdre wplynelo do Sadu w dniu 2 lipca 2009
roku, a wiec po uplywie dwéch tygodni od doreczenia odpisu pozwu, wobec
przekroczenia terminu wskazanego w przepisie art. 479" § 1 k.p.c., nalezalo
uzna¢ za spoéZnione (por. potwierdzernie doreczenia odpisu pozwu k — 592,
potwierdzenie daty nadania pisma procesowego obejmujgcego uzupetnienie

odpowiedzi na pozew k — 648).

W pismie procesowym z dnia 10 grudnia 2010 roku (k ~ 1481-1484)
pozwany zarzucit, 2e sprecyzowanie Zzadania pozwu przez strone powodowa
stanowi niedopuszczalng zmiane powddztwa., Zdaniem pozwanego za nowe
roszczenie nalezy uznaé zadanie w czesdci, w jakiej strona powodowa domaga sie
zakazania pozwanemu stosowania pola w kolorze popielatym fub kremowym w
ksztatcie zblizonym do elipsy z zielonym paskiem ponad nim. Pozwany podkresli,
iz powédka nie traktuje jako upodabniajacego jego znaku, ale wytgcznie powoluje
sie na ogbine upodobnienie, tak co do ksztaltu stoja, jak i wizerunku opakowania.

Dodatkowo pozwany do protokofu rozprawy z dnia 27 stycznia 2012 r. (por.
k - 1642) oraz w pismie procesowym z dnia 20 kwietnia 2012 r. (por. k— 1707 —
1709 ) wnidst 0 umorzenie postepowania jako bezprzedmiotowego, powotujac sie
na zmiane kolorystyki etykiety i stosowne oswiadczenie wspéinika spétki z dnia
26.01.2012r.



Poza sporem pozostaje :

Strona powodowa Wytwdrcza Spoéldzielnia Pracy ,Spotem" w Kielcach jest
wytgcznym producentem ,Majonezu Kieleckiego”, ktory wprowadza do obrotu
handiowego pod tg nazwg w sloikach 0 réznej pojemnosci, najczesciej w sloiku o
zawartosci (wsadu) 310 ml, ktdry jest stosowany w niemal niezmienionej postaci
od kilkunastu lat. Na obwodzie tego sloika znajduja sie charakterystyczne,
pionowe karbowania.

Elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i
wprowadzanego do obrotu przez strone powodowsg opisane sa zarejestrowanymi
na jej rzecz znakami towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-
300264.

Uzywane  przez  strong powodowa stoiki, bez  wzgledu Vna
pojemno$é, opatrywane s3g jednakowymi etykietami zawierajacymi stowno-
graficzny znak towarowy R-197616, ktorego podstawowymi elementami sg:

- centralnie usytuowana, duza, pozioma elipsa o zielonych brzegach z wpisanymi
wewnatrz stowami ,Majonez KIELECK!", przy czym stowo ,Majonez" jest wpisane
literami czerwonymi, pochyionymi, natomiast stowo ,KIELECKI" wpisano duzymi,
prostymi, zGtymi literami umieszczonymi w ramce koloru zielonego, stanowigcej
ich tto,

- wkomponowana w goérng cze$é wiekszej elipsy druga, niewielka elipsa o
czerwonych brzegach, zawierajaca oznaczenie producenta w postaci z6ttej korony
Z elementami w kolorze czerwonym,

- ulokowanie potowy mniejszej elipsy na tle zielonego paska przebiegajacego
poziomo w gornej czesci etykiety, przy czym dla pozostatej czesci tej mniejszej
elipsy oraz dla elipsy wiekszej tto stanowi zétte pole.

W 2008 r. strona pozwana Firma ROLESKI Marek Roleski spotka jawna w
Zbylitowskiej Gorze wprowadzita na rynek majonez w opakowaniu opatrzonym
oznaczeniem ,Swietokrzyski’. Opakowanie to byto przez pozwanego dwukrotnie
zmodyfikowane, m.in. przez usuniecie slowa ,Swietokrzyski® i zastgpienie go
ostatecznie w toku niniejszego postepowania stowemn ,Regionalny’( por.
zestawienie zdjeé produkowanego przez pozwanego majonezu w szklanych

stoikach ze spornymi etykietami k — 1469 ).
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W nastepstwie wniosku zlozonego do sygn. | Co 10/09 przed wszczeciem
niniejszego sporu strona powodowa z dniem 15 lipca 2009 r. uzyskata
zabezpieczenie swoich roszczen przez zakazanie FIRMIE Roleski Marek Roleski
spoice jawnej do czasu prawomocnego zakoriczenia postepowania sprzedazy
majonezu z uzyciem etykiety zawierajacej zéte tto, umieszczone centralnie pole
w kolorze biatym w ksztatcie elipsy z zielong obwddkg oraz uzyciem zielonej
przykrywki stoja i okragtej zottej nalepki (banderoli) potaczonej z jego bokiem (por.
postanowienie Sadu Apelacyinego w Krakowie - Wydziat | Cywilny z dn.
15.07.2009 r. | ACa 755 / 2009 w sprawie Sadu Okregowego w Tarnowie | Co
10/09) .

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie do sygn. akt | ACz
20/11 Sad Apelacyjny w Krakowie zmienit, na skutek zazalenia strony powodowej,
postanowienie Sgdu Okregowego w Krakowie z dnia 11 pazdziernika 2010 r.
sygn. akt IX GC 86/10, uwzgledniajgc w czeséci wniosek strony powodowej o
zabezpieczenie roszczenia i udzielajac zabezpieczenia przez zajecie do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania znajdujgcych sie w posiadaniu
pozwanego Firmy ROLESKI Marek Roleski spdtka jawna produkiow w postaci
majonezu w opakowaniach z uzyciem etykiety zawierajgcej z6te centralne tio,
centrainie umieszczone pole w kolorze bialym lub zottym w ksztatcie zblizonym do
elipsy, obwiedzionej lub podkreslonej zielona lub czerwona linig oraz  uzycie
zielonej przykrywki stoja | okragtej z6tej nalepki (banderoli) pofaczonej z jego
bokiem, a takze zawierajgcych ktorykolwiek z opisanych wyzej elementdw (por.
postanowienie k -1509-1518).

Sad ustalit nastepujacy stan faktyczny:

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzja z dnia 6 wrzesnia 2000

roku nadat na rzecz strony powodowej Wytwérczej Spoidzieini Pracy ,Spofem” w

Kielcach prawo ochronne na znak towarowy graficzny R-123588. Ochrony

udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku.

Dowéd: $wiadectwo ochronne, wydruk Zwyszukiwarki strony internetowej Urzedu
Patentowego RP k - 502-504, graficzne przedstawienie znaku
towarowego
k - 547
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Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzjg z dnia 3 stycznia 2006
roku nadat na rzecz strony powodowe] Wytworczej Spétdzielni Pracy ,Spolem” w
Kielcach prawo ochronne na znak towarowy stowno-graficzny Prawdziwy
MAJONEZ Sprébuj! Majonez KIELECKI R-170401. Ochrony udzielono od dnia 31
pazdziernika 2001 roku.
Dowdd: swiadectwo ochronne, wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzedu
Patentowego RP k - 499-50, graficzne przedstawienie znaku towarowego
k-547

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzjg z dnia 13 listopada 2007

roku nadat na rzecz strony powodowej Wytwérczej Spdtdzieini Pracy ,Spofem” w

Kielcach prawo ochronne na znak towarowy stowno-graficzny Majonez KIELECKI

KIELCE R-197616. Ochrony udzielono od dnia 27 kwietnia 2006 roku.

Dowdd: $wiadectwo ochronne, wydruk z wyszukiwarki strony internetowe] Urzedu
Patentowego RP k - 483-4985 graficzne przedstawienie znaku
towarowego
k - 547

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzjg z dnia 27 grudnia 2005
roku nadat na rzecz strony powodowej Wytwdrczej Spotdzieini Pracy ,Spofem” w
Kielcach prawo ochronne na znak towarowy stowno-graficzny ,Majonez? Nie
krece, kupuje KIELECKI® R-193780. Ochrony udzielono od 21 wrzeénia 2005
roku.
Dowdd: wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzedu Patentowego RP k -
506, graficzne przedstawienie znaku towarowego Kk - 547

Urzgd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzjg z dnia 22 listopada 2006
roku stwierdzit wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy stowno-
graficzny R-119510 ,Majonez STOLOWY KIELECKI”, nadany na rzecz strony
powodowe] Wytworczej Spdidzielni Pracy ,Spofem” w Kielcach, ktdremu ochrony
udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku.

Dowdd: wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzedu Patentowego RP k -
505, graficzne przedstawienie znaku towarowego k - 547
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Na elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i
wprowadzanego do obrotu przez strone powodowa , a opisans znakami
towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-193780 skiadaja sie:

1. figury geometryczne:

- dwie elipsy roznej wielkoéci; osie wielkie obu elips usytuowane sa poziomo;
mniejsza elipsa usytuowana jest powyzej wiekszej, w czesci nasunieta na
wieksza; osie mate obu elips znajdujg sie na tej samej linii; elipsa mniejsza
uwidoczniona jest na pierwszym pianie,

2. symbole:

- korona wpisujgca sie w stylistyke korony rangowej; wstegi po obu stronach,

3. pismo ¢ nastepujgcym kroju i sktadzie:

- tekst etykiety zawiera sie w czterech wierszach; w dwoch wypadkach pismo w
odmianie dwuelementowe], w pozostalych jednoelementowej;, wszystkie wyrazy
ziozone zostaly z uzyciem liter wersalikowych, wyjgtek stanowi stowo Majonez
ztozone kurentem w odmianie pochytej,

4. zestaw barw:

- cafa etykieta zaprojektowana zostata z uzyciem czterech koloréw: biafego,
zoltego, czerwonego i zielonego, posiada ukiad kompozycyjny osiowy, elipsa
mniejsza biata z otokiem czerwonym, przewezonym przy koncach osi mnigjszej, w
elipsie mniejszej korona ze wstegami, a pod nia nazwa SPOLEM, ponizej siedziba
— Kielce; elipsa wieksza biata z otokiem zielonym, wewngtrz elipsy nazwa
produkiu Majonez KIELECKI w dwoéch wierszach, sfowo ,majonez” w kolorze
czerwonym; stowo KIELECK! w kolorze zottym w ramce w kolorze zieflonym,
ramka w ksztalcie prostokata; ponizej napis BEZ KONSERWANTOW w kolorze
czerwonym; wymienione elementy na Zottym kolorze, kiéry nalezy uznac za
ogoline tlo obwoluty; w goérnej czesci obwoluty na je] krawedzi zielony pasek; z
konsekwentnego ukifadu osiowego wytamuje sie znak jakosci, znak ten jest
umiejscowiony po prawej stronie elipsy wiekszej, ponizej osi wielkiej, lekko
nachodzac na te elipse; elipsa maia wraz z duza, jako swoista catosé, lezy swa
gorng czescig na zielonej krawedzi obwoluty.

5. inne elementy:

- na zielonym wieczku stoika znajduje sie okragta nalepka w kolorze zotym,
nalepka ta polaczona jest z obwoluta paskiem w kolorze 2é#ftym; na nalepce
znajduje sie napis ,Majonez KIELECK! uznawany za najlepszy”, w trzech

wierszach.
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Dowdd: graficzne przedstawienie znakow towarowych jw.

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskie] decyzig z dnia 17 czerwca 2009
roku nadat na rzecz Firmy ROLESKI Marek Roleski spoiki jawnej w Zbylitowskie
Gorze prawo ochronne na znak towarowy stowno-graficzny ,FIRMA ROLESKI
MAJONEZ REGIONALNY" R-217037. Prawo ochronne trwato od 17 lipca 2008

roku.
Dowoéd: $wiadectwo ochronne na znak R-217037 wraz z wizualizacjg znaku k -

1128-1130

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzja z dnia 23 listopada 2011
roku w sprawie do sygn. Sp. 32/11 uniewaznit prawo ochronne na znak stowno-
graficzny ,FIRMA ROLESKI MAJONEZ REGIONALNY” R-217037.

Dowdd: pismo Urzedu Patentowego Rzeczpospolite] Polskie] z dnia 25 listopada
2011 roku k — 1614

Na elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wyilwarzanego i
wprowadzanego do obrotu przez strone pozwang Firme ROLESK! Marek Roleski
spbtke jawna w Zbylitowskiej Gorze, w tym opisane w znaku towarowym R-
217037, skiadaly sie:

1. figury geometryczne:

- dwie elipsy réznej wielkosci; osie wielkie obu elips usytuowane sg poziomo;
mniejsza elipsa usytuowana jest powyze] wiekszej, w czesSci nasunieta na
wieksza, osie male obu elips znajdujg sie na tej samej linii; elipsa mniejsza
uwidoczniona jest na pierwszym planie; elipsa wieksza z przycietymi fragmentami
na koncach osi wielkiej,

2. symbole:

- korona wpisujgca sie w stylistyke korony rangowe;j,

3. pismo o nastepujacym kroju i skiadzie:

- tekst etykiety zawiera sie w pieciu wierszach; w dwéch wypadkach pismo w
odmianie dwuelementowej, w pozostatych jednoelementowej; wszystkie wyrazy
ztozone zostaty z uzyciem liter wersalikowych,

4. zestaw barw.

- cafa etykieta zaprojeklowana zostata z uzyciem czterech kolordw: biatego,

zéttego, czerwonego i zielonego, posiada ukiad kompozycyjny osiowy; elipsa
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mniejsza czerwona z podwojnym otokiem, wewnatrz zotty, na zewnatrz zielony: w
elipsie mniejszej korona wystajgca ponad jej gérng krawedZ, elipsa wieksza biata
z otokiem zielonym, jednoelementowym; wewnatrz elipsy nazwa produktu
MAJONEZ REGIONALNY SWIETOKRZYSKI w trzech wierszach; stowo
MAJONEZ w kolorze zielonym, stowo REGIONALNY w kolorze zielonym w ramce
w kolorze zo#tym; ramka w Kksztalcie fuku wygietego ku gorze; ponizej stowo
SWIETKORZYSKI w kolorze czerwonym; wymienione elementy na 26ttym kolorze,
ktéry nalezy uznaé za ogéine tto obwoluty; w gérnej czeéci obwoluty, nieco ponizej
jej krawedzi, zielony pasek; z konsekwentnego ukitadu osiowego wytamuje sie
napis BEZ KONSERWANTOW, napis ten jest umiejscowiony po prawej strony
elipsy wiekszej, powyzej osi wielkiej, lekko nachodzac na te elipse; elipsa mata
wraz z duzg, jako swoista calos¢, lezy swa gorna czescia na zielonej krawedzi
obwoluty poza nig lekko wykraczajac.

5. inne elementy:

- na zielonym wieczku stoika znajduje sie okragla nalepka w kolorze zoitym,
nalepka ta potaczona jest z obwolutg paskiem w kolorze zoftym; na nalepce
znajduje sie mata czerwona elipsa z korong i napisem FIRMA ROLESKI, w dwoch
wierszach.

Dowéd: swiadectwo ochronne na znak R-217037 jw. wraz z wizualizacjg znaku

Grafika opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu
przez strone pozwang jest wzorowana na grafice opakowania majonezu
wytwarzanego | wprowadzanego do obrotu przez strone powodowa. Liczba
rozwigzan podobnych, czy wrecz identycznych, znacznie przewaza nad réznicami.
O podobienstwie grafiki obu opakowan decyduje w pierwszej kolejnoéci ten sam
osiowy ukfad kompozycyjny. W obu wypadkach zastosowano po dwie elipsy,
dolng wiekszg i gérng mniejszg. Figury te dominujg w kompozycji etykiety — w jej
czesci frontowej. W obu wypadkach dominujacym kolorem jest 2éity kolor tta. Tto
w gbrnej czeSci zamyka pasek w kolorze zielonym. W obu wypadkach projektanci
grafiki zastosowali symbol korony. Korony te zostaty wkomponowane w mniejsze
elipsy. Funkcja elips wraz z ich zawarto$cig jest taka sama - stuzy identyfikacji
producenta. Obie firmy swoje logo zamykaja w ksztaicie elipsy. Teksty etykiet
zawierajg te samg liczbe wierszy tekstu — pie¢. W obu wypadkach zastosowano
zblizone odmiany krojow pisma. Wszystkie uzyte sfowa zlozono wersalikami za

wyjatkiem stowa Majonez w opakowaniu Majonezu KIELECKIEGO, w ktérym
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zastosowano kurent w odmianie kursywnej. Wieczka obydwu opakowan sa
zielone. Na obydwu wieczkach umieszczono okragta nakiejke w kolorze zéttym.
Uzycie w nazwie produktu SWIETKORZYSK! miato na celu wywotanie u odbiorcy
skojarzenia z miejscem pochodzenia, wyprodukowania.

Znikome, niezauwazalne rdznice miedzy grafika opakowan nie moga w
istotny sposob wptywad na decyzje wyboru w czasie zakupow.

Podobierisiwo obydwu opakowarn moze w sposoéb istotny wplywaé na
pomylki w trakcie zakupdw. Przecietny konsument moze zosta¢ z duza doza
prawdopodobienstwa wprowadzony w bigd kupujac MAJONEZ REGIONALNY
SWIETOKRZYSKI, czy MAJONEZ REGIONALNY, z przekonaniem ze kupit
MAJONEZ KIELECKI produkcji powddki.

Dowéd: opinia biegtego Jana Nuckowsi{iego k - 1282-1286, k - 1617-1827,
K - 1644-1645

Majonez produkowany przez strone pozwang o przedstawione] wyzej
grafice opakowania byt w 2008 roku oferowany do sprzedazy w materiatach
reklamowych. W listopadzie 2008 roku znajdowat sie w ofercie hurtowni Hanpol, w
poczatku 2009 roku wprowadzono produkt do sprzedazy na terenie Matopolski w
sieci delikateséw Centrum, za$ w okresie Swigt Wielkanocnych 2009 roku byt
dostepny w sklepach sieci Auchan w Piasecznie i Warszawie.

Dowod: zeznanie swiadkéw Anny Jaremy k — 1180 — 1181, Pawla Ruska k 1181 -
1181/2 , Pawia Ciszka k ~ 1181/2 — 1182, Beaty Kogut k — 1182 - 1183 ,
Zofii Kunat k — 1183 — 1183/2 , Katarzyny Zajgc k - 1237-1238, Krzysztofa
Klimowskiego k - 1238-1239, Anny Stepienn k- 1239, =zdjecia
produkowanego przez pozwanego majonezu w szkianych stoikach ze
spornymi etykietami z roéznych sklepéw na terenie kraju oraz dowody
zakupu z 2009 r. k — 1148 ~ 1161, 1163, gazetki reklamowe firm
handlowych z ofertg majonezu produkcji pozwanego, wydruk oferty
handiowej ze strony internetowej pozwanego z 2010 r. k — 1404 — 1412,
1413

Pismem z dnia 8 wrzeénia 2008 r. powbdka wezwala pozwanego do zaprzestania
naruszen.
Dowdéd : wezwanie k — 444 -449
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Decyzjg Pierwszej lzby Odwotawczej i Urzedu Harmonizacji w Ramach
Rynku Wewnetrznego OHIM z dnia 6 kwietnia 2011 r. oddalono odwotanie
pozwanego od decyzji uwzgledniajgce] sprzeciw strony powodowe] oraz
odrzucajacej zgtoszenie przez pozwanego wspoélnotowego znaku towarowego o
numerze CTMA 7 115 349. W obszernym uzasadnieniu tej decyzji wskazano na:
z jednej strony tozsamosé produktow obu stron oraz duze podobienstwo wizuaine
miedzy znakami wynikajgce z ukladu stéw, ksztattu i kolorobw omawianych etykiet
wywierajacych niemal identyczne wrazenie wizualne przy ogledzinach z pewnej
odlegtosci bez doglebnego badania w supermarkecie, a takze przecietny poziom
podobiefistwa fonetycznego oraz potencjalnie niski poziom podobienstwa
koncepcyjnego, a drugiej strony, ze przecietny konsument z UE, ktérego poziom
uwagi jest dos¢ niski jesli chodzi o ,majonez’, moze nabraé przekonania, ze oba
towary stanowig wyroby tego samego przedsiebiorstwa lub odpowiednio wyroby
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg ekonomicznie. Istnieje zatem ryzyko
wprowadzenia w bitgd przecietnego konsumenta europejskiego pomiedzy
omawianymi znakami (por. pkt. 33 decyzji).

Dowod : decyzja CHIM z dn. 6.04.2011 r. wraz z tlumaczeniem k —~ 1293 - 1306,
1540 — 1568

Decyzjg z dnia 23 listopada 2011 roku Urzad Patentowy Rzeczpospolite)
Polskiej uniewaznit prawo ochronne na znak stowno—graficzny Firma ROLESKI
Majonez Regionalny R - 217037.

Dowod : informacja Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskie] z dnia 25
listopada 2011 r. k- 1614

W nastepstwie tej decyzji pozwany podal, ze zmienit etykiety
produkowanego przez siebie majonezu ze spornych etykiet w kolorystyce zoéftej na
etykiety w kolorystyce niebieskiej, ktdrych 20.000 sziuk sprowadzit do swoich
magazynow .

Dowdd : oswiadczenie wspéinika pozwanej spotki podpisane przez Tomasza
Petelickiego z dnia 26.01.2012 r. k — 1638, pismo wewnetrzne prokurenta
pozwanej spotki Tomasza Petelickiego z dnia 24.11.2011 r. k - 1640,
etykiety MAJONEZ REGIONALNY w kolorystyce niebieskiej k — 1652,
1654, dowod magazynowy PZ k — 1651
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Jednakze w ofercie firmy publikowanej w marcu 2012 na stronach
internetowych pozwanego oraz w obrocie handlowym nadal jest oferowany
majonez w stoikach szklanych ze spormmymi etykietami . w 2Zotte] wersji
kolorystycznej .

Dowdd : wydruk z dn. 13.03.2012 r. ze strony internetowej http.roleski.pl. k —
1687, zdjecia produktéw pozwanego z data przydatnosci do spozycia
sierpien 2012 k — 1688 — 1692, faktura zakupowa z dn. 9.02.2012 r. na
Majonez Roleski /Regionalny k — 1693

Decyzjg z dnia 28 listopada 2011 roku Urzad Patentowy Rzeczpospolitej
Polskiej udzielit na rzecz Wytworcze] Spéidzielni Pracy ,SPOLEM” w Kielcach
prawa ochronnego na znak towarowy stowny Majonez Kielecki za numerem
zgtoszenia 353580.

Dowdd: decyzja Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada
2011 roku k - 1615

Sad poczynit ustalenia faktyczne w oparciu o przediozone dokumenty w
postaci pism oraz decyzji Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiei,
$wiadectw ochronnych na znaki towarowe wraz z wydrukami z bazy internetowej
Urzedu Patentowego RP, graficznego przedstawienia znakéw towarowych stron,
jak réwniez na podsiawie zeznan $wiadkéw Anny Jaremy , Pawla Ruska , Pawia
Ciszka , Beaty Kogut , Zofii Kunat , Katarzyny Zajgc, Krzysztofa Klimowskiego
oraz Anny Stepien.

Sad czynit ustalenia faktyczne na podstawie wskazanych wyzej
dokumentéw, w tym dokumentéw urzedowych, ktérych prawdziwosci zadna ze
stron nie zaprzeczyla i nie budzity one réwniez watpliwosci Sgdu.

Sad opart sie rowniez na opinii bieglego sadowego prof. Jana
Nuckowskiego, za wyjatkiem czesci, w ktére] biegly wypowiada sie o intencjach
projektanta znaku towarowego strony pozwanej. Bieglty wykroczyt w te] czesci
poza swoje kompetencie i przedmiot opinii.

W pozostatym zakresie jego opinia sporzadzona zostata w sposob rzetelny i petny,
odpowiada na wszystkie pytania postawione przez Sgd. Jasnosc opinil, jej
spojnosé, uporzadkowany i logiczny tok wywodu bieglego, wyjasnienie wszelkich

watpliwosci zgtoszonych w zarzutach sprawiajg, ze jest ona w petni przekonujaca.


http://http.roleski.pl
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Nie mozna podzieli¢ stusznosci zarzutéw kierowanych pod adresem bieglego
przez strone pozwang. Zdaniem strony pozwanej, nie da sie odpowiedzieé na
pytania Sadu bez analizy sytuacji rynkowej spornych opakowan oraz jej wpltywu na
potencjaing mozliwodé pomytek przy zakupach. Przedmiotem pytan Sadu nie byta
jednak sytuacja rynkowa spornych opakowan oraz jej wplyw na potencjalng
mozliwosé pomytek przy zakupach, lecz podobienstwo opakowart zawierajacych
elementy znakoéw towarowych i wplyw ewentualnego podobiefistwa na mozliwosc
konfuzji klientdw, przyjmujac za model przecigeinego, dobrze zorientowanego
konsumenta.

Whbrew stanowisku strony pozwanej, biegly wskazat cechy dominujace opakowarn i
ich zakres w ustalaniu zrodet podobienstwa.

Sad przy ustalaniu stanu faktycznego opart sie réwniez na zeznaniach
wymienionych wyzej swiadkow, ktorych zeznania byty spojne, logiczne, wzajemnie
sie uzupetnialy, korespondujgc nadto z twierdzeniami strony powodowej.

Sad pomingt w pozostalym zakresie zgloszone w pismach procesowych
whioski dowodowe, gdyz zostaly one ztozone celem dowodzenia okolicznosci w
czesci bezspornych, w czesci zas nie majacych znaczenia dia istoty sprawy, a
nadtop Sad pominat dowody objete uzupetniajgcg odpowiedzig na pozew z dn.
02.07.2009 r. jako spoznione, z przyczyn wskazanych powyzZej.

Sad zwazyt co nastepuje:

Powddztwo co do zasady jest usprawiedliwione.

Na wstepie podniesé nalezy, ze strona powodowa w toku niniejszego
postepowania nie dokonata przeksztalcenia przedmiotowego powodziwa, a
jedynie sprecyzowata jest adekwatnie do zakresu naruszen pozwanego w toku
postepowania, albowiem pozwany zmieniat m.in. kolorystyke | grafike etykiet
wprowadzanego do obrotu majonezu, ale mimo to caly czas stosowat podobne do
powodki znaki towarowe i caly czas dopuszczat sie zabronionego nasladownictwa.
Tak wiec powddka nie formutowala nowego roszczenia w miejsce pierwoinego, a

jedynie w swoim roszczeniu zmieniata opis stosowanych przez pozwanego
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upodobnien opakowar majonezu, w zalezno$ci od wprowadzonych na rynek przez

pozwanego w toku procesu nowych opakowan naruszajacych jej prawa cchronne.

Roszczenia zgitoszone przez strone powodows rozpatrzeé nalezafo przy
uwzglednieniu przepisow art. 3 ust. 112, art. 8, art. 10i art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 3
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.) oraz art. 153 ust. 1, art.
287 ust. 21296 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnoéci
przemystowej {tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119, p6z. 1117 z pdzn. zm.).

Na wstepie zauwazy¢ nalezy, iz elementy grafiki projektowej opakowania
majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez strone powodowa
zostaly opisane znakami towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929,
R-300264. Znaki te, z racji dat decyzji o udzieleniu im na rzecz strony powodowe]
ochrony przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, korzystaty z
pierwszenstwa w stosunku do elementéw grafiki projektowej opakowania
majonezu wytwarzanego | wprowadzanego do obrotu przez strone pozwang Firme
ROLESKI Marek Roleski spotke jawng w Zbylitowskiej Gérze opisanych w znaku
towarowym
R-217037.

W mys$l przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego
przedsiebiorcy lub klienta. Przepis ustepu 2 powotanego artykuiu wyliczajgc
przykiadowo czyny nieuczciwej konkurencji, wskazuje na falszywe lub oszukancze
oznaczenie pochodzenia geograficznego, jak rowniez wprowadzajgce w biad
oznaczenie towardw. Art. 8 cytowanej ustawy doprecyzowuje na czym polegac
moze fatszywe lub oszukarncze oznaczenie pochodzenia geograficznego. Czynem
nieuczciwej konkurencji jest mianowicie opatrywanie towaréw ub ustug fatszywym
lub oszukanczym oznaczeniem geograficznym wskazujgcym bezposrednio albo
posrednio na kraj, region lub miejscowo$¢ ich pochodzenia albo uzywanie takiego
oznaczenia w dziatalnosci handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach
tub innych dokumentach.

Etykieta na opakowaniu majonézu wytwarzanego przez strone pozwang,
poprzez uzycie stowa SWIETKORZYSKI, wskazywata na miejsce pochodzenia -
Wojewodztwo Swietokrzyskie. dla ktérego miastem wojewodzkim sg Kielce.
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Zbylitowska Gora bedaca siedzibg firmy strony pozwanej jest to wie§ potozona
w wojewodztwie matopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarndéw. Zatem
oznaczenie SWIETKORZYSKI byto falszywym oznaczeniem geograficznym,
wskazywato bowiem na wojewddztwo Swietokrzyskie, nie za$ Malopolskie, jako
miejsce pochodzenia produkiu. Wykorzystywanie fatszywego oznaczenia jest
dziataniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Zwazywszy, iz znak towarowy
przystugujgcy stronie powodowe] wskazywat na Kielce, miejscowos$é potozong w
wojewodztwie Swietokrzyskim, oznaczenie wykorzystywane przez strone pozwana
mogto wprowadzaé w bigd klientéw chcacych zakupi¢ produkt strony powodowe;j.
Mozliwos¢ takiej pomytki w spos6b oczywisty co najmnie} zagraza interesowi
strony powodowej. Majgc na uwadze powyZsze, naleZzato uznac¢ oznaczanie na
etykiecie opakowania majonezu wytwarzanego przez strong pozwang za Czyn

nieuczciwej konkurencji w zakresie uzycia stowa SWIETKORZYSKI.

Na mocy art 10 ust. 1 analizowanej ustawy, czynem nieuczciwej
konkurenciji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak, kiére moze
wprowadzi¢ klientéw w btad co do pochodzenia. Czynem nieuczciwej konkurencji
jest réwniez wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym wywotaé
skutki okreslone w ust. 1, chyba Zze zastosowanie takiego opakowania jest
uzasadnione wzgledami technicznymi (art. 10 ust. 1 analizowanej ustawy).

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie m. in. dla ochrony
zarejestrowanych znakdéw towarowych, niezaleznie od ochrony udzielangj przez
przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej.
Przywota¢ mozna w tym miejscu orzeczenie Sadu Najwyzszego z dnia 6 lutego
1929 r, w ktérym Sad stwierdzil, iz bezprawne uzywanie cudzego znaku
towarowego stanowi¢ moze jednocze$nie naruszenie przepisow © znakach
towarowych jak i nieuczciwa konkurencje" (orzeczenie SN z dnia 6 lutego 1929 r,
Rw 2277/28, OSP 1929, z. 1, poz. 461). Sgd w niniejszym skfadzie podziela
zapatrywanie Sadu Najwyzszego wyrazone w cytowanym orzeczeniu.

Z przywofanego przepisu art. 10 ustawy wynika, iz w celu postawienia
zarzutu popeinienia opisanego w nim czynu nieuczciwej konkurengji nalezy
wykazaé i udowodnié¢ nastepujace elementy w przypadku wprowadzenia w btad
co do pochodzenia:

- oznaczanie towardw lub wprowadzanie do obrotu towardéw oznaczonych danym

oznaczeniem,
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- pierwszenstwo uzywania zgodnie z prawem oznaczenia towaréw lub ustug przez
przedsiebiorce domagajgcego sie ochrony,

- mozliwos¢ wprowadzenia klientdw w blad co do komercyjnege pochodzenia
towar6w podmiotu poszukujacego ochrony (tzw. ryzyko konfuzj), co w
szczegolnosci wigze sie z posiadaniem przez dane oznaczenie odrézniajgcego
charakteru. '

W niniejszej sprawie ustalono, ze strona powodowa wytwarza | wprowadza
do obrotu majonez w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi R-197616,
R-170401, R-123588, R-166929, R-300264, za$ strona pozwana majonez
oznaczony znakiem towarowym R-217037. Sa to oznaczenia odrdzniajgce.
Poréwnanie dat wydania przez Urzad Patentowy RP decyzji o udzieleniu ochrony
powyzszym znakom towarowym na rzecz stron prowadzi do wniosku, iz
pierwszenstwo uzywania zgodnie z prawem oznaczenia majonezu w sporny
sposéb przystuguje stronie powodowej. Nie ulega roéwniez watpliwosci, ze
oznaczenie majonezu odpowiadajace znakowi towarowemu wykorzystywanemu
przez strone pozwang stwarza moziiwos¢ wprowadzenia klientéw w btad co do
komercyjnego pochodzenia towaru. Konsumenci z duzym prawdopodobienistwem
moga pomyli¢ ten produkt z majonezem strony powodowe] ze wzgledu na
podobienstwo oznaczen. Mozliwosé pomyiki i zakupu produktu strony pozwane;
zamiast strony powodowej niewatpliwie zagraza interesom strony powodowej.
Wykorzystywanie upodabniajgcego oznaczenia pozostaje dziataniem sprzecznym
z dobrymi obyczajami. Zwréci¢ nalezy uwage, iZ strona pozwana dopuszczaia sig
czyndéw nieuczciwej konkurencji nie tylko przez opatrywanie znakiem towarowym
R-217037 produktéw wytwarzanych | wprowadzanych na rynek, ale réwniez przez
uzywanie spornego oznaczenia w reklamie. Zachowanie strony pozwanej i w tym
przypadku nalezy oceni¢ jako czyn nieuczciwej konkurenciji.

W koncu zauwazyé nalezy, Ze isiotne znaczenie dla oceny podobienstwa
produktéw z punktu widzenia art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ma nie sama wielko§¢, forma i ksztalt produktu lecz wymienione
cechy w powigzaniu z opakowaniem, sam produkt bowiem nie odrywa sig¢ od
opakowania, skoro bez niego nie moze by¢ wprowadzony do obrotu. Zatem
ocenie podlega nie tyle sam produkt pozwanego, co produkt w opakowaniu, kiore
2z uwagi na sposéb jego oznaczenia jest podobne do opakowania w ktdérym

powddka oferuje produkowany przez siebie majonez w takim stopniu, ze nie jest
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wystarczajgcy dla odréznienia obu produktéw przez przecigetnego konsumenta
(por. wyrok SN z dnia 186 stycznia 2009 r. sygn. V CSK 241/2008).

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wtasnosci przemyslowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo
wylacznego uzywania znaku fowarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na
catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na
znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie
Patentowym (art. 1563 ust. 1 ustawy). Jak wspomniano powyzej, strona powodowa
wytwarza i wprowadza do obrotu majonez w opakowaniach oznaczonych znakami
towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264, zas strona
pozwana wytwarzata i wprowadzata do obrotu majonez oznaczony znakiem
towarowym
R-217037.

Zauwazy¢ nalezy, ze w toku ninigjszego postepowania Urzad Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej decyzjg z dnia 23 listopada 2011 roku uniewaznit prawo
ochronne na znak stowno-graficzny Firma ROLESKI Majonez Regionalny R ~
217037 (por. k — 1614), wobec czego chybione sg zarzuty pozwanego odnoszace

sie do posiadania prawem chronionego znaku towarowego.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym:

- znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w
odniesieniu do towardw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w bigd, ktére obejmuje w szczegodlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;,

- znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie
uzywanie moze przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysé tub byé szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego

(art. 296 ust, 2 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy).

Strona pozwana uzywata w obrocie gospodarczym znaku towarowego
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego sfrony powocdowej, w

odniesieniu do towaréw jednorodzajowych. Zachodzito jednoczeénie ryzyko
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wprowadzenia odbiorcow w biad, ktore obejmowato w szczegodinoéci ryzyko
skojarzenia znaku strony pozwanej ze znakiem towarowym zarejestrowanym na
rzecz strony powodowej. Sad poddat analizie podobieristwo znakéw towarowych
stron, jak rowniez kwestie ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w btad we wstepne;
czesci uzasadnienia. W tym tez zakresie nalezy odestaé do wezeéniejszych uwag,

aby nie czyni¢ zbednych powtérzen.

W ocenie Sadu strona pozwana naruszyla prawa ochronne na znaki

towarowe zarejestrowane przez strone powodowa.

W mysl przepisu art. 287 ust. 2- ustawy, Sad, rozstrzygajac o naruszeniu
patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publiczne
wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposoéb |
w zakresie okreslonym przez Sad. Na podstawie art. 296 ust. 1 powotanej ustawy,
osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba,
ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdac¢ od osoby, kt6ra naruszyta to prawo,
zaniechania naruszania i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci. Do
roszczef, o ktérych mowa w ust. 1 art. 296, stosuje sie przepisy art. 287 ust. 211 3

(art. 296 ust. 1a powolane] ustawy).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. ©
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, .w razie dokonania czynu higuczciwej
konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze
zgdac:

1) zaniechania niedozwolonych dziatan;
2) usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan,
3) ziozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oéwiadczenia odpowiedniej treéci i w

odpowiednigj formie.

W swietle zebranego w sprawie materialu dowodowego Sad przyjat, ze
pozwany w sposob uporczywy i diugotrwaly narusza prawa ochronne strony
powodowej i co najmniej poczgwszy od 15 lipca 2009 r. nie stosuje sie do
zakazow wynikajgecych prawomocnych orzeczen Sadu, a takze decyzji instytucii
zajmujgeych sig ochrong praw patentowych tak unijnych, jak i krajowych. Mimo

skiadanych kilkakrotnie w toku niniejszego postepowania deklaracji w dalszym
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ciggu reklamuje | wprowadza do obrotu majonez w stoikach z uzyciem spornych
etykiet. Zatem zdaniem Sadu nadal istnieje reaina i uzasadniona obawa naruszen
praw powodki do zarejestrowanych na jej rzecz znakéw towarowych objetych

dochodzonym w niniejszej sprawie roszczeniem.

Stosownie do zgdania strony powodowej, Sad w oparciu o przepis art. 18
ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jak rowniez art. 296 ust. 1 oraz art. 287 ust. 2 i 3 w zw. z art. 296 ust.
1a ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej:

I. nakazat stronie pozwanej zaniechania c¢zyndw nieuczciwej Kkonkurencii
oraz zaniechania narusze praw wlasnosci przemysfowej, tj. praw ochronnych
strony powodowej na znaki towarowe: R-197616, R-170401, R-123588,
R-166929, R-300264 poprzez: A
1. zakazanie pozwanej Firmie ROLESKI Marek Roleski spéice jawnej

oferowania do sprzedazy, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w

jakiejkolwiek formie lub zlecania reklamy majonezu w stoiach, ktére sg

ogbinie upodobnione do opakowan stosowanych przez powodke, w

szczegoinosci poprzez:

- zOtte tlo etykiety,

- centralnie umieszczone pole w Kolorze biatym, popielatym lub kremowym

w ksztalcie zblizonym do elipsy z zielonym paskiem ponad nim,

- zielong przykrywke stoja i dodatkowe umieszczenie na niej okraglej, zofie

nalepki (banderoli) potaczonej z jego bokiem,

2. zakazanie pozwanemu oferowania do sprzedazy, wprowadzania do

obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie lub zlecania rekfamy

opakowan produktdw 2z oznaczeniem ,majonez Swietokrzyski" oraz
réwnoznacznych z nim,

il. zobowigzat strone pozwang do podania do publicznej wiadomosci na jej koszt
informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenia okreslone wyzej, w formie
ogtoszenia prasowego zmieszczonego w trzech  kolejnych  wydaniach
,Rzeczpospolite]’, ,Gazety Wyborczej" oraz ,Pulsu Biznesu”, na pierwszej
stronie przeznaczonej na umieszczanie tiakich ogloszen, o formacie nie
mniejszym niz 1/2 strony, przedstawionej czcionkg Arial lub Times New
Roman, o wielkosci nie mniejszej niz 14 punktdéw, dwukrotnie pogrubionej, o

tre$ci wskazanej w zadaniu pozwu,
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Hl. upowaznit strong powodowa do opublikowania ogloszenia o wskazanej wyzej
tresci na koszt pozwanego - w razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez pozwanego orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w punkcie |

sentencji wyroku.

Zobowigzujgc pozwanego do podania wyroku do publiczne] wiadomosci w
formie trzykrotnych ogloszen prasowych Sad miat na uwadze uporczywy i
diugotrwaty charakter naruszert dokonywanych przez pozwanego oraz
zapobiezenie dalszym naruszeniom. Z drugiej strony w ocenie Sadu jest to
adekwatny spos6b usunigcia skutkéw krzywdy wyrzadzone] powddce przez
pozwanego jako sprawcy naruszenia praw chronionych.

Na mocy art. 480 k.c. Sgd upowaznit powodke w przypadku zwiloki diuznika

do publikacji powyzszych ogtoszen na jego koszt.

W pozostate] czesci Sad oddalit powédzitwo, bowiem zadanie strony
powodowej aby pozwany wycofat zgloszenia swych znakéw towarowych i
zrzekt sie praw do znakdéw towarowych i wzoréw naruszajgcych prawa
powodki albowiem naruszeniem praw powodki nie jest samo posiadanie przez
pozwanego znakow towarowych podobnych do znakdw powodki, ale
wprowadzenie na rynek towaréw w formie wywolujgcej u przecietnego
Konsumenta prawdopodobienistwo wprowadzenia w bigd co do producenta towaru.
Wprawdzie stosownie do treSci art. 64 k.c. dopuszczalne jest Zagdanie
zobowigzania strony przeciwnej do zloZenia stosownego os$wiadczenia woli, przy
czym obowigzek taki moze wynikaé z czynnosci prawnej lub przepisu ustawy, ale
w niniejszej sprawie wykracza to poza niezbedne Srodki dla usuniecia skutkow

naruszert dokonanych przez pozwanego.

Na marginesie zauwazy¢ nalezy, ze znak towarowy nr R - 217037 oraz
wspolnotowy znak towarowy CTM-007115438 zostalty uniewaznione
prawomocnymi decyzjami organdw patentowych i w tym zakresie powoddziwo w

ogole stato sie bezprzedmiotowe.
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Majgc powyzsze na uwadze Sad orzekt jak w punkcie | i Il sentencji na
mocy art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z pozn.
zm.) oraz art. 296 ust. 1iart. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 1. - Prawo
wiasnosci przemystowej (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z pézn. zm.).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., zgodnie z
ktorym w razie cze$ciowego tylko uwzglednienia zgdan, Sad moze wlozyé na
jedng ze stron obowigzek zwrotu wszystkich kosztéw, jezeli jej przeciwnik ulegt

tyiko co do nieznacznej czesci swego zgdania.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych ({tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594
z pozn. zm.), w orzeczeniu konczacym postepowanie w pierwsze] instancji sgd
okres$la wysokos$¢ optaty ostatecznej, kidra jest bgdz optata stosunkowa, obliczong
od wartosci przedmiotu sporu ustalonej w toku postepowania, badZ opiata
okreslong przez sad, jezeli warto$ci tej nie udafo sie ustalic. W tym wypadku
optate ostateczng sgd okresla w kwocie nie wyzszej niz 5.000 ziotych, majac na
wzgledzie spoteczng doniostos¢ rozstrzygniecia i stopient zawitosci sprawy. Jezeli
optata ostateczna jest wyzsza od oplaty tymczasowej, sad orzeka o obowigzku
uiszczenia réznicy, stosujgc odpowiednio zasady obowigzujgce przy zwrocie
kosztdw procesu {art. 16 ust. 1 ustawy). Optate ostateczng od pozwu w sprawie

niniejszej ustalono na kwote 5,000 z4.

Sad zasadzit od pozwanego na rzecz powddki zwrot poniesionych kosztéw
postepowania na ktére skiadajq sie: oplata tymczasowa od pozwu w kwacie 1.000
zl, optaty poniesione w postepowaniu zabezpieczajgcym przed sadem | i |l
instancji w kwocie 550 zi, wydatki poniesione na koszty opinii biegtego w kwocie
4.000 zt, zaliczka w kwocie 242,37 zt uiszczona na pokrycie zwrotu kosztow
zwigzanych ze stawiennictwem na posiedzenie Sgdu w dniu 22 pazdziernika 2009
roku $Swiadka Beaty Kogut oraz koszty zastepstwa procesowego, z
uwzglednieniem zastepstwa w postepowaniach zazaleniowych, w 1{gcznej
wysokosci 6.334 zi, uiszczone optaty skarbowe od udzielonych petnomocnictw w

tacznej kwocie 34 zt.
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Orzekajgc o kosztach zastepstwa- procesowego w wysokosci
szesciokrotnosci stawki minimalnej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji (§ 10 ust. 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoséci z
dnia 28 wrzesnia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci radcéw prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu) Sad wzigt po uwage zawito$¢ sprawy i naklad
pracy zwigzany z wielokrotna wymiang obszernych pism procesowych oraz
aktywnym udziatem obu petnomocnikéw strony powodowej w wielu rozprawach.

Zgodnie z trescig art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych, kosztami sgdowymi, ktérych strona nie miata
obowigzku uicié lub ktdrych nie miat obowiazku uisci¢ kurator albo prokurator,
sgd w orzeczeniu konczacym sprawe w instancji obcigzy przeciwnika, jezeli
istnieja do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowigzujgcych
przy zwrocie kosztow procesu. Na mocy powyzszego przepisu Sad nakazaf
pobra¢ od pozwanego na rzecz Skarbu Panstwa kwote 4.000 zt tytutem brakujacej
optaty od pozwu oraz kwote 2.655,68 zt tytutem zwrotu wydatkéw poniesionych na
koszty opinii podstawowej i uzupetniajgcej biegtego sadowego Jana

Nuckowskiego.




