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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 wrzeénia 2013 .

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial - Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemystowych w
skladzie:

Przewodniczacy: SSO Jadwiga Smotucha

Protokolant: st. sek. sad. Dorota Zagoérska

po rozpoznaniu w dniu 11 wrze$nia 2013 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powodztwa D. K.

przeciwko (...) sp.z 0.0. w W.

o naruszenie znaku towarowego Wspaélnoty
oraz z powodztwa wzajemnego (...) sp. Z 0.0. w W.
przeciwko D. K.

o uniewaznienie znaku towarowego Wspélnoty
orzeka:

I. oddala powo6dztwo glowne

II. oddala pow6dztwo wzajemne

ITI. koszty postepowania pomiedzy stronami w obu sprawach wzajemnie znosi.
SSO Jadwiga Smotucha
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UZASADNIENIE

W pozwie zlozonym 12 pazdziernika 2012 r., skierowanym przeciwko pozwanemu (...) sp. z 0.0. w W., powéd D. K.
wnidst o:

- zakazanie pozwanemu nakladania oznaczenia ,Artistic tea” na wprowadzanych przez niego do obrotu towarach, tj.
herbatach lub na ich opakowaniach,

- zakazanie pozwanemu nakladania oznaczenia ..Artistic green flower tea” na wprowadzanych przez niego do obrotu
towarach, tj. herbatach, lub na ich opakowaniach,



- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w rym celu herbat lub ich
opakowan z oznaczeniem ..Artistic tea”,

- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu herbat lub ich opakowan
z oznaczeniem ,Artistic green flower tea”,

- zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia ,,Artistic tea” w dokumentach handlowych i reklamach herbat, a w
szczegoblnosci w Internecie,

- zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia ,Artistic green flower tea” w dokumentach handlowych i reklamach
herbat, a w szczeg6lnosci w Internecie,

- nakazanie pozwanemu aby wycofal znajdujace sie w obrocie opakowania noszace oznaczenie ,Artistic tea”
wprowadzone przez niego do obrotu,

- nakazanie pozwanemu, aby wycofal znajdujace sie w obrocie opakowania noszace oznaczenie ,Artistic green flower
tea” wprowadzone przez niego do obrotu.,

- nakazanie pozwanemu, aby na wlasny koszt zniszczyl opakowania oraz projekty opakowan noszace oznaczenia
LArtistic tea”

- nakazanie pozwanemu, aby na wlasny koszt zniszczyl opakowania oraz projekty opakowan noszgce oznaczenia
LArtistic green flower tea”

- nakazanie pozwanemu zamieszczenia w dzienniku ,,(...)” na stronie nie dalszej niz numer 5 i w formacie ¥4 wielko$ci
strony, o§wiadczenia o treSci: (...) sp. z 0.0. z siedziba w W., wcze$niej wystepujaca pod firma (...) sp. z 0.0. z siedzibag
w W., os§wiadcza, ze wprowadzajac do obrotu herbaty i postlugujac sie w obrocie oznaczeniem ,Artistic tea” dopuscila
sie naruszenia praw D. K. do wspolnotowego znaku towarowego ,Artistic tea”. (...) sp. z 0.0. wyraza z tego powodu
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ubolewanie i o§wiadcza, ze zaprzestala uzywania oznaczenia ,Artistic tea”.
- zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda w sumie 2 000 zl od dnia wniesienia pozwu do dnia zaplaty
- zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéw procesu wedtug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powod podal, ze w ramach prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej oferuje do
sprzedazy herbaty w postaci kulek lub innych ksztaltéw, przyjmujacych po zaparzeniu postaé rozwinietego kwiatu. W
ramach swojej dzialalno$ci powo6d uzywa oznaczenia stownego ,Herbaty artystyczne”, bedacego znakiem towarowym,
na ktory udzielone zostalo prawo ochronne nr (...). Prawo to dotyczy herbat leczniczych, herbaty, herbaty ziotowej,
owocowej, herbaty z efektami wizualnymi, herbaty z suszonymi kwiatami, rozwijajacymi sie w czasie parzenia, herbaty
mrozonej i napojéw na bazie herbaty. Powod ponadto zarejestrowal jako wspolnotowy znak towarowy oznaczenie
stowno — graficzne ,Artistic tea” dla takich grup towarowych jak: kawy, herbaty, cukier, ryz, tapioka, sago, kawy
nienaturalnej, maki i produktow zbozowych, chleba, wyrobow cukierniczych i slodyczy, lodow, miodu, melasy i
innych. W ocenie powoda oznaczenia ,Herbaty artystyczne” i ,Artistic tea” w praktyce sg tozsame i uzywane przez
powoda wymiennie w obu przypadkach kojarza sie z tymi samymi towarami oraz z przedsiebiorstwem powoda.
Oferta powoda skierowana jest zaréwno do konsumentéw jak i przedsiebiorcow - powod sprzedaje swoje towary
m.in. za poSrednictwem sklepu internetowego, znajdujacego sie pod adresem (...), hoteli, restauracji, oSrodkow Spa,
sklepow specjalistycznych czy agencji reklamowych. Powdd podal, Ze ponosi znaczne naklady na promocje marki
przedsiebiorstwa, inwestuje w reklamy, bierze udzial w targach i konkursach, a dzialania te sa ukierunkowane na
segment nabywcow towardéw luksusowych. Powdd sprzedaje swoje towary w tzw. bombonierach, wytworzonych z
tektury stanowiacej kombinacje specjalistycznych uszlachetnien i rozwiazan konstrukeyjnych. Powod podal dalej, ze
pozwany, ktory do 27 czerwca 2012 r. postugiwal sie nazwg (...) sp. z 0.0., rowniez prowadzi sprzedaz herbaty w
postaci kulek, rozwijajacych sie po zalaniu ich goraca woda i przyjmujacych postaé kwiatow, postugujac sie przy tym



oznaczeniem ,Artistic tea”. Oznaczenia te znajduja sie m.in. na stronie internetowej pod adresem (...), ktéra do konca
wrze$nia 2012 r. nalezala do pozwanego i byla przez niego administrowana, a po przejeciu jej przez (...) S.A., bedacego
wlaécicielem wszystkich udzialéw pozwanej sp6lki, nadal sprzedawane sg na niej herbaty z oznaczeniem ,,Artistic tea” i
w naglowku filmu reklamowego umieszczonego na tej stronie uzywane bylo okreslenie ,Herbata artystyczna”. Ponadto
pozwany postuguje sie oznaczeniami zawierajacymi slowa ,Artistic tea” na fakturach sprzedazy, opakowaniach oraz
oferujgc towary do sprzedazy na portalu internetowym (...)

W odpowiedzi na pozew pozwany wniost :

1. roszczenie wzajemne o uniewaznienie A. (...) dla towaréw z klasy 30 — herbata, towardéw z klasy 35 — advertising,
business management, business administration, office functions oraz z klasy 5 — farmaceutyki, a w przypadku
uniewaznienia znaku o oddalenie powo6dztwa jako oczywiscie bezzasadnego

2. w przypadku nieuwzglednienia wniosku z punktu 1 — o orzeczenie wzgledem powoda zakazu uzywania
wspoélnotowego znaku towarowego nr (...)

3. w przypadku nieuwzglednienia wnioskoéw z punktu 11 2 — o oddalenie powddztwa jako oczywiécie bezzasadnego

oraz o zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow postepowania wedlug norm przepisanych. W uzasadnieniu
pozwany podniosl, ze wspdlnotowy znak towarowy powoda A. (...) sklada sie z oznaczenia stuzacego w obrocie do
oznaczenia rodzaju towaru — herbaty artystycznej. Oznaczenie Artistic Tea jest okresleniem nazwy rodzaju herbaty
w postaci kulek kwiatowych, ktére po zaparzeniu rozwijaja sie w finezyjne ksztalty i jest od dawna powszechnie
stosowane w handlu miedzynarodowym przez producentéw, dystrybutoréw oraz importeréw herbat. W obrocie
miedzynarodowym jest ono traktowane jako nazwa rodzajowa herbaty artystycznej, na réwni z takimi nazwami jak
Green Tea, Earl Grey, Pu—erh, Sencha. Oznaczenie Artistic Tea ma charakter opisowy i spelnia wylacznie funkcje
informacyjna, sluzaca do oznaczania rodzaju herbaty, weszlo do jezyka potocznego i bylo zwyczajowo uzywane w
uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych na dlugo przed zarejestrowaniem tego znaku towarowego przez
powoda. Pozwany podal, Ze stosuje oznaczenie Artistic Tea do towaréw wprowadzanych do obrotu od stycznia 2008
r. tj. na ponad dwa i pot roku przed zloZzeniem przez powoda wniosku o rejestracje oznaczenia jako wspélnotowego
znaku towarowego. W ocenie pozwanego powyzsze $wiadczy o tym, ze w dacie zlozenia wniosku istnialy i nadal
istnieja bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji wskazane w art. 7 ust. 1 lit. d i ¢ Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. Pozwany podnidst ponadto, ze istnieja
podstawy do stwierdzenia niewazno$ci znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia nr 207/2009 gdyz
powdd dzialat w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego 8 kwietnia
2011 r. Pozwany podniosl, ze powod jako podmiot znajacy branze mial §wiadomo$¢, ze oznaczenie Artistic Tea jest
stosowane powszechnie w obrocie, gdyz, importujac herbate z Chin musial wiedzieé, ze producenci, dystrybutorzy
i importerzy herbaty m.in. z Chin, powszechnie stosuja oznaczenie Artistic Tea jako nazwe rodzajowa herbaty. W
ocenie pozwanego o zlej wierze powoda $wiadcza rowniez dolaczone do pozwu wezwania, kierowane przez powoda
w okresie od maja 2010 r. do marca 2011 r. do podmiotéow zajmujacych sie handlem herbaty, w ktérych wzywal
do zaprzestania uzywania oznaczenia Artistic Tea. W ocenie pozwanego zgloszenie przez powoda do rejestracji jako
wspolnotowego znaku towarowego oznaczenia Artistic Tea bylo dokonane w celu wyeliminowania konkurentow
lub przynajmniej szkodzenia ich interesom. Pozwany podniost dalej, ze prawo powoda do wspolnotowego znaku
towarowego narusza przyshugujace pozwanemu wezesniejsze prawo krajowe — ,prawo z uzywania” oznaczenia Artistic
Tea, albowiem pozwany uzywa tego oznaczenia w stosunku do wlasnych towaréw od stycznia 2008 r. Powyzsze
w ocenie pozwanego stanowi podstawe do orzeczenia zakazu uzywania na podstawie art. 110 Rozporzadzenia nr
207/2009. Pozwany zarzucil ponadto brak podobienstwa pomiedzy wspélnotowym znakiem towarowym powoda
a oznaczeniem Artistic Tea stosowanym przez pozwanego, ponoszac ze uzywa tego oznaczenia tylko w warstwie
slownej i w szacie graficznej réznej od znaku powoda, odmiennej w odniesieniu do kazdego z towaréw — oznaczenie
Artistic Tea jest pisane oryginalnymi, ré6znymi czcionkami, w réznych kolorach. Pozwany podniosl, ze uzywa
oznaczenia Artistic Tea wylacznie w charakterze informacyjnym, na co wskazuje catoksztalt warstwy graficznej
opakowan, na ktérych poza napisem Artistic Tea znajduje sie zdjecie kolorowych kulek kwiatowych oraz jedne;j,



znajdujacej sie w przezroczystym dzbanku z woda, juz rozwinietej, i majgce posta¢ kwiatu. Poza tym oznaczenie
pozwanej zawiera rOwniez wyrazne logo pozwanej umieszczone na zielonym tle, a na dole opakowania znajduje sie
wnetrze buddyjskiej §wigtyni. Przy tym przy oznaczaniu swoich towaréw pozwany korzysta z dodatkowych stow
odroézniajacych np. Green, flower itp., w zaleznoSci od rodzaju herbaty, a te dodatki stowne maja wylacznie charakter
opisowy, gdyz ich celem jest wskazanie rodzaju herbaty. Pozwany podniost ponadto, ze nabywcami towaréw powoda
sq wylacznie przedsiebiorcy, prowadzacy dzialalno$¢ restauratorska i hotelarska, i towary powoda nie sg sprzedawane
w placéwkach handlu detalicznego, wobec czego, z uwagi na rozbiezny krag odbiorcow towaréw sprzedawanych przez
strony, brak mozliwo$ci wprowadzenia w blad. Pozwany zaprzeczyl, by wspélnotowy znak towarowy powoda byl
powszechnie rozpoznawalny i by posiadal podwyzszong renome. W ocenie pozwanego watpliwe jest, by wynikajaca
z faktur dolaczonych do pozwu kwota 20.371 zl, przeznaczona przez powoda na dzialania marketingowe w okresie
od listopada 2010 r. do grudnia 2011 r., mogla zapewni¢ zwiekszenie rozpoznawalno$ci znaku (jeszcze wowczas
niezarejestrowanego), a przez to zwiekszy¢ krag odbiorcow i znaczaco wplynac na pozycje rynkowa marki powoda.
Pozwany podnib6sl, ze brak rozpoznawalno$ci znaku powoda potwierdza tresé¢ jednego z maili dolaczonych do pozwu,
w ktérym (...) Wydawnictwa (...) wyraznie wskazuje, ze produkty powoda nie sa znane czytelnikom czasopisma (...).

Odnoszac sie do wnioskow pozwanego o uniewaznienie wzglednie orzeczenie zakazu uzywania wspolnotowego
znaku towarowego nr (...), powdéd w piSmie z 23 listopada 2012 r. zaprzeczyt by oznaczenie ,Artistic tea” bylo
nazwa rodzajowa herbaty, podnoszac iz rodzaj nie moze by¢ utozsamiany z nazwa marketingowa. W ocenie
powoda nazwa ,Artistic tea” nie wskazuje na rodzaj herbaty, jest opisowa i, szczegdlnie ze wzgledu na pierwsze
z uzytych stoéw, nie kojarzy sie z herbata, ma duze znaczenie odrozniajgce, nie jest rodzajem ro$liny zaliczanej
do herbat. Powod zaprzeczyl, by nazwa ,Artistic tea” weszla do jezyka potocznego lub byla zwyczajowo uzywana
w praktykach handlowych. Powdd podniodsl, ze z uwagi na zakres obowigzywania rozporzadzenia oraz model
uksztaltowanej przez niego ochrony prawnej, jego zastosowanie jest ograniczone terytorialnie do panstw nalezacych
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatem bez znaczenia jest czy kwestionowane oznaczenie jest powszechnie
wykorzystywane w Chinach czy w innych krajach spoza (...). Powdd podniésl, ze o tym, iz oznaczenie ,artistic
tea” nie jest nazwa rodzajowa $wiadcza réwniez tzw. dokumenty przyjecia pozwanego, wystawiane w zwigzku z
importem do Polski towaréw podlegajacych po przekroczeniu granicy badaniom sanitarnym, w ktérych pozwany
nie uzywa tego oznaczenia tylko stéw opisujacych rodzaj herbaty np. herbata zielona. Powdd zaprzeczyl, by zglosil
wniosek o rejestracje znaku w zlej wierze, podnoszac jednoczeénie, ze rozszerzenie ochrony i wlaczenie w sklad
jego przedsiebiorstwa takze znaku ,Artistic tea” wiazalo sie wylacznie z rozwojem firmy, dazeniem do zaspokojenia
potrzeb nowych klientéw oraz ekspansja na rynki zagraniczne, a w tym udzialem w zagranicznych konkursach dla
branzy reklamowej. Powod podal, ze zglaszajac wniosek o rejestracje znaku nie wiedzial jakiego oznaczenia uzywal
pozwany i pozostawal w przekonaniu, ze jest pierwszym na rynku podmiotem, ktory bedzie je stosowaé. Powdd
podnidst, ze wysylane przez niego wezwania do zaprzestania naruszen, na ktore powoluje sie pozwany, dotyczyly znaku
towarowego ,Herbaty artystyczne”, nieobjetego przedmiotem sporu. Powdd zakwestionowat fakt przyslugiwania
pozwanemu ,,prawa z uzywania”, podnoszac, iz pozwanemu nie przysluguje wezeéniejsze prawo krajowe do oznaczenia
LArtistic tea”, poniewaz pozwany nie skladal wniosku o jego rejestracje, jak rowniez nie spelnia przestanek z art. 160
ustawy z 30.06.2000 r. Prawo wlasnoSci przemyslowe;j.

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny.

Powdd uzywa oznaczenia slownego ,Herbaty artystyczne” do oznaczania sprzedawanych przez niego herbat w
formie kulek, rozwijajacych sie po zaparzeniu w fantazyjne ksztalty kwiatéw oraz akcesoriow do zaparzania herbat
od momentu rozpoczecia przez niego sprzedazy tego typu herbat tj. od 2008 r. Herbaty te powdd s[prowadza
z Chin od 2008 r. Nazwa ,Herbaty artystyczne” zostala zaproponowana powodowi jako nazwa marketingowa
przez dystrybutoréw herbaty, z ktorymi on wspoélpracuje. Od 2011 r. powod uzywa oznaczen slownych: ,Herbaty
artystyczne” lub ,Artistic tea” badZ oznaczen stlowno — graficznych: ,Herbaty artystyczne” lub ,Artistic tea”,
napisanych bialymi literami, z zamieszczonym powyzej stylizowanym kwiatem lotosu (rozeta) w zlotych barwach,
na czarnym tle. Powod ponosi naklady na promowanie tego typu herbat pod oznaczeniami ,Herbaty artystyczne”
lub ,Artistic tea” z zamieszczonym powyzej stylizowanym kwiatem lotosu (rozeta), poprzez udzial w targach i



konkursach branzowych, na ktérych otrzymuje wyr6znienia za opakowania, jak rowniez poprzez publikacje reklam
i tekstow reklamowych w czasopismach, publikacje tresci reklamowych w Internecie. Powdd promuje swoje towary
jako artykuly ekskluzywne i jego oferta jest skierowana gléwnie do klientéw instytucjonalnych oraz konsumentéw
z segmentu nabywcéw dobr luksusowych. Powod sprzedaje swoje herbaty w opakowaniach w formie bombonier
o czarno — zlotej kolorystyce, ze stylizowanymi, fantazyjnymi motywami ro$linnymi z oznaczeniem ,Herbaty
artystyczne” lub ,Artistic tea” napisanym bialymi literami na czarnym tle i z zamieszczonym powyzej stylizowanym
kwiatem lotosu (rozeta) w kolorze zlotym.

/kopie faktur, reklam prasowych, tekstow reklamowych, dyploméw, broszury reklamowe, opakowania, prezentacja
mulimedialna k.28-117, 705-707; zdjecia k. 171-175; zeznania powoda k. 714-718/

Pozwany od stycznia 2008 r. sprzedaje herbaty w formie kulek, rozwijajacych sie po zaparzeniu w ksztalt kwiatow,
uzywajac przy tym w nazwach marketingowych i rodzajowych tych produktéow sformulowan: artistic tea, herbaty
artystyczne, herbaty kwitnace, artistic green flower tea, artistic tee green, herbata artistic tea herbata zielona, artistic
tea melon & winogrono, artistic tea mango & liczi. Pozwany sprowadza te herbaty z Chin. Pozwany rozpoczal ich
sprowadzanie i sprzedaz na terenie Polski w 2008 r. niezaleznie od powoda — informacje o tego rodzaju herbatach
pozwany uzyskal w 2007 r. podczas pobytu wlasciciela firmy (...) w Chinach i w tym samym roku rozpoczal
przygotowania do ich sprzedazy. Pozwany oferuje swoje produkty sklepom i sieciom sklepowym, prowadzacym handel
detaliczny oraz przez wlasny sklep internetowy. Produkt pozwanego jest skierowany do ogéthu konsumentow, jednak
nie jest to produkt masowy, tylko niszowy. Pozwany sprzedaje swoje herbaty w opakowaniach o ksztalcie typowym
dla opakowan w jakich zwykle sprzedaje sie herbate, z r6znorodng grafika w réznych kolorach, z rysunkami obrazowo
nawigzujgcymi do produktu znajdujacego sie w opakowaniu i z wyeksponowanym logo pozwanego (...), a wcze$niej
(...). Przed rozpoczeciem sprzedazy tego typu herbaty pozwany przeprowadzal badania marketingowe w interesujacym
go segmencie tj. w powszechnej sieci sprzedazy w sklepach i supermarketach na terenie Polski, na podstawie ktorych
ustalil, ze tego typu produkt jest nieobecny w polskich sklepach. Pozwany przeprowadzit promocje tego produktu
w 2009 r. m.in. dolaczajac bezplatnie opakowania herbat oznaczanych jako ,artistic tea” do innych sprzedawanych
przez niego produktow.

/wydruki ze stron internetowych, potwierdzenia realizacji zamoéwien, faktura, opakowania k. 118-140, zdjecia
opakowan k. 176, 359-375, 653, 657; listy odbiorcow k.335-346; zamowienia, dokumenty przyjecia towaru, zapytania
ofertowe pozwanego k. 347-348; faktury pozwanego k. 382-469; zeznania §wiadkow: A. B. k. 630-634, M. G. k.
634-637; zeznania czlonka zarzadu pozwanego T. C. k. 718-720/

Decyzja z 17 czerwca 2009 r. Urzad Patentowy udzielit powodowi prawa ochronnego na stowny znak towarowy
»Herbaty Artystyczne” dla klas towarowych: o5 herbata lecznicza, 30 herbata, herbaty ziolowe, owocowe, herbata z
efektami wizualnymi, herbata z suszonymi kwiatami rozwijajacymi sie w czasie parzenia, herbata mrozona, napoje
na bazie herbaty. Prawo ochronne zostalo powodowi udzielone z czasem trwania od daty zgloszenia tj. od 10 lutego
2008 .

/$wiadectwo ochronne k. 18-20/

8 kwietnia 2011 r. powod dokonal zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego ,Artistic Tea”. 24 listopada 2011 r.
Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego zarejestrowat na rzecz powoda, jako wspoélnotowy znak towarowy nr (...),
sformulowanie ,Artistic Tea” napisane czarnymi literami z zamieszczonym powyzej stylizowanym kwiatem (rozeta) w
zlotych barwach na biatym tle, dla nastepujgcych klas towaréw i ustug: 5 — produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Srodki sanitarne do celow medycznych, substancje dietetyczne do celéw leczniczych, zywnosé dla niemowlat,
plastry, materialy opatrunkowe, materialy do plombowania zebéw, woski dentystyczne, $rodki odkazajace, $rodki do
zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy; 30 — kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
maka i produkty zbozowe, chleb, wyroby cukiernicze i stodycze, lody, miéd, melasa (syropy), drozdze, proszek do
pieczenia, s6l, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, 10d; 35 — reklama, zarzadzanie w dzialalno$ci handlowej,
administrowanie w dzialalno$ci handlowej, prace biurowe.



/$wiadectwo rejestracji k. 21-27/

Nazwy takie jak: artistic tea, artistic flowering tea, blooming tea, artistic blooming tea, artistic flower tea ,
flowering tea, blooming flower tea - s3 powszechnie uzywane, jako synonimy, w handlu herbata przez producentéw,
dystrybutoréw, na targach branzowych oraz w handlu detalicznym, w tym réwniez w Internecie, dla oznaczenia
produkowanych w Chinach herbat charakteryzujacych sie tym, ze sa one wytwarzane w postaci recznie zwigzywanych
w kulki listkow herbaty z kwiatem w $rodku, ktére rozwijaja sie podczas zaparzania. Baze do wytwarzania tych
produktéw moga stanowié rozne gatunki herbat np. herbata biala czy herbata zielona i poszczego6lne produkty r6znia
sie ksztaltami jakie przybieraja rozwiniete herbaty po zaparzeniu. Poszczegélne produkty, okreslane grupowo jako
artistic tea, maja bardzo rozne, fantazyjne nazwy handlowe. Sformulowanie atristic tea bylo uzywane jako nazwa
rodzajowa dla okre$lenia kulek zwinietej herbaty jeszcze przed rozpoczeciem poslugiwania sie przez powoda nazwami
»Herbaty artystyczne” i ,,Artistic tea” do oznaczania jego produktow.

/pismo (...) Company (...) z 5.11.2012 1. k. 254-256; wydruki ze stron internetowych k. 257-334, 497-505, 651-652,
660-665, 684-693; zamobwienia, dokumenty przyjecia towaru, zapytania ofertowe pozwanego k. 347-348; zdjecia
opakowan sprzedawanych pod marka T. i paragony ich zakupu k.376-379,654-656, oferty chinskich dystrybutoréw k.
380-381; zeznania swiadkow: A. B. k. 630-634, M. G. k. 634-637, P. W. k. 638-639, P. K. k.639-641; zeznania czlonka
zarzadu pozwanego T. C. k. 718-720/

W pi$mie z 25 maja 2010 pozwany wezwal (...) sp. z 0.0. do zaprzestania uzywania znaku towarowego ,Herbaty
artystyczne” na zasadach ogblnych, w opisie produktu artistic tea zamieszczonym w sklepie internetowym oraz
w prowadzonych akcjach reklamowych. Podobne wezwania powdd w latach 2010 — 2012 wyslal do kilku innych
podmiotéow postugujacych sie przy sprzedazy herbat sformulowaniem ,herbaty artystyczne”

/wezwania k.103-110/
Sad zwazyl, co nastepuje.

Zgodnie z art. 52 ust. 11it. aib Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (zwanego dalej rozporzadzeniem), niewazno$¢ wspodlnotowego znaku towarowego stwierdza sie
na podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia w przypadku
gdy wspdlnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepisow art. 7 i w przypadku gdy zglaszajacy
dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢ i d rozporzadzenia nie sg rejestrowane znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z
oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzyé w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, iloci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwo$ci towaréw lub
ushug oraz znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazowek, ktore weszly do jezyka potocznego
lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Oznaczenia opisowe lub powszechnie
uzywane w obrocie co do zasady sa wiec wylaczone od rejestracji w charakterze wspoélnotowego znaku towarowego,
jednak moga by¢ one rejestrowane wowczas gdy zostang zaprezentowane lub zestawione z innymi elementami w taki
sposob, ze nadaja sie do odr6zniania na rynku przedsiebiorstw (tak w wyroku ETS z 20.09.2001r., C 383/99 P, Procter
& Gamble, Zb. Orz. 2001, s I-6251, pkt 39).

W niniejszej sprawie zasadnicza kwestia bedgca przedmiotem sporu jest okoliczno$é czy nazwa ,artistic tea”,
stanowigca element wspolnotowego znaku towarowego powoda nr (...), jest oznaczeniem wskazujacym wylacznie
na wlaSciwo$ci danego towaru. W toku postepowania strona pozwana wykazala, ze sformulowanie artistic tea
jest powszechnie stosowane w obrocie jako jedno z okreslen dla oznaczenia wlasciwosSci herbaty, polegajacej na
przygotowaniu jej w szczeg6lny spos6b — w formie listkow zwinietych w paczki, z kwiatem w Srodku, rozwijajacej
sie po zalaniu goraca woda w fantazyjne formy. Pozwany wykazal wydrukami ze stron internetowych, dokumentami
handlowymi oraz zeznaniami $wiadkéw, ze nazwa artistic tea jest powszechnie uzywana dla okreslenia rodzaju



herbaty przez producentéw i handlowcéw w Chinach, podczas targéw branzowych na terenie Europy oraz przez
podmioty prowadzace sprzedaz internetowa herbaty. Na fakt, iz oznaczenie artistic tea jest nazwa rodzajowa wskazuje
roéwniez okoliczno$é, iz pozwany uzywal tej nazwy jako rodzajowej co najmniej od stycznia 2008 r., zamieszczajac to
oznaczenie na opakowaniach sprzedawanej przez siebie herbaty, podczas gdy powod nie wykazal by w ogole uzywat
tej nazwy do oznaczania swoich produktéw przed 2011 r. Okoliczno$é, iz nazwa artistic tea nie zostala dotychczas
ujeta w oficjalnych klasyfikacjach towaréw i ustug (takich jak PKWiU czy klasyfikacji nicejskiej) nie dyskwalifikuje
jej jako nazwy rodzajowej poniewaz o tym czy oznaczenie ma taki charakter decyduje faktyczne uzywanie go w
obrocie jako nazwy wskazujacej na towar o okreSlonych wlaéciwosciach, a nie wpis do urzedowej klasyfikacji. W
wyniku powszechnego uzywania w praktykach handlowych pierwotnie fantazyjne oznaczenie artistic tea nabralo wiec
charakteru nazwy rodzajowe;j.

Znak wspolnotowy powoda nr (...) nie sktada sie jednak wylacznie z nazwy rodzajowej artistic tea lecz zawiera
takze fantazyjne elementy graficzne w postaci symbolu kwiatu lotosu (rozety), stylizowanej czcionki i kolorystyki
czarno-bialo-zlotej. Czesé graficzna znaku w zaden sposoéb nie wskazuje na gatunek, jako$¢, przeznaczenie, czy
inne wla$ciwosci oferowanych przez powoda towaréw i uslug oznaczanych tym znakiem. Poniewaz znak musi byc
oceniany jako calo$é, ogélne wrazenie jakie lacznie wywoluja zawarte w nim elementy slowne i graficzne, nadaja
temu oznaczeniu jako calo$ci potencjal wskazywania odbiorcom na pochodzenie oznaczonych nim towarowi i ustug
od konkretnego przedsiebiorcy (zdolnoé¢ odrézniajaca). Wobec powyzszego brak jest podstaw do uniewaznienia
znaku, albowiem wystepowanie w nim nazwy rodzajowej tylko jako fragmentu oznaczenia, skladajacego sie poza tym
z innych elementéw, majacych dostateczne znamiona odrézniajace, nie pozbawia oznaczenia jako calosci zdolnosci
odrdzniajace;.

Rejestracja przez powoda nazwy rodzajowej artistic tea, jako elementu slowno — graficznego wspodlnotowego
znaku towarowego, nie spowodowala jednak wylaczenia jej z domeny publicznej. Ochrona znaku wspdlnotowego
powoda jest w zwigzku z tym ograniczona, gdyz nie moze on zakaza¢ innym przedsiebiorcom uzywania oznaczen
podobnych do zarejestrowanego gdy w rzeczywistoSci rejestracji poddana zostala nazwa rodzajowa. Brak mozliwoéci
zakazywania przez uprawnionego ze znaku wspolnotowego uzywania w takiej sytuacji oznaczen podobnych przez
innych przedsiebiorcow wynika z art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia, zgodnie z ktérym wspoélnotowy znak towarowy nie
uprawnia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla
wskazania przeznaczenia towaroéw lub ustug, w szczegélnosci pod warunkiem, ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi
praktykami w przemy$le i handlu. Wobec powyzszego znak powoda, jako znak staby w warstwie stownej, korzysta
ze slabszej ochrony nadawanej w wyniku rejestracji. Pozwany wykazal, ze wykorzystuje w swojej dzialalnosci slowa
artistic tea wylacznie jako nazwe rodzajowa do oznaczania herbat sprzedawanych w formie kulek rozwijajacych sie po
zaparzeniu. Pozwany nie uzywa natomiast pozostalych elementéw znaku wspélnotowego powoda, a w szczegolnosci
elementow graficznych. Zar6wno grafika jak i kolorystyka opakowan produktéw pozwanego diametralnie r6zni sie
od znaku zarejestrowanego oraz innych oznaczen stosowanych przez powoda. Ponadto pozwany rozpoczal sprzedaz
produktéw oznaczanych nazwa artistic tea weze$niej od powoda i powdd nie wykazal by pozwany w jakikolwiek spos6b
sugerowal istnienie powiazan pomiedzy nim a przedsiebiorstwem powoda, jak tez by kiedykolwiek u odbiorcow
towarow lub ustug doszlo do pomylenia przedsiebiorstw pozwanego i powoda. Powyzsze Swiadczy o tym, ze oznaczenie
artistic tea jest uzywanie przez pozwanego zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

Wobec ustalenia, iz pozwany moze poshugiwac sie oznaczeniem artistic tea, jako nazwa rodzajowa na podstawie
art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia bezprzedmiotowe jest jego zadanie orzeczenia wzgledem powoda zakazu uzywania
wspoOlnotowego znaku towarowego nr (...). Z tych samych powodow sad oddalit wnioski dowodowe powoda
o dopuszczenie dowodu z opinii bieglych na okoliczno§é¢ renomy i rozpoznawalnoéci marki powoda, wysokosci
korzy$ci uzyskanych przez pozwanego w zwigzku z poslugiwaniem sie oznaczeniem artistic tea oraz wysokoS$ci
oplat licencyjnych jakie powod moglby uzyskac za postugiwanie sie przez pozwanego oznaczeniem artistic tea, jako
nieprzydatne dla rozstrzygniecia sprawy (art. 227 k.p.c.).

Majac powyzsze na uwadze, na podstawie powolanych wyzej przepiséw, orzeczono jak w sentencji.



O kosztach postepowania sad orzekl na podstawie art. 100 k.p.c., majac na uwadze, iz roszczenia wzajemne obu stron
zostaly oddalone.

SSO Jadwiga Smotucha



