Sygn. akt I ACa 64/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:

Przewodniczqcy - Sedzia SA Jan Szachulowicz

Sedzia SA Hanna Muras (spr.)

Sedzia SO (del.) Joanna Zaporowska

Protokolant st. sekr. sqd. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w L.
przeciwko Zakladowi (...) spolce z ograniczonqg odpowiedzialnosciq z siedzibg w T.
o ochrone praw z rejestracji wspoélnotowych znakoéow towarowych

na skutek apelacji powoda od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 25 pazdziernika 2012r.

sygn. akt XXII GWzt 21/12

I. oddala apelacje;

II. zasgdza od (...) spolki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq z siedzibg w E. na rzecz Zakladu (...)
spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w T. kwote 630 (szeséset trzydziesci) zlotych
tytulem zwrotu kosztéow zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 64/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 11 lipca 2012 1. (...) spotka z 0.0. w £.. wniosta o :

1. zakazanie Zakladowi (...) spdlce z ograniczong odpowiedzialno$ciag w T. naruszania jej prawa z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego nr (...), tj.:

a. uzywania graficznego znaku towarowego przedstawiajacego profil ptaka w locie z rozpostartym skrzydlem,
podobnego do wspodlnotowego znaku towarowego nr (...), do oznaczania materialéw budowlanych, w szczego6lnoéci
szpachléwek, mas szpachlowych, gruntow pod farby, tynkéw, farb, folii w plynie, gipsu, gladzi, mas hydroizolujacych,
klejow i zapraw klejowych,

b. uzywania slowno-graficznego znaku towarowego skladajacego sie z elementu graficznego — profilu ptaka w locie
z rozpostartym skrzydlem lacznie z elementem stownym (...), podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego nr



(...), do oznaczania materialdow budowlanych, w szczegdlnos$ci szpachlowek, mas szpachlowych, gruntéw pod farby,
tynkéw, farb, folii w plynie, gipsu, gladzi, mas hydroizolujacych, klejow i zapraw klejowych,

c. uzywania stowno-graficznego znaku towarowego skladajacego sie z elementu graficznego — profilu ptaka w locie
z rozpostartym skrzydlem lgcznie z elementem slownym ,,(...)” podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego nr
(...), do oznaczania materialdbw budowlanych, w szczegdlnos$ci szpachlowek, mas szpachlowych, gruntéw pod farby,
tynkéw, farb, folii w plynie, gipsu, gladzi, mas hydroizolujacych, klejow i zapraw klejowych;

2. nakazanie pozwanemu opublikowania w ciggu miesigca od uprawomocnienia sie wyroku, jego sentencji, na jednej
z trzech pierwszych stron ogbélnopolskiego wydania dziennika Gazeta (...), w formie ogloszenia o rozmiarze minimum
1/3 strony, pisanego czcionka Times New Roman 13 pkt;

3. nakazanie pozwanemu opublikowania w ciggu miesiaca od uprawomocnienia sie wyroku, caloSci orzeczenia na
stronie internetowej pod adresem www.(...).pl i utrzymywanie go przez okres 2 miesiecy, w rozmiarze minimum 30%
strony, pisanego czcionkg Times New Roman 13 pkt;

4. zwrot kosztow procesu.

Powdd powolal sie na sluzagce mu prawo do graficznego wspodlnotowego znaku towarowego C. (...). Zarzucil, ze
pozwany narusza to prawo, uzywajac dla identycznych towaréw graficznego znaku towarowego przedstawiajacego
profil ptaka w locie, ktory jest na tyle podobny do znaku powoda, ze istnieje ryzyko wprowadzenia nabywcow w blad
co do pochodzenia opatrzonych nim towarow.

Zaklad (...) spotka z 0.0. w T. wnidst o oddalenie powodztwa i zwrot kosztéw procesu. Pozwany zaprzeczyt wkroczeniu
w sfere wylgcznosci wynikajaca z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego C. (...). Powolal sie przy tym na wlasne
krajowe prawa do znakéw towarowych, w tym kwestionowanego przez powoda znaku stowno-graficznego:

Wyrokiem z dnia 25 pazdziernika 2012 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil pow6dztwo (pkt 1) oraz ustalil wysoko$é
oplaty ostatecznej (pkt 2) i orzekl o nie uiszczonych kosztach sagdowych (pkt 3) oraz o kosztach procesu (pkt 4).

Powyzsze orzeczenie zapadlo w oparciu o nastepujgce ustalenia faktyczne i rozwazania prawne
Sadu Okregowego:

Sad ustalil, ze powodowi (...) spélce z 0.0. w L. stuzy prawo do graficznego wspdlnotowego znaku towarowego
zarejestrowanego pod nr (...) w dniu 21 IV 2012 r., z pierwszenstwem od daty zgloszenia 15 IV 2010 r. w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego, przedstawiajacego ptaka w locie:

Znak ten zostal zastrzezony m.in. dla nastepujacych towaréw i uslug w klasach klasyfikacji nicejskiej :

1. produkty chemiczne przeznaczone dla przemystu, prac badawczych, fotografii jak réwniez rolnictwa, ogrodnictwa
i le$nictwa, Zywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do uzyzniania
gleby, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania zywno$ci, substancje
garbujace i chemiczne nieprzetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje do mocowania oktadzin i wyktadzin, mieszanki
do gaszenia ognia, substancje chemiczne i materialy przylepne do celow przemyslowych, substancje i odczynniki
chemiczne stosowane w przemysle i w badaniach naukowych, odtluszczanie (preparaty do-) stosowane w procesach
produkeyjnych, impregnacja materialéw tekstylnych (§rodki chemiczne do-), impregnacja skory (Srodki chemiczne
do-), impregnujace chemikalia (spoiwa-), z wyjatkiem farb, beton ($rodki do konserwacji-), z wyjatkiem farb i olejow,
cegly (preparaty do konserwacji-) [z wyjatkiem farb i olejéw], cement (preparaty do konserwacji-), z wyjatkiem farb
i olejow, ceramika (preparaty do konserwacji-) [z wyjatkiem farb i olejow], konserwacja gumy/kauczuku (preparaty
do-), konserwacja muréw (preparaty do-) [z wyjatkiem farb i olejéw], konserwowanie (s6l do-), inna niz do zywnoSsci,
kleje [materialy klejace] do celow przemyslowych, kleje do plytek ceramicznych, klejenie, gruntowanie (preparaty
do-), naprawa stluczonych przedmiotow (substancje klejace do-), odklejanie (preparaty do-), tapety (kleje do-);



2. farby, pokosty, lakiery, Srodki zapobiegajace korozji i zabezpieczajace drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie,
zywice naturalne, pokrywajace powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwale lub tymczasowe w postaci
podkladéw, szpachlowek, powlok gruntujacych, Srodkoéw zabezpieczaja-cych przed niszczeniem mury i inne
materialy, wszystkie w formie preparatéw proszkowych, plynnych, poélplynnych i rozpylanych oraz rozcienczalniki do
powyzszych zwigzkow i preparatow; pigmenty, folie metaliczne dla malarzy, dekoratoréw, drukarzy i artystow, folie
metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratoréw, drukarzy i artystow;

17. kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materialéw nie ujete w innych klasach, masy uszczelniajace
termoizolujgce i hydroizolujace, preparaty plynne, pélplynne i w proszku do rozprowadzenia ciecza, przeznaczone
do uzyskiwania powlok uszczelniajacych i hydroizulujacych w budownictwie, zaprawy izolujace, plyty i okladziny
izolacyjne, zywice akrylowe, plywajace bariery do zatrzymywania zanieczyszczen, bawelna do pakowania, druty i
tasmy z tworzyw sztucznych do zgrzewania, gietkie przewody niemetalowe, izolatory dla elektroniki i elektrotechniki,
izolacje do przewodow elektrycznych, kit, korki gumowe, welna mineralna, oslony niemetalowe do rur, uszczelki
i uszczelnienia do instalacji wodnych, CO, wentylacyjnych; klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taSmy przylepne
stosowane do pakowania i w budownictwie, zywice syntetyczne, tasmy izolacyjne i uszczelniajace, tkaniny izolacyjne,
materialy z tworzyw sztucznych i gumy do wypychania, zbrojenie niemetalowe do rur, produkty do spoinowania
okladzin i wykladzin, masy uszczelniajace, szczeliwa do polaczen, preparaty do nadawania nieprzepuszczalno$ci
wyrobow cementowych i ceramicznych, roztwory kauczukowe;

19. materialy budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smotla i bitumy,
budynki przenosne niemetalowe, pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane, elementy budowlane i pélabrykaty
zawierajace gips w tym plyty do suchej zabudowy jak plyty kartonowo-gipsowe, gips, zaprawy gipsowe, niemetalowe
materialy budowlane do systeméw docieplen, siatki wzmacniajace niemetalowe, w tym z wlokna szklanego, wyroby
budowlane z betonu ujete w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegly i
dachéwki ceramiczne, materialy budowlane z tworzyw sztucznych, listwy przypodlogowe.

Znakiem tym powodowa spo6lka opatruje wytwarzane i oferowane przez nig towary (materialy budowlane), uzywa
go takze w dzialaniach promocyjno-marketingowych, z ktérymi wiaza sie wysokie naktady i wydatki. Znak w postaci
graficznej:

jest uzywany od 2008 r., zawsze acznie ze znakami: stownym (...) lub stlowno-graficznym:

albo .

Dalej Sad ustalil, ze Zaklad (...) spotka z 0.0. w T. jest konkurentem rynkowym spolki (...). Pozwany wytwarza i oferuje
identyczne z chronionymi na rzecz powodki, towary (materialy budowlane: szpachlowki, masy szpachlowe, grunty,
tynki, farby, folia w plynie, gips szpachlowy, gladzie masy hydroizolujace, kleje i zaprawy klejowe), ktore opatruje
stowno-graficznymi znakami towarowymi:

Znaki te wykorzystuje takze w reklamie i promocji swego przedsiebiorstwa oraz oferowanych przez nie towarow.
Element graficzny zawsze uzywany jest lacznie ze stowem (...) na tle w kolorze intensywnie pomaraiiczowym. Pozwany
podejmuje dzialania majgce na celu budowe wtornej zdolnosSci odrozniajgcej jego znakdéw towarowych. Pozwanemu
stuza prawa ochronne na krajowe znaki towarowe:

- stowno-graficzny:

dla towar6w w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzja Urzedu Patentowego RP z 7 II 2012 1. z
pierwszenstwem od 22 IX 2010 r. — nr (...),

- stowny: (...) dla towaréow w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzja Urzedu Patentowego RP z 29 X1
2011 1. Z pierwszenstwem od 22 IX 2010 1. — nr (...),



- stowny: (...) dla towaréw w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzja Urzedu Patentowego RP z 29 XI
2011 r. z pierwszehstwem od 22 IX 2010 1. — nr (...).

W dniu 5 listopada 2010 r. pozwany zglosil ponadto do rejestracji krajowy znak stowny (...) (Z. (...)).

Opierajac sie na tak ustalonym stanie faktycznym Sad Okregowy doszed} do przekonania ze powddztwo nie zastuguje
na uwzglednienie w zadnym zakresie.

Sad zwazyl, ze wspodlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujagcym obecnie w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (wersja ujednolicona; dalej takze jako: Rozporzadzenie), ktore reguluje w szczego6lnoéci zasady
rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia
stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszo$ci, sa one
powtérzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40
str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych
przepisow prawa krajowego.

Dalej Sad zwazyl, ze w efekcie rejestracji przez OHIM w dniu 21 kwietnia 2012 r. spolce (...) stuzy wylaczno$éc uzywania
w dzialalno$ci gospodarczej, m.in. dla materialéw budowlanych, graficznego wspolnotowego znaku towarowego:

Sad podkreslil, ze prawo to nie bylo kwestionowane przez pozwanego, bezsporny miedzy stronami byl takze zakres jego
ochrony. Prawu temu, jak wskazal dalej Sad, pozwany nie moze skutecznie przeciwstawié¢ swych wlasnych, krajowych
praw wylacznych.

Dalej Sad wskazal, ze z art. 9 ust. 1 pkt a) i b) rozporzadzenia wynika prawo wlasciciela do wylacznego i niezakldconego
uzywania zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie majacym
jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobiehstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa
towarow lub ustug, ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze mozliwo$é ich skojarzenia.

W niniejszej sprawie, jak zwazyl Sad, wspoélnotowemu znakowi towarowemu C. (...), co do ktérego powodka nie
twierdzi, ze jest znakiem renomowanym, przeciwstawione zostaly trzy znaki towarowe pozwanego: graficzny -
przedstawiajacy ptaka w locie na pomaranczowym tle oraz stowno-graficzne - z dodatkowymi elementami w postaci
stow: (..)1 (...):

Jak wskazal Sad, nie ulega watpliwoSci, Ze zaden z nich nie jest identyczny ze znakiem:

Stuszno$¢ stawianego pozwanemu zarzutu naruszenia prawa spolki (...) podlegala zatem ocenie Sadu z punktu
widzenia spelnienia przestanek okreSlonych w art. 9 ust. 1 pkt b rozporzadzenia. W tym kontekscie Sad
wskazal, ze poza sporem pozostaje identyczno$¢ towaréw objetych ochrona wspolnotowego znaku towarowego
C. (...) oraz produkowanych i oferowanych pod kwestionowanymi oznaczeniami przez Zaklad (...)”. Dalej Sad
powolal liczne orzeczenia Trybunalu Sprawiedliwosci dotyczace zagadnienia oceny podobienstwa znakéw. Wynika
z nich, ze w ramach oceny podobienistwa znakow konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znakéw i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta, a dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu
widzenia okreSlonego kregu odbiorcow, sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych



aspektach. Dalej Sad wskazal na zasade wzajemnej zalezno$ci, zgodnie z ktora, w $wietle orzecznictwa Trybunatlu
Sprawiedliwos$ci, calo$ciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegolnosci podobienistwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ushug, ktérych one dotycza,
przy czym niski stopien podobienstwa towardw i ustug moze byé zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa
znakow towarowych i odwrotnie. Dalej Sad wskazal, ze w my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby zostaé¢ skloniona do
omyltkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego, ewentualnie moglaby uznadé, ze dane
towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze sobg gospodarczo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad powinno by¢ oceniane w sposbb calo$ciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznoéci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej zaleznoéci miedzy
podobienstwem oznaczen i towaré6w lub ustug, ktérych one dotycza. Ocena podobienstwa dwoch znakoéw towarowych
nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéw tworzacych zlozony znak towarowy i por6wnania go
z innym znakiem. Wladciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci
od kategorii towaréw lub ustug. Przecietny konsument rzadko ma mozliwoé¢ przeprowadzenia bezposredniego
poréwnania réznych znakoéw towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly
obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odr6zniajacy znaku
towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomo$ci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku).
Istnieje pewna wspoélzalezno$¢é miedzy znajomos$cia znaku towarowego wéréd odbiorcow, a jego charakterem
odrdzniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odr6zniajacy.
Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczego6lnoéci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosé okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktorym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towar6w jako pochodzacych z okreSlonego przedsiebiorstwa, jak
roéwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. Ciezar udowodnienia sily
znaku towarowego i jego odrbzniajacego charakteru, zgodnie z art.6 k.c., spoczywa na powodzie.

Przenoszac powyzsze rozwazania na grunt sprawy niniejszej Sad ocenil podobienstwo miedzy znakiem powoda a
znakami pozwanego na plaszczyzZnie graficznej i koncepcyjnej. Znaki stron, ze wzgledu na ich rézny charakter, nie
podlegaly natomiast ocenie na plaszczyznie fonetyczne;j.

Sad zwazyl, ze wspdlnotowy znak towarowy spodlki(...) ma charakter graficzny, przedstawiajgc uczyniony czarna
kreska zarys bociana w locie. Graficzny znak pozwanego przedstawia natomiast bialg czaple w locie, na intensywnie
pomaranczowym tle, ktore jest bardzo wyrazistym elementem znaku. W ocenie Sadu, w obu przypadkach gatunek
ptaka jest bardzo latwo rozpoznawalny, bowiem bocian i czapla to ptaki bardzo popularne w Polsce, gdzie strony
uzywaja swych znakéw towarowych. Wspdlne dla obu znakéw jest ujecie ptakdéw w locie, ktore jednak jest dla nich
naturalne, nie moze by¢ zatem uznane za element odrézniajacy, indywidualizujacy, zwracajacy uwage konsumentow.
Zdaniem Sadu, nie mozna czyni¢ pozwanemu zarzutu z tego, ze jego znak przedstawia czaple w locie tylko dlatego,
ze powod dokonat tu takiego samego wyboru co do bociana. Sad doszed} zatem do wniosku, Ze znaki stron oceniane
na plaszczyznie graficznej, ze wzgledu na ich przedmiot i sposéb przedstawienia, nalezalo uznaé za calkowicie
niepodobne.

Ocena istnienia podobienstwa na plaszczyznie koncepcyjnej, jak wskazal Sad, zaleze¢ bedzie od stwierdzenia, czy z
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego wynika wylaczno$é uzywania przedstawienia kazdego ptaka, czy tylko
bociana. W przekonaniu Sadu, powdd nie moze skutecznie zakazywac innym przedsiebiorcom uzywania w znaku
towarowym postaci gatunkoéw ptakoéw innych niz bocian.

W $wietle powyzszego Sad doszedt do przekonania, ze znaki graficzne stron nie moga by¢ uznane za podobne.



Na marginesie Sad zauwazyl, ze powod nie przedstawil dowodéw samodzielnego uzywania przez pozwanego
znaku graficznego (bez jakichkolwiek elementéw stownych), czemu Zaklad (...) stanowczo zaprzecza. Wyizolowanie
elementu graficznego z oznaczenia slowno-graficznego nie daje natomiast, w ocenie Sadu, podstawy do stawiania
uzasadnionego zarzutu naruszenia praw wylacznych.

Dalej Sad wskazal, ze tym bardziej za podobne nie moga by¢ uznane wspoélnotowy znak towarowy:
i znaki stowno-graficzne pozwanego, z dodatkowymi elementami w postaci stowa (...) i sloganu (...):

W kazdym z tych przypadkoéw, jak zwazyl Sad, element stowny ma silng zdolno$é¢ odroézniajaca, zar6wno pierwotna,
jakiwtoérng, bedac latwo zapamietywanym przez potencjalnych nabywcéw. Stowo (...) nie opisuje towaru, dla ktorego
zostalo uzyte jako znak towarowy, wywolujac jednak pozytywne skojarzenia z delikatng, gladka tkaning. Slogan (...)
jest natomiast gra stow, zbudowang na skojarzeniu, przekonujacym o znakomitych efektach jakie mozna uzyskaé
dzieki zastosowaniu towardéw pozwanego, a takze o ich dobrej jakoSci.

Dalej Sad zwazyl, Ze na plaszczyznie koncepcyjnej wspolnotowy znak towarowy:

ma calkowicie odmienne znaczenie, wskazujac pochodzenie towaréw powddki z Polski, podczas gdy biala czapla
(gatunek $cisle chroniony) w znaku pozwanego ma przekonywac o proekologicznym nastawieniu Zakladu(...).

W konkluzji Sad wskazal, ze w jego ocenie przecietny — ale przy tym nalezycie poinformowany, dostatecznie uwazny
i rozsadny - nabywca materialbw budowlanych nie uzna, ze towary wytwarzane i oferowane przez pozwanego
pochodza od powddki lub z przedsiebiorstwa powiazanego z nia gospodarczo. Znaki pozwanego réznia sie od
wspolnotowego znaku towarowego, w szczego6lnosci w elementach stownych i kolorystycznych oraz w przedstawieniu
ptaka odmiennego gatunku, w wystarczajacym stopniu, aby nie wywolywaé mylacych skojarzen. Sad zauwazyt przy
tym, ze powdd uzywa znaku graficznego lacznie ze znakiem stownym i stowno-graficznym (...), przez co trudno jest
okreéli¢ samodzielng zdolnoéé¢ odrozniajaca wspolnotowego znaku towarowego C. (...). W taki sposob, jak znaki stron
sa faktycznie uzywane, nabywcy — w ocenie Sadu - odrdznia je bez ryzyka pomylki. Zarzut naruszenia praw spdiki (...),
oparty na przepisie art. 9 ust. 1b rozporzadzenia Sad uznal zatem za bezpodstawny.

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialno$ci za wynik sporu.

Apelacje od powyziszego wyroku wywiodl powod, zaskarzajqce orzeczenie pierwszoinstancyjne co
do punktoéw 1., 3. i 4. Skarzacy podniost nastepujace zarzuty:

1. naruszenia przepisOw prawa materialnego, a to art. 296 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wlasnoéci przemyslowej (dalej: pwp) w zw. z art. 14 § 1 Rozporzadzenia Rady 207/2009 oraz art. 9 ust 1b
Rozporzadzenia Rady 207/2009 poprzez:

- ich niewlaéciwa wykladnie prowadzaca do niezastosowania w zwigzku ze stwierdzeniem, Ze dzialania strony
pozwanej nie naruszyly nalezacego do powodki wspolnotowego prawa ochronnego o numerze C. (...) i nie stworzyly
zagrozenia dla ww. prawa,

- nieprawidlowa wykladnie pojecia ,kregu odbiorcéw", poniewaz Sad I instancji nadat przecietnemu konsumentowi
przymiot konsumenta ponadprzecietnie uwaznego i rozwaznego, nie za$ ,konsumenta wlaéciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsgdnego" zgodnie z orzecznictwem wspdlnotowym.

2. naruszenia przepisOw prawa procesowego, a to art. 233 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic
swobodnej oceny dowodow, co doprowadzilo do dokonania ustalen faktycznych sprzecznych z zebranym w sprawie
materialem dowodowym w zwigzku z:

a) bezpodstawnym przyjeciem, ze pozwany uzywa swoich znakoéw zawsze z oznaczeniem slownym;



b) bezpodstawnym przyjeciem, ze znaki towarowe uzywane przez pozwanego nie sa podobne do znaku powoda C. (...);
¢) bezpodstawnym przyjeciem, ze znak towarowy powoda C. (...) nie ma wysoce odrozniajgcego charakteru;

d) bezpodstawnym przyjeciem, ze znak towarowy powoda C. (...) nie jest renomowanym znakiem towarowym,;

e) nieprawidlowym dokonaniem oceny elementu ,kregu odbiorcow";

W konkluzji skarzacy wnidst o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez uwzglednienie powddztwa w caloéci i zasadzenie
od strony pozwanej na rzecz powddki zwrotu kosztéw postepowania za obie instancje.

W odpowiedzi na apelacje pozwany wni6st o oddalenie apelacji oraz zasadzenie na jego rzecz od powoda kosztow
postepowania odwolawczego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
apelacja jest niezasadna.

Sad Apelacyjny podzielil ustalenia faktyczne poczynione przez Sad pierwszej instancji i przyjal je za wlasne z
niewielkimi zastrzezeniami opisanymi w dalszej czeSci uzasadnienia.

Powod nietrafnie zarzucit Sadowi Okregowemu naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i przekroczenie granic swobodnej
oceny dowodoéw, co prowadzié¢ mialo, zdaniem powoda, do blednych ustalen faktycznych. Przede wszystkim, wbrew
zarzutom apelacji, Sad Okregowy prawidlowo ustalil, ze pozwany nie postuguje sie w obrocie znakiem graficznym w
postaci wizerunku czapli w locie — bez zadnego oznaczenia slownego. W tym zakresie ustalenia i rozwazania Sadu I
instancji wykazuja jednak pewna niespdjno$c i dlatego w ocenie Sadu Apelacyjnego wymagaly doprecyzowania. W
pozwie powod twierdzil, ze pozwany korzysta z szeregu znakow graficznych i stowno-graficznych naruszajacych prawo
powoda do znaku wspolnotowego nr (...), przy czym wskazal w tym kontekécie na 4 oznaczenia; nastepnie powdd
ponowil swoje twierdzenia w powyzszym zakresie w apelacji. Powod powolal sie na 2 znaki stowno-graficzne, byly
to: 1) zarys profilu czapli bialej w locie w kolorze bialym z bialymi napisami: stowem (...) pod obrazkiem i sloganem
»(--.)” wlewym gérnym rogu na pomaranczowym tle i 2) zarys profilu czapli bialej w locie w kolorze szarym wraz ze
sloganem ,,(...)” wlewym gérnym rogu, takze w kolorze szarym, na czarnym tle. Pozostale dwa oznaczenia wskazywane
przez powoda mialy charakter graficzny: 1) zarys profilu czapli bialej w locie w kolorze rdzawym na pomaranczowym
tle, przypominajacy cien ptaka, oraz 2) zarys profilu czapli bialej w locie zachodzacy na fragment zarysu profilu w
obrebie skrzydla w powiekszeniu, oba w kolorze pomaranczowym, przy czym fragment mniejszego obrazka czapli
zachodzacy na wiekszy, a obejmujacy gtowe z dziobem i szyje ptaka jest w kolorze bialym, na czarnym tle (wszystkie te
oznaczenia zostaly uwidocznione na s. 5 pozwu i analogicznie na s. 5 apelacji). Powod nie wykazat jednak, aby pozwany
faktycznie postugiwal sie w swojej dzialalnoéci ww. znakami graficznymi. W $wietle materiatu dowodowego zebranego
w sprawie, w oznaczeniach pozwanego elementom graficznym zawsze towarzysza elementy stowne. Dotyczy to takze
dowodow w postaci zdje¢ samochodéw stanowigcych zalaczniki nr 6 i 7 do pozwu, na ktére to dowody powolywal sie
autor apelacji. Na zdjeciach tych widoczny jest samochdd osobowy, na boku ktérego umieszczono wizerunek dwoch
czapli w locie, ujetych z profilu, przy czym ptaki sg r6znej wielko$ci, a ich postaci zachodza na siebie; oba ptaki sa w
kolorze pomaranczowym, przy czym fragment mniejszego obrazka czapli zachodzacy na wiekszy, a obejmujacy gtowe
z dziobem i szyje ptaka jest w kolorze bialym. Po lewej stronie opisanego wyzej elementu graficznego umieszczono
napis (...), a po prawej stronie napis ,,(...)”, takze w kolorze pomaranczowym.

Nie ulega watpliwo$ci, ze ocena roszczen powoda powinna zostaé przeprowadzona w oparciu o poréwnanie
wspolnotowego znaku powoda o numerze (...) z oznaczeniami, ktére wykorzystuje w swojej dzialalnosci pozwany
— w takiej postaci, w jakiej one wystepuja w rzeczywistoSci. Nalezalo zatem doprecyzowac ustalenia faktyczne Sadu
I instancji w powyzszym zakresie i wskazaé, ze w Swietle materiatu dowodowego zebranego w toku postepowania
pozwany w swojej dzialalnoSci postuguje sie nastepujacymi oznaczeniami obejmujacymi wizerunek czapli:



1) dwie postaci czapli bialej w locie ujete z profilu, réznej wielkoSci, zachodzace na siebie, oba elementy w kolorze
pomaranczowym, przy czym fragment mniejszego obrazka czapli zachodzacy na wiekszy, a obejmujacy glowe z
dziobem i szyje ptaka - w kolorze bialym, z napisami w kolorze pomaraiczowym: (...) po lewej stronie oraz ,(...)” po
prawej stronie, wykorzystywane dla oznaczenia samochodu osobowego (zdjecia — k. 82-83);

2) zarys profilu czapli bialej w locie w kolorze bialym z bialym napisem - stowem (...) pod spodem i ewentualnie takze
ze sloganem ,,(...)” w lewym gbérnym rogu, na pomaranczowym tle, uzywane dla oznaczenia produktéw pozwanego,
samochodu, na stronie internetowej pozwanego (zdjecia i wydruki ze strony internetowej — k. 82 i n.);

3) zarys profilu czapli bialej w locie w kolorze szarym wraz ze sloganem ,,(...)” w lewym gérnym rogu, takze w kolorze
szarym, na czarnym tle, wykorzystywany na stronie internetowej pozwanego w zakladce odnoszacej sie do kontaktu
z marka (...) (wydruk ze strony internetowej — k. 85).

Wskazywane przez powoda oznaczenie w postaci zarysu profilu bialej czapli w locie w kolorze rdzawym na
pomaranczowym tle, przypominajace cieni ptaka, widoczne jest po stronie internetowej pozwanego po lewej stronie
— konkretnie wystepuja tam trzy takie ,cienie” ptakdow. Nie jest to jednak samodzielne oznaczenie, a jest to jedynie
tlo dla znaku opisanego w pkt. 2) oraz dla listy opcji na stronie. Nalezy zauwazy¢, ze nie kazdy element graficzny
wykorzystywany przez przedsiebiorce na stronie internetowej nalezy kwalifikowaé jako znak towarowy.

Dalej skarzacy nietrafnie zarzucil Sagdowi Okregowemu poczynienie blednego ustalenia odno$nie tego, ze wsp6lnotowy
znak nr (...) jest przez powoda uzywany lacznie ze znakiem slownym (...) lub znakami slowno-graficznymi
obejmujacych stlowo (...). Autor apelacji twierdzil, Ze w pozwie przedstawione zostaly dowody na okoliczno$c¢
uzywania ww. graficznego znaku wspolnotowego jako samodzielnego oznaczenia. Analiza materiatu dowodowego
zalaczonego do pozwu, a takze pozostalych dowoddéw zebranych w toku postepowania, nie pozwala jednak na
podzielenie stanowiska skarzacego. Z materiatu dowodowego wynika, ze znak graficzny w postaci bociana w locie
zostal przez powoda wykorzystany na licznych materialach promocyjnych, katalogach produktéw, etc., natomiast w
kazdym wypadku wystepuje on obok oznaczenia stownego lub stowno-graficznego zawierajacego stowo (...). Jedynie
Swiadek M. R. zeznal, ze znak graficzny byt wykorzystywany przez powoda samodzielnie, ale nie potrafil podac
innych przykladéw poza ubraniami roboczymi (k. 329). Z kolei za$ Swiadek P. R. zeznal, ze nie zdarzyto mu sie
spotkaé¢ materialow, w ktoérych znak nr (...) wystepowalby samodzielnie, a znak ten stanowi uzupehienie logotypu
— granatowego rombu ze stowem (...) (k. 330). W $wietle powyzszego Sad Okregowy trafnie ustalil, Ze wspdlnotowy
znak nr (...) nie wystepuje jako samodzielne oznaczenie. Wypada przy tym zauwazyé¢, ze ustalenie to nie mialo
decydujacego wplywu na rozstrzygniecie sprawy. Sad Okregowy wskazal w tym kontekécie, ze okreslenie samodzielnej
sily odr6zniajacej wspolnotowego znaku nr (...) jest utrudnione skoro w obrocie wspolwystepuje on ze znakami
slownymi i sfowno-graficznymi obejmujacymi stowo (...).

Skarzacy upatrywal takze naruszenia zasady swobodnej oceny dowoddéw, a w konsekwencji dokonania przez Sad
Okregowy wadliwych ustalen faktycznych, w nieprawidlowym, zdaniem powoda, ustaleniu przez Sad Okregowy kregu
odbiorcow towaréw powoda i pozwanego ktorych dotycza poréwnywane znaki, a takze w uznaniu przez Sad Okregowy,
ze poréwnywane w sprawie znaki nie sg do siebie podobne, a nadto, ze znak powoda nie ma wysoce odrozniajacego
charakteru i nie jest znakiem renomowanym. Zarzuty te w istocie wykraczaja poza zagadnienia procesowe, odnoszac
sie takze do oceny normatywnej. Powolane wyzej kwestie, ktore zreszta skarzacy cze$ciowo podnidst takze w ramach
zarzutu naruszenia prawa materialnego, zostana omowione w dalszej czeSci rozwazan w ramach oceny prawidlowosci
zastosowania przez Sad Okregowy przepiséw prawa materialnego.

Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i blednych ustalen faktycznych zostal w apelacji polaczony z zarzutem naruszenia
art. 328 § 1 k.p.c. Z tresci tego zarzutu, ani tez z uzasadnienia apelacji nie wynika jednak, w czym skarzacy
upatruje uchybienia normie art. 328 § 1 k.p.c. Utrudnia to Sagdowi odwolawczemu odniesienie sie do przedmiotowego
zarzutu. Przepis art. 328 § 1 k.p.c. traktuje o tym, w jakich sytuacjach sad I instancji sporzadza uzasadnienie
wyroku oraz jakie rozstrzygniecie nalezy wydaé¢ odnosnie sp6Zznionego wniosku o sporzadzenie uzasadnienia.
W okoliczno$ciach rozpatrywanej sprawy uzasadnienie wyroku pierwszoinstancyjnego zostalo sporzadzone na



zadanie strony powodowej zgloszone w ustawowym terminie. Zwazywszy na powyzsze, nie sposob dopatrzec sie w
procedowaniu Sadu I instancji uchybienia art. 328 § 1 k.p.c.

W ramach zarzutu naruszenia prawa materialnego skarzacy wskazal, ze Sad Okregowy uchybil art. 296 ust. 2 pkt
2) pwp w zw. z art. 14 § 11 art. 9 ust. 1b Rozporzadzenia. Odnoszgc sie do tego zarzutu, przede wszystkim nalezy
wskazaé, ze art. 296 pwp w niniejszej sprawie w ogole nie znajdowal zastosowania. Przepisu tego nie powolal
zreszta Sad pierwszej instancji w swoich rozwazaniach odno$nie podstawy prawnej rozstrzygniecia. Rozporzadzenie
nr 2007/09 tworzy wlasny system ochrony wspoélnotowych znakéw, przy czym — co nalezy podkresli¢ - przepisy
Rozporzadzenia stanowia element obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej porzadku prawnego i stosowane sa
bezposrednio (bez potrzeby ich implementacji). Jak trafnie wskazal Sad I instancji w uzasadnieniu skarzonego
wyroku, przepisy pwp znajduja zastosowanie w sprawach dotyczacych wspdlnotowych znakéw towarowych jedynie
wowczas, gdy brak unormowania w danym przedmiocie w samym Rozporzadzeniu, w szczegblnoSci za$ w zakresie, w
jakim Rozporzadzenie wprost odsyla do wlasciwych przepisow prawa krajowego. Powolany w apelacji artykul 14 ust.
1 Rozporzadzenia stanowi, ze: "Skutki wspblnotowego znaku towarowego podlegaja wylgcznie przepisom niniejszego
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie wspoélnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu
odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego, zgodnie z przepisami tytulu X". Zgodnie z artykulem
101 Rozporzadzenia (Tytul X, o ktérym mowa w art. 14 ust. 1): "Sady w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych
stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.” (ust. 1); ,We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego
rozporzadzenia, sad w sprawach wspoélnotowych znakow towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa
krajowego, w tym réwniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego". (ust. 2). Z brzmienia powyzszych
przepiséw wynika wprost, ze Rozporzadzenie wyklucza zastosowanie przepiséw ustawodawstwa krajowego do spraw
wspolnotowych znakéw towarowych, jesli przepisy te wchodza w zakres materii uregulowanej w rozporzadzeniu.
W tym kontekScie nalezy wskazac, ze art. 9 Rozporzadzenia precyzuje zakres uprawnien wilasciciela wspolnotowego
znaku, wymieniajac w ust. 1, jakie zachowania podmiotéw trzecich sa niedopuszczalne bez zgody wlaSciciela znaku
wspoélnotowego. I tak, wlasciciel znaku wspolnotowego jest uprawniony do zakazania osobom trzecim uzywania
w obrocie handlowym: a) oznaczenia identycznego ze wspélnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany; b) oznaczenia, w przypadku
ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do wspoélnotowego znaku towarowego oraz identycznoSci
lub podobienistwa towaréw lub ushug, ktéorych dotyczy wspoélnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej; prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad obejmuje
rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; c) oznaczenia identycznego lub
podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub usthug, ktére nie sg podobne do tych,
dla ktérych zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspoélnocie i
w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzy$¢ z powodu lub
jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego. Poréwnanie tresci art.
9 ust. 1 pkt b) Rozporzadzenia z powolanym w apelacji art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp prowadzi do wniosku, ze w obu
przepisach uregulowano ten sam przypadek naruszenia znaku towarowego (w Rozporzadzeniu — wspdlnotowego
znaku towarowego, a w pwp krajowego znaku towarowego). W tej sytuacji zastosowanie powolanego przez skarzacego
art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp do oceny, czy dzialania pozwanego naruszaja prawo powoda do wspdlnotowego znaku nr (...)
stanowiloby uchybienie. Na marginesie jedynie mozna zauwazy¢, ze kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp jest wistocie dokonywana wedtug zasad obowigzujacych na tle art. 9 ust.
1 pkt b) Rozporzadzenia, ze wzgledu na obowiazywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(zmienionej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 paZzdziernika 2008 r.). Powyzsze
nie zmienia natomiast faktu, ze zasadno$¢ roszczen powoda podlegala ocenie w Swietle przepis6w Rozporzadzenia, a
nie ustawy polskiej prawo wlasnos$ci przemystowe;.

W sprawie nie bylo kwestionowane, ze oznaczenia, ktorymi postuguje sie pozwany, nie ja identyczne ze wspélnotowym
znakiem powoda nr (...). Bezsporne bylo réwniez, ze produkty wytwarzane przez pozwanego sa podobne do
produktéw powoda, dla ktérych zastrzezono ww. znak wspoélnotowy - rodzajowo sa to w szeregu przypadkach



takie same produkty. Zwazywszy na powyzsze, Sad Okregowy prawidlowo rozpatrywal zasadno$¢ powoddztwa na tle
przepisu art. 9 ust. 1 pkt b Rozporzadzenia odnoszacego sie miedzy innymi do sytuacji, gdy pozwany postuguje sie
znakiem podobnym do wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towaréw,
co prowadzi do prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad opinii publicznej, przy czym chodzi tu takze o mozliwo$¢
skojarzenia oznaczen.

W orzecznictwie wspolnotowym w sposob jednolity przyjmuje sie, ze poréwnanie znaku wspolnotowego z
kwestionowanym przez wlasciciela tego znaku oznaczeniem wykorzystywanym przez potencjalnego naruszyciela,
powinno by¢ dokonywane z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw. Przyjmuje sie przy tym, ze przecietny
konsument danych towaréw jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny (por. tu np. wyrok Sadu
z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T#185/02 Ruiz#Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO);
wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T#256/04 Mundipharma przeciwko OHIM — Altana Pharma).
W niniejszej sprawie skarzacy zarzucil Sadowi I instancji dokonanie nieprawidlowego okreslenia kregu odbiorcow
towarow, ktorych dotycza analizowane w sprawie oznaczenia. Zdaniem powoda, Sad Okregowy nadal przecietnemu
konsumentowi przymiot konsumenta ponadprzecietnie uwaznego i rozwaznego. Sad Apelacyjny nie podziela tego
zarzutu. Przede wszystkim Sad I instancji prawidlowo uznal, ze odbiorcami towaréw powoda i pozwanego sa
najcze$ciej osoby zajmujace sie zawodowo pracami budowlanymi i wykonczeniowymi oraz remontami. Przecietny
konsument w okolicznoSciach niniejszej sprawy bedzie to zatem profesjonalista. Jak zauwazyt za§ Sad w sprawie
Volvo Trademark Holding AB (T#434/07), odbiorcy profesjonalni zwykle wykazuja podwyzszony stopienn uwagi.
Okoliczno$¢ ta ma znaczenie z punktu widzenia oceny sposobu postrzegania badanych w sprawie znakéw przez
przecietnych konsumentéw. Nie budzi przy tym watpliwosci, ze obie strony postepowania sa spétkami dzialajacymi na
rynku polskim. W toku sprawy nie bylo podnoszone, aby strony sprzedawaly tez swoje towary zagranica. W tej sytuacji
kregiem odbiorcow wlasciwym dla celébw dokonania oceny podobienstwa analizowanych oznaczen sa odbiorcy polscy
zajmujacy sie zawodowo pracami budowlanymi, wykonczeniowymi lub remontowymi.

Nie istnieje legalna definicja powolanego w przepisie art. 9 ust. 1 pkt 9 Rozporzadzenia pojecia podobienstwa
znakéw prowadzacego do ryzyka konfuzji. W przepisach brak tez precyzyjnych wskazan co do kryteriow oceny
tego podobienistwa. Na tle orzecznictwa wspdlnotowego przyjmuje sie, ze oceny tej dokonuje sie na plaszczyZnie
graficznej, fonetycznej i znaczeniowej. Wystarczy przy tym podobienstwo na jednej z powyzszych plaszczyzn, aby
moéwié o kolizji znakoéw. W okoliczno$ciach niniejszej sprawy nie bylo mozliwe poréwnanie analizowanych znakéw na
plaszczyznie fonetycznej z uwagi na graficzny charakter znaku powoda. Przy badaniu podobienstwa na plaszczyznach
graficznej i koncepcyjnej nalezato natomiast uwzglednic¢ fakt, ze wszystkie przeciwstawiane znakowi wspdlnotowemu
oznaczenia pozwanego maja charakter stowno-graficzny. Kazdy z nich powinien byé rozpatrywany jako calo$¢, a zatem
z uwzglednieniem zawartych w nim elementéw stownych. Nie ma racji skarzacy, twierdzac, ze z uwagi na graficzny
charakter przystugujacego mu znaku wspoélnotowego, poréwnanie tego oznaczenia ze znakami pozwanego powinno
ogranicza¢ sie wylacznie do elementéw graficznych.

Wypada tez w tym miejscu zaznaczy¢, ze powod nietrafnie wywodzi, ze kolorystyka znakéw uzywanych
przez pozwanego, a kwestionowanych przez powoda, nie ma zadnego znaczenia przy ocenie podobienstwa
oznaczen uzywanych przez strony. Okolicznosé, ze znak wspoélnotowy przystugujacy powodowi jest czarno-bialy
w okoliczno$ciach niniejszej sprawy nie moze stanowi¢ uzasadnienia dla pominiecia przy dokonywaniu oceny
podobienstwa oznaczen koloru znakéw pozwanego. W ocenie Sadu Apelacyjnego, poglad Sadu wyrazony w tym
zakresie na tle stanu faktycznego zaistnialego w sprawie Mast-Jagermeister AG v. OHIM (T-81-82/03, T-103-03)
nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania. Pozwany uzywa koloru pomaranczowego dla oznaczenia swojej firmy
i produktow, co szczegblnie widoczne jest na stronie internetowej pozwanego i na opakowaniach produktéow. Ten
sam kolor jest wykorzystywany takze w znakach towarowych, ktérymi postuguje sie pozwany, stanowiac ich istotny
i charakterystyczny element. Nalezy zauwazy¢, ze kolor pomaranczowy jest przez pozwanego wykorzystywany na
szeroka skale i w duzym zakresie indywidualizuje jego firme.

Powdd twierdzil, ze obie strony uzywaja motywu graficznego w postaci profilu ptaka z rozpostartym skrzydtem w wielu
roznych zestawieniach kolorystycznych (str. 13 i 14 pozwu), lecz nie zostalo wykazane, aby pozwany poslugiwal sie w



swoich oznaczeniach jakakolwiek inng barwa niz odcienie pomaranczu. Z dowodéw zebranych w sprawie wynika, ze
obok koloru pomaranczowego w znakach pozwanego wystepuje jedynie bialy, czarny i szary.

Sad I instancji trafnie uznal, ze poréwnanie analizowanych w sprawie oznaczen na plaszczyznie graficznej prowadzi
do wniosku, ze wystepujg tu istotne réznice. Dotycza one chociazby kolorystyki, o ktérej byla mowa wyzej. Jedyny
wariant analizowanego w sprawie oznaczenia wykorzystywanego przez pozwanego, w ktdrym bezposrednio nie
uzyto barwy pomaranczowej — zarys profilu czapli bialej w locie wraz ze sloganem ,,(...)” w lewym gérnym rogu
w kolorze szarym na czarnym tle - w $wietle przedstawionych dowodéw wykorzystywany jest jedynie w ramach
strony internetowej pozwanego i tylko na jednej zakladce. Z punktu widzenia konsumenta zapoznajgcego sie ze
strong internetowa pozwanego oczywiste wydaje sie, ze tre$é strony internetowej pozwanego odnosi sie do firmy
pozwanego. Co wiecej, zakladka, na ktérej widoczny jest znak czapli w kolorze szarym ze sloganem ,,(...)”, nie odnosi
sie wprost do produktéw pozwanego, a do kontaktu z marka(...). Nadto za§ w ramach tej samej zakladki uzyto znaku
stownego (...) oraz znaku slowno-graficznego z czapla w wersji pomaranczowej, a kolor pomaranczowy w ogolno$ci
jest kolorem przewazajacym na przedmiotowej stronie internetowej i zakladce. Z uwagi na ten kontekst, zdaniem Sadu
Apelacyjnego, nie wystepuje zatem po stronie odbiorcy ryzyko konfuzji, w tym ryzyko skojarzenia wyzej opisanego
znaku pozwanego zamieszczonego na stronie internetowej pozwanego, ze znakiem powoda.

Od strony graficznej wypada tez zwr6ci¢ uwage na rozmieszczenie poszezegdlnych elementow kompozycji i techniki
rysunku w poréwnywanych oznaczeniach. Istotne jest przy tym to, ze znaki pozwanego obejmuja elementy slowne.
Nalezy przy tym podkreéli¢, ze w przypadku dwoch z analizowanych oznaczen pozwanego stowo (...) stanowi
element o duzych rozmiarach w stosunku co calej kompozycji, ktéremu nalezy przydaé znaczenie dominujace lub
co najmniej réwnie istotne z punktu widzenia wrazenia wywolywanego na odbiorcy co element graficzny w postaci
czapli w locie. Jak zauwazyt Sad w sprawie Creative Technology Ltd v. OHIM (T#352/02): W przypadku zloZonego,
stowno#graficznego znaku towarowego elementy slowne sg rownoczeénie elementami graficznymi i ze wzgledu na
swoje szczegoblne cechy graficzne moga mieé bardziej lub mniej znaczace oddzialywanie wizualne. W przypadku gdy
oznaczenie takie sklada sie z wiekszej liczby elementow slownych, nie jest wykluczone, ze niektére z nich moga, na
przyklad ze wzgledu na swoj rozmiar, kolor lub umieszczenie, przyciagac¢ wieksza uwage konsumenta, tak ze aby ustnie
okreéli¢ oznaczenie, bedzie on sktonny wymawiac jedynie te elementy i pomijaé pozostale.

Idac dalej, znak powoda przedstawia dalece uproszczony wizerunek bociana w locie w wersji czarno-bialej. Na znakach
pozwanego ksztalt postaci ptaka (tu czapli) jest nieco wierniejszy w stosunku do oryginalu. Od strony plastycznej, oba
rysunki zostaly wykonane inng kreska. W przypadku powoda kontur postaci ptaka zostal nakreslony gruba czarng
kreska, przy czym nie jest to kontur pelny, obejmujacy caly ksztalt ptaka. W znakach pozwanego ksztalt czapli zostal
natomiast ujety jako plama. W przypadku powoda na rysunku uwidoczniono takze czarne elementy na skrzydlach,
ktore charakteryzuja najpopularniejszy gatunek bociana wystepujacy w Polsce.

W $wietle powyzszych rozwazan, nalezalo uznaé, ze r6znice pomiedzy pordwnywanymi oznaczeniami na poziomie
grafiki sg na tyle znaczne, ze nie sposob tu méwié¢ o podobienstwie rodzacym po stronie odbiorcow ryzyko konfuzji.
Skarzacy w zasadzie nie kwestionowal w tym zakresie oceny dokonanej przez Sad Okregowy.

Zdaniem skarzacego, porownywane znaki wykazuja natomiast znaczace podobienstwo na plaszczyznie koncepcyjne;j.
Ztym twierdzeniami powoda mozna zgodzi¢ sie tylko o tyle, ze zar6wno na znaku powoda, jak i na znakach pozwanego
uwidoczniono profil postaci duzego ptaka w locie. Nie budzi natomiast watpliwoSci, ze inny gatunek ptaka zostal
przedstawiony na znaku powoda, a inny w oznaczeniach, ktérymi postuguje sie pozwany.

Powod podkreslal, ze w porownywanych znakach rysunek ptaka ma charakter uproszczony, nie odzwierciedla w
szczegolach rzeczywistego wygladu odpowiednio czapli bialej i bociana, a jedynie zarys ksztaltu ptaka wlocie. Zdaniem
Sadu Apelacyjnego, pomimo tego znacznie uproszczonego w obu przypadkach przedstawienia postaci ptakéw, dla
odbiorcy oczywiste jest, ze znak powoda przedstawia bociana, za$ znak pozwanego czaple albo innego duzego ptaka
- ale w kazdym razie nie bociana. Ksztalt bociana w locie i jego upierzenie jest na tyle charakterystyczne, ze nie
sposob pomyli¢ tego ptaka z zadnym innym gatunkiem wystepujacym w Polsce. Z kolei ksztalt czapli takze jest bardzo



charakterystyczny z uwagi na specyficzne zgiecie szyi. Zaréwno czaple, jak i bociany to ptaki bardzo popularne w
Polsce i powszechnie rozpoznawalne. Sad Apelacyjny nie podziela argumentacji powoda, ze dla rozréznienia bociana
od czapli potrzebna jest specjalistyczna wiedza ornitologiczna. Znajomo$¢ ogdlnego wygladu obu gatunkéw ptakow
i charakterystycznych dla nich cech nalezy do wiedzy podstawowej, ktdra z pewnoScia legitymuje sie przecietny
polski fachowiec w dziedzinie budownictwa, prac wykonczeniowych i remontowych. Okoliczno$¢, ze znak pozwanego
przedstawia konkretny gatunek czapli — czaple bialg nie ma istotnego znaczenia w sprawie. Wystarczy bowiem
stwierdzenie, ze odbiorca patrzac na znak pozwanego dostrzega na nim ksztalt czapli, a nawet innego duzego ptaka
(np. zurawia), a w kazdym razie nie bociana.

Wypada w tym miejscu odwola¢ sie do rozwazan Trybunalu Sprawiedliwoéci zawartych w uzasadnieniu wyroku z
dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie SABEL BV v. PUMA AG (C-251/95), wydanym jeszcze na gruncie pierwszej
dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zbliZzenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych. TS udzielit odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sagdu niemieckiego
odnoénie wykladni art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy co do pojecia podobienstwa znakow rodzacego niebezpieczenstwo
wprowadzenia w blad. Zagadnienie to powstalo na gruncie sprawy, w ktorej spotka SABEL zglosila do rejestracji
w Niemieckim Urzedzie Patentowym znak stowno-graficzny skladajacy sie ze stowa ,sabel” oraz polozonego nad
napisem wizerunku ujetej z profilu postaci geparda w biegu. Sprzeciw wobec rejestracji tego znaku zlozyla firma
PUMA, na rzecz ktbrej wezesniej zostal zarejestrowany znak graficzny przedstawiajacy pume w identycznym ujeciu i
w niemal tozsamej pozycji. Trybunal Sprawiedliwo$ci stwierdzil wowczas, ze w przypadku obu znakéw przedstawiaja
wykorzystano zaczerpniety z natury motyw dzikiego kota w biegu (Trybunal okreslil pozycje zwierzecia ujeta w
analizowanych oznaczeniach jako bounding motion) nie stanowil w okoliczno$ciach sprawy o takim podobienstwie
znakow, ktore rodzitoby ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad. Trybunal zwazyl, ze kryterium prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym,
przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy, nalezy interpretowaé¢ w ten sposéb ze zwykle skojarzenie, ktore moze
pojawic sie w §wiadomosci odbiorcéw w przypadku dwoch znakéw towarowych w zwigzku z podobnymi treSciami
semantycznymi nie jest samo w sobie wystarczajacym powodem do stwierdzenia, ze istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad w rozumieniu tego przepisu. Trybunal podkreslil, zZe nie jest wykluczone, ze podobienistwo
koncepcyjne wynikajace z faktu, ze oba znaki towarowe uzywaja obrazéw o podobnej tre$ci znaczeniowej, moze
stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, w przypadku gdy wczeéniejszy znak towarowy posiada
szczegodlnie odrdzniajacy charakter, samoistny lub ze wzgledu na renome, jaka cieszy sie wéroéd odbiorcow. Nie dotyczy
to jednak sytuacji, w ktorej weze$niejszy znak towarowy nie jest szczegolnie dobrze znany odbiorcom i sklada sie z
obrazéw charakteryzujacych sie malo wymysSlnymi elementami. trybunat zwroécil uwage na fakt, ze puma w znaku
PUMY i odpowiednio gepard w znaku SABEL zostaly przedstawione w naturalnej dla nich pozycji.

Warto zauwazy¢, ze do powyzszego orzeczenia odniost sie Sad w powolanym w apelacji orzeczeniu w sprawie
Mast#Jagermeister AG v. OHIM (t-81-82/03, T-103/03), gdzie porownywano zastrzezony na rzecz Jiagermeister
graficzny znak towarowy przedstawiajacy glowe jelenia en face w okregu z krzyzem oraz zgloszony przez strone
przeciwna znak slowno — graficzny obejmujacy wizerunek glowy jelenia w kole oraz napis ,VENADO”, a w
drugiej wersji ,VENADO ESPECIAL”. Sad stwierdzil, ze okolicznosci tej sprawy roznily sie od sprawy SABEL.
Sad zwazyl, ze element stlowny zawarty w zgloszonych znakach towarowych: ,venado” i ,venado especial” stanowi
w przypadku terytorium Hiszpanii bezposrednie odniesienie do ukazanego w tych znakach wizerunku jelenia,
podczas gdy w sprawie SABEL, slowo ,sabél” nie wykazywalo zadnej wiezi semantycznej z towarzyszacym mu
wizerunkiem skaczacego geparda. Ponadto w sprawie SABEL zgodno$¢ semantyczna miedzy graficznymi czeSciami
dwoch pozostajacych w konflikcie znakéw towarowych ograniczala sie do tego, ze zwierzeta przedstawione w znakach
towarowych — odpowiednio gepard i puma — naleza do rodziny kotéw i zostaly przedstawione w skoku, czyli w pozycji,
ktora jest typowa dla tego rodzaju zwierzat. Natomiast podobienstwa wystepujace miedzy oznaczeniami spornymi w
sprawie T 103/03 sa liczne i wykraczaja poza zwykla zgodnoé¢ elementoéw inspirowanych przez nature i w zwigzku
z tym malo fantazyjnych. Sad wskazal, ze wszystkie sporne oznaczenia zawierajg cze$ciowy wizerunek tego samego
zwierzecia (jelenia) oraz ze w kazdym z tych przypadkéw ukazana zostala ta sama cze$é tego zwierzecia, czyli glowa
z porozem i szyja, widziane od przodu i wpisane w okrag.



Odnoszac powyzsze stanowiska orzecznictwa wspdlnotowego do sprawy niniejszej, wskazaé nalezy, ze elementy
wspolne dla poréwnywanych znakdéw powoda i pozwanego, to jest wizerunki duzych ptakéw w locie, jako sama idea
nie byly w zadnym zakresie wynikiem procesu tworczego, a zostaly zaczerpniete wprost z natury. W poréwnywanych
znakach ptaki zostaly przy tym przedstawione w caloSci i w momencie wykonywania naturalnej dla nich czynnosci —
lotu. Wypada tez podkresli¢, Ze ujecie ptaka w locie samo w sobie nie ma w kulturze polskiej Zzadnego szczegbdlnego
znaczenia.

Na plaszczyznie semantycznej istotne wydaje sie natomiast to, ze bocian jest w Polsce traktowany w sposob szczeg6lny,
uznawany jest za ptaka typowo polskiego i kojarzony jest z ,polskoscia”. Z tego tez wzgledu powdd wybral bociana
jako motyw swoich znakéw towarowych i logo firmy, chcge, aby produkty (...) byly kojarzone z Polska. Zdaniem
Sadu Apelacyjnego, zamierzenie to udalo sie powodowi zrealizowaé. Wypada przy tym zauwazy¢, ze przypisywanie
przecietnemu konsumentowi towaréw produkowanych przez strony zdolnoéci skojarzenia symbolu bociana z
polsko$cia nie wykracza poza wypracowany w orzecznictwie wsp6lnotowym model przecietnego konsumenta. Z kolei
zamierzeniem pozwanego bylo wytworzenie wizerunku firmy proekologicznej poprzez postuzenie sie wizerunkiem
gatunku chronionego. Koncepcja lezaca u podstaw wyboru elementu graficznego znaku towarowego byta zatem rézna
dla kazdej ze stron. Jezeli nawet zamierzenie nie zostalo w pehi zrealizowane w przypadku oznaczen pozwanego -
bowiem trudno uznaé, ze przecietny odbiorca rozpozna na znakach towarowych pozwanego biala czaple i przez to
nabierze przekonania, ze firma pozwanego sprzyja Srodowisku - to w kazdym razie wizerunek czapli nie przywodzi
tez na mys$l pochodzenia z Polski. Zatem na poziomie koncepcyjnym réznice pomiedzy poréwnywanymi znakami
dotycza nie tylko gatunku przedstawionego na nich ptaka, ale takze konotacji, jakie wywoluje wizerunek bociana wsrod
odbiorcow polskich.

Nadto w oznaczeniach stosowanych przez pozwanego, w tym w oznaczeniu stosowanym przez niego najczesSciej, to
jest w postaci wizerunku bialej czapli w locie z napisem (...) na pomaranczowym tle, istotnym elementem jest stowo
(...). Element ten ma charakter silnie odrozniajacy, przede wszystkim z uwagi na fakt, ze slowo to nie kojarzy sie w
zaden sposo6b z materialami budowlanymi.

W $wietle tego, co zostalo powiedziane wyzej, zdaniem Sadu Apelacyjnego, sam fakt, ze odbiorcy moga skojarzyé, iz
tworcy znakow pozwanego wykorzystali ten sam pomyst co tworcy znaku powoda, to jest ujeli w znaku wizerunek
duzego ptaka w locie, nie moze stanowié o takim stopniu podobiefistwa semantycznego pomiedzy analizowanymi
znakami, ktore rodzitoby ryzyko konfuzji w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporzadzenia. W tym konteksScie wypada
zwr6ci¢ uwage na fakt, ze powod nie wykazal, aby znak nr (...) byl znakiem powszechnie znanym lub renomowanym
— ktéra to okolicznoéé w Swietle stanowiska zajetego przez Trybunal Sprawiedliwoéci w sprawie SABEL moglaby
mie¢ pewne znaczenie dla rozstrzygniecia. Dowody przedstawione przez powoda na potwierdzenie okolicznosci, ze
znak powoda umieszczany byl na kalendarzach Sciennych i ksiazkowych w latach 2009-2011, katalogach nagréd
programu (...) w latach 2009-2010, etc. nie sa wystarczajace dla przyjecia ustalenia, ze przedmiotowy znak jest
szeroko rozpoznawany przez polskich odbiorcow, czy tez ze ma charakter renomowany. O renomowanych charakterze
znaku nie moga tez $wiadczy¢ wylacznie wysokie naklady na reklame, jaki poniost powod od 2008 r. Twierdzenia
powoda odno$nie bardzo silnej zdolnoSci odrézniajacej znaku nr (...) takze nie zostaly wykazane. Wypada w tym
miejscu zauwazy¢, ze w okoliczno$ciach sprawy sad mogt adekwatnie oceni¢ jedynie pierwotng zdolnoé¢ odrozniajaca.
Zdolno$c¢ ta w stosunku do znaku przedstawiajacego zarys postaci bociana w locie wynika tu przede wszystkim z
zastosowania tego oznaczenia dla produktow, ktére nie maja zadnego z nim zwigzku. Ocena taka co do wtornej
zdolnoéci odrézniajacej przedmiotowego znaku jest natomiast utrudniona. Jak trafnie zauwazyt Sad Okregowy, w
obrocie znak graficzny powoda wspotwystepuje ze znakami slownymi lub stowno-graficznymi ze stowem (...), podczas
gdy w niniejszej sprawie nalezaloby ustalié, jaka zdolno$¢ odrézniajaca ma znak nr (...) wystepujacy samodzielnie.
Chybione jest przy tym stanowisko skarzacej, zgodnie z ktérym z uwagi na to, iz powodowi przystluguje prawo do
graficznego znaku towarowego nie posiadajacego elementéw stownych, konsumenci zachowuja w pamieci wylacznie
to oznaczenie i nie utozsamiaja go z zadnym elementem stownym. Okolicznoéé zarejestrowania danego znaku
wspolnotowego nie ma bowiem zadnego wplywu na sposob jego postrzegania przez przecietnego odbiorce. Skoro za$
znak nr (...) pojawia sie w obrocie zawsze obok oznaczenia stlownego lub slowno-graficznego zawierajacego stowo



(...), to wynika stad, ze konsumenci moga kojarzy¢ oba oznaczenia lacznie, natomiast moga nie kojarzy¢ samego znaku
graficznego nr (...). Znamienne tez, ze w $wietle materialu dowodowego znajdujgcego sie w aktach sprawy, znak nr
(...) jest niewielki w poré6wnaniu z innymi elementami kompozycji i pojawia sie w réznych miejscach planu.

Na koniec wypada tez zauwazy¢, ze z do§wiadczenia zyciowego wynika, iz odbiorcy towaréw produkowanych przez
strony, jako profesjonaliici, przywiazuja wage do wlasciwo$ci nabywanych débr. Od wlasciwosci tych w duzej mierze
zalezy wynik wykonywanej przez te osoby pracy. Nietrafnie zatem wywodzi skarzacy, ze konsument moze latwo
pomyli¢ produkty stron, gdyz nie zwréci on uwagi na informacje na etykiecie. Zdaniem Sadu Apelacyjnego, odbiorca
przed dokonaniem zakupu co najmniej zwroci uwage na marke produktu. Wypada przy tym zauwazy¢, ze materialy
budowlane s3 najczesciej sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie istnieje mozliwo$¢ dokladnego
obejrzenia towardw i ich poréwnania przed dokonaniem zakupu. Wszystkie te okoliczno$ci nasuwaja wniosek, ze sam
element graficzny w postaci bociana w locie w przypadku powoda, a czapli w locie w przypadku pozwanego, nie ma
decydujacego znaczenia przy nabywaniu towaré6w produkowanych przez strony.

Podsumowujac, Sad Okregowy trafnie uznal, ze pomiedzy znakiem wspdlnotowym nr (...) oznaczeniami stosowanymi
przez pozwanego nie zachodzi tego rodzaju podobienstwo, ktére mogloby rodzié ryzyko wprowadzenia odbiorcow w
blad w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporzadzenia. Z uwagi na powyzsze apelacja podlegala oddaleniu na podstawie
art. 385 k.p.c.

O kosztach postepowania odwolawczego Sad Apelacyjny orzekl na podstawie art. 98 § 1i 3 k.p.c. oraz § 11 ust. 1 pkt 18 w
zw. z § 13 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002r.. w sprawie oplat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztoéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz.U.
Nr 163 poz. 1348 ze zm.).



