Sygn. akt XXII GWzt 21/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 pazdziernika 2012 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sadowy Dorota Zagorska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 pazdziernika 2012 r. w Warszawie sprawy

z powddztwa (...) spétki z ograniczong odpowiedzialnosciq w E.

przeciwko Zakladowi (...) (...) spolce z ograniczonq odpowiedzialnosciq w T.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakow towarowych

1.
oddala powodztwo;
2.

oplate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysiac) zlotych i uznaje za pobrang od powoda do kwoty 630 (sze$cset
trzydziesci) zlotych;

3.

nakazuje pobranie od (...) sp6lki z ograniczona odpowiedzialnoScia w L. na rzecz Skarbu Panistwa — Sadu Okregowego
w Warszawie kwoty 370 (trzysta siedemdziesigt) ztotych tytulem brakujacej czesci oplaty ostatecznej;

4.

zasadza od (...) spdlki z ograniczong odpowiedzialnoScia w L. na rzecz (...) sp6lki z ograniczong odpowiedzial-no$cia
w T. kwote 1.697 (tysigc szeécset dziewieédziesiat siedem) zlotych tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

Sygn. akt XXII GWzt 21/12

UZASADNIENIE

11 lipca 2012 r. (data nadania k.199) (...) spétka z o.0. w L. wniosla o :

1.

zakazanie(...) spolce z 0.0. w T. naruszania jej prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego nr (...), tj.:
a.

uzywania graficznego znaku towarowego przedstawiajacego profil ptaka w locie z rozpostar-tym skrzydlem,
podobnego do wspolnotowego znaku towarowego nr (...), do oznaczania materialéw budowlanych, w szczegolnosci



szpachlowek, mas szpachlowych, gruntéw pod farby, tynkow, 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 skrzydltem lacznie z elementem stlownym (...), podobnego do wspélnotowego znaku towarowego nr
(...), do oznaczania materialdow budowlanych, w szczegblnos$ci szpachlowek, mas szpachlowych, gruntéw pod farby,
tynkéw, farb, folii w plynie, gipsu, gladzi, mas hydroizolujacych, klejow i zapraw klejowych,

C.

uzywania slowno-graficznego znaku towarowego skladajacego sie z elementu graficznego — profilu ptaka w locie z
rozpostartym skrzydlem lgcznie z elementem stlownym (...) podobnego do wspdélnotowego znaku towarowego nr
(...), do oznaczania mate-rialtbw budowlanych, w szczegblnosSci 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 ogoélnopolskiego wydania dziennika ,Gazeta Wyborcza”, 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, calo$ci orzeczenia na stronie
internetowej pod adresem www.satyn.pl i utrzymywanie go przez okres 2 miesiecy, w rozmiarze minimum 30%
strony, pisanego czcionkg Times New Roman 13 pkt;

4.

zwrot kosztow procesu.

W motywach powodka powolala sie na sluzace jej prawo do graficznego wspdlnotowego znaku towarowego C.
(...). Zarzucila, ze pozwany narusza to prawo, uzywajac dla identycznych towaréw graficznego znaku towarowego
przedstawiajacego profil ptaka w locie. Jest on na tyle podobny do jej znaku, ze istnieje ryzyko wprowadzenia
nabywcow w blad co do pochodzenia opatrzonych nim towaréw od stron postepowania. (k.2-199)

(...)spotka z o0.0. w T. zazagdal oddalenia powoddztwa i zwrotu kosztéw procesu. Nie kwestionujgc prawa wylacznego
spolki (...) zaprzeczyl wkroczeniu w sfere wylacznosci wynikajacg z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego
C. (...). Powolal sie przy tym na wlasne krajowe prawa do znakéw towarowych, w tym znaku slowno-graficznego ,
kwestionowanego przez powodke. Wyjasnil, ze znak ten przedstawia biala czaple, co jest wyrazem proekologicznego
nastawienia sp6lki. Ponadto przedstawienie ptaka w locie jest czesto spotykane w znakach towarowych dla réznych
towarow i ushug. Element graficzny zawsze uzywany jest lacznie z odrézniajagcym slowem (...) , nie bez znaczenia
dla zdolnosci odrdzniajacej jest tez intensywnie pomaranczowa barwa tla. Wskazal takze na dzialania podejmowane
przezen w celu budowy wtornej zdolnosci odrozniajacej jego znakow towarowych. W przekonaniu pozwanego, w tym
przypadku nie istnieje zadne ryzyko konfuzji konsumenckiej. (k.211-309)

Sad ustalil, ze :

(...) spélce z 0.0. w L. stuzy prawo do graficznego wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) w
dniu 21 IV 2012r., z pierwszenstwem od daty zgloszenia 15 IV 2010 r. w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego,
przedstawiajacego ptaka w locie, m.in. dla nastepujacych towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskie; :



1. produkty chemiczne przeznaczone dla przemyshu, prac badawczych, fotografii jak réwniez rolnictwa, ogrodnictwa
i leSnictwa, 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$ci, substancje
garbujace i chemiczne nieprzetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje do mocowania oktadzin i wykladzin, mieszanki
do gaszenia ognia, substancje chemiczne i materialy przylepne do celow przemyslowych, substancje i odczynniki
chemiczne stosowane w przemysle i w badaniach naukowych, odtluszczanie (preparaty do-) stosowane w procesach
produkcyjnych, impregnacja materialow tekstylnych ($§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 olejow], 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 zywnoSci,
kleje [materialy klejace] do celow przemyslowych, kleje do plytek ceramicznych, klejenie, gruntowanie (preparaty
do-), naprawa stluczonych przedmiotoéw (substancje klejace do-), odklejanie (preparaty do-), tapety (kleje do-);

2. farby, pokosty, lakiery, $rodki 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. (bezsporne — tak tez
Swiadectwo rejestracji k.46-81)

Znakiem tym powodowa spoltka opatruje wytwarzane i oferowane przez nig towary (materialy budowlane), uzywa
go takze w dzialaniach promocyjno-marketingowych, z ktérymi wiazg sie wysokie naklady i wydatki. Znak w postaci
graficznej jest uzywany od 2008 r., zawsze lgcznie ze znakami: sfownym (...) lub stowno-graficznym albo - . (dowod :
fotografie k.90-106, katalogi k.108-185, faktury k.186-198, zeznania §wiadkéw M. R. k.329-330, P. R. k.330-331)

(...) spotka z 0.0. w T. jest konkurentem rynkowym spéiki (...). (bezsporne) Pozwany wytwarza i oferuje identyczne
z chronionymi na rzecz powo6dki, towary (materialy budowlane: szpachlowki, masy szpachlowe, grunty, tynki, farby,
folia w plynie, gips szpachlowy, gladzie masy hydroizolujace, kleje i zaprawy klejowe), ktoére opatruje stowno-
graficznymi znakami towarowymi:



Znaki te wykorzystuje takze w reklamie i promocji swego przedsiebiorstwa oraz oferowanych przez nie towarow.
(dowdd : wydruki ze strony internetowej k.84-89, fotografie k.82, 83) Element graficzny zawsze uzywany jest lacznie
ze stowem (...), na tle w kolorze intensywnie pomaranczowym. Pozwany podejmuje dzialania majace na celu budowe
wtornej zdolnoéci odrozniajacej jego znakéw towarowych. (dowodd : faktury k.286-305, nagranie filmowe k.306,
certyfikaty i nagrody k.307, 308)

Pozwanemu stuza prawa ochronne na krajowe znaki towarowe:

- stowno-graficzny dla towaréw w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzja Urzedu Patentowego RP z 7
IT 2012 1. z pierwszenstwem od 22 IX 2010 1. — nr (...),

- stowny (...) dla towaréow w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzja Urzedu Patentowego RP z 29 XI
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 (...).

5XI 2010 r. pozwany zglosil ponadto do rejestracji krajowy znak stowny (...) (Z.(...)). (dowdd : wydruki z internetowej
bazy Urzedu Patentowego RP k.238-242)

Sad zwazyl co nastepuje :

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakldconej konkurencji, ktérego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciggania
do siebie klientow dzieki wysokiej jakoSci swych towaréw lub uslug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odrézniajacych, pozwalajacych konsumentom na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunalu
Sprawiedliwoéci z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell iz 12 XI 2002
r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club )

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwo$ci
okreélenia pochodzenia towaru lub uslugi nim oznaczonych, od-réznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w
blad) od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-
La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo , wyrok Sadu
Unii Europejskiej z 8 IT 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunalu wynika w sposob niewatpliwy, ze prawo wylgczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku
towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczego6lnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten moégl spelniaé
wlasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub uslugi oraz ich jakoSci
(gwarancyjna), komunikacyjna, reklamowg i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla
przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreSlonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywaé
na pelnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie
C-482/09 Budéjovicky Budvar , a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréaliin., z 23 IIl 2010 . w
sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(wersja ujednolicona), ktére reguluje w szczegoélnoSci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone.
Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element
polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszoS$ci, sa one powtorzeniem 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 wlasnos$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowied-niego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegblnoSci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

W efekcie rejestracji przez OHIM w dniu 21 IV 2012 r. spolce (...) stluzy wylacznoé¢ uzywania w dzialalnosci
gospodarczej graficznego wspolnotowego znaku towarowego m.in. dla materialéw budowlanych. Prawo to nie jest
kwestionowane przez pozwanego, bezsporny jest takze zakres jego ochrony.

Prawu temu pozwany nie moze skutecznie przeciwstawi¢ swych wlasnych, krajowych praw wylacznych. Nalezy
bowiem wyja$éni¢, ze zardwno na gruncie prawa wspolnotowego, jak i krajowego, przyjmuje sie, ze w przypadku
konfliktu praw wylacznych decydujace znaczenie ma pierwszenstwo ich nabycia. Wystarczajace bedzie przywolanie
w tym miejscu wyroku Sadu Najwyzszego z 23 X 2008 r. V CSK 109/08, zgodnie z ktérym: Jesli korzystanie
z zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnien do znaku zarejestrowanego wcze$niej,
to naruszyciel powinien zaprzestaé realizowania formalnie przystlugujacych mu uprawnien z tytulu rejestracji,
gdyz nie podlegajg one materialno-prawnej ochronie. W razie dalszego poslugiwania sie takim znakiem, wlasciciel
znaku zarejestrowanego wczeSniej moze dochodzi¢ roszczen wobec naruszyciela bez koniecznoSci uprzedniego
uniewaznienia rejestracji jego prawa do znaku. Podobnie kwestie konfliktu praw wylacznych rozstrzygnat Trybunal
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej wwyroku z 16 IT 2012 r. wydanym w sprawie C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos
Internacional SA.

Z art. 9 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 ustlug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobienhstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa
towar6ow lub ustug, ktérych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze mozliwos$¢ ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzy$c¢ albo jest szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identycznoéci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna sie
opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepceyjnej. Znaki nalezy poréwnywac calo$ciowo, a decydujgce
znaczenie mie¢ beda elementy odr6zniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie elementy tego znaku,
lub gdy rozpatrywane jako calo$é, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion )

W niniejszej sprawie, wspolnotowemu znakowi towarowemu C. (...), co do ktérego powddka 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 (...) - Nie ulega
watpliwosci, ze zaden z nich nie jest identyczny ze znakiem . Shuszno$¢ stawianego pozwanemu zarzutu naruszenia
prawa spolki(...) podlega zatem ocenie Sadu z punktu widzenia spelnienia przestanek okre$lonych w art. 9 ust. 1b
rozporzadzenia.

Dokonujac oceny podobienstwa towardéw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegblnie ich rodzaj i przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania



z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo )

Poza sporem pozostaje identyczno$é towaréw objetych ochrona wspolnotowego znaku towarowego C. (...) oraz
produkowanych i oferowanych pod kwestionowanymi oznaczeniami przez (...).

Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o ich
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczenio-wych cech znakéw i
ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion ) Dwa znaki
towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okre$§lonego kregu odbiorcéw, s one przynajmniej czeSciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen )

CaloSciowa ocena zaklada pewna wspdlzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegoélnosci
podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ushug, ktorych one dotycza, przy czym
niski stopien podobienstwa towardw i uslug moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobiefistwa znakow
towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznoSci - tak wyroki Trybunalu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix,
wyroki Sgdu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie )

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czeéc
wlaéciwego kregu odbiorcow moglaby zostaé¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest
to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie
moglaby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze soba gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010
r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w
sposéb catoSciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okoliczno$ci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej zaleznoéci miedzy podobienistwem oznaczen i towaréow
lub ustug, ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w
sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie
T-162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion )

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego spornych znakbéw powinna sie opieraé na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominuja-cych. (tak wyroki Trybunatlu z 11 XI 1997 r. w sprawie
C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker
oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS ) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego,
stanowiacego cze$¢ zlozonego znaku towarowego, za odrdzniajacy i dominujacy w calo$ciowym wrazeniu, jakie ten
znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02
Chufafit ) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calos¢ i nie zaglebia sie w analize jego
poszczegdlnych elementéw (tak wyrok Trybunatu z 11 XTI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sadu z 10 X 2006
r. w sprawie T-172/05 Armafoam ), o tyle to wla$nie jego dominujgce i odrdézniajgce cechy sa, co do zasady, najlatwiej
zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06
Capio )

Ocena podobiefistwa dwbch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéw
tworzgcych zlozony znak towarowy i por6wnania go z innym znakiem. Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize
przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych jako calo$ci, co nie oznacza, ze caloSciowe wrazenie pozostawione



przez zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektorych przypadkach zostac
zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale skladniki sg bez znaczenia,
ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od elementu dominujgcego. (tak wyroki Trybunatlu z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-251/95 Sabel ,12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker iz 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé )

Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-wanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznosci od kategorii
towarow lub ustug. (tak wyroki Trybunatlu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer ,z 6 V
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13 II 2007
r. w sprawie T-256/04 Respicur iz 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN ) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwo$¢ przeprowadzenia bez-posredniego poréwnania ré6znych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawacé sie
na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakow towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy
jest charakter odrbzniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci,
rozpoznawalno$ci znaku na rynku). (tak wyroki Trybunahlu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL1iz 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sadu z 1 IT
2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan , z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 14 XI 2007 r. w sprawie T-101/06
Castell del Remei Oda iz 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably)

Istnieje pewna wspoélzalezno$é miedzy znajomo$cia znaku towarowego wsrdéd odbiorcow, a jego charakterem
odrozniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy.
Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego
znajomos$ci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegolnosci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$c okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktérym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okre§lonego przedsie-biorstwa,
jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII
2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrozniajgcego
charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wspoélnotowy znak towarowy spolki (...) ma charakter graficzny, przedstawiajac uczyniony czarna kreskg zarys
bociana w locie. Graficzny znak pozwanego przedstawia biala czaple w locie, na intensywnie pomaranczowym tle,
ktore jest bardzo wyrazistym elementem znaku. W obu przypadkach gatunek ptaka jest dla kazdego bardzo latwo
rozpoznawalny, bocian i czapla sa to bowiem ptaki bardzo popularne w Polsce, gdzie strony uzywaja swych znakow
towarowych. Wspdlne dla obu znakow jest ujecie ptakow w locie, ktore jednak jest dla nich naturalne, nie moze
by¢ zatem uznane za element odrdzniajacy, indywidualizujacy, zwracajacy uwage konsumentéw. Nie mozna czynic
pozwanemu zarzutu z tego, ze jego znak przedstawia czaple w locie, tylko dlatego, ze powddka dokonata takiego
samego wyboru co do bociana. Znaki stron oceniane na plaszczyznie graficznej, ze wzgledu na ich przedmiot i sposéb
przedstawienia, nalezy zatem uzna¢ za calkowicie niepodobne.

Ocena istnienia podobienstwa na plaszczyZznie koncepcyjnej zaleze¢ bedzie od stwierdzenia, czy z rejestracji
wspoélnotowego znaku towarowego wynika wylaczno$¢ uzywania przedstawienia kazdego ptaka, czy tylko bociana. W
przekonaniu Sadu, powddka nie moze skutecznie zakazywa¢ innym przedsiebiorcom uzywania w znaku towarowym
postaci ptakéw, innych niz bocian gatunkow. Z samego faktu, ze w obu znakach wykorzystano posta¢ ptaka w locie
nie mozna wnioskowa¢ o ich identycznosci. Znaki stron nie podlegajg natomiast ocenie na plaszczyznie fonetyczne;j.

W ocenie Sqdu, znaki graficzne stron nie mogq by¢ uznane za podobne. Na marginesie nalezy jeszcze
zauwazyc¢, ze powoddka nie przedstawila dowodéw samodzielnego uzywania przez pozwanego znaku graficznego
(bez jakichkolwiek elementéw slownych), czemu (...) stanowczo zaprzecza. Wyizolowanie elementu graficz-nego z
oznaczenia stowno-graficznego nie daje natomiast podstawy do stawiania uzasadnionego zarzutu naruszenia praw

wylacznych.



Za podobne nie mogg tym bardziej by¢ uznane wspdlnotowy znak towarowy i znaki stowno-graficzne pozwanego, z
dodatkowymi elementami w postaci slowa (...) isloganu (...) -.W kazdym z tych przypadkéw element slowny
ma silng zdolno$¢ odrozniajaca, zar6wno pierwotna, jak i wtérna, bedac tatwo zapamietywanym przez potencjalnych
nabywcow. Slowo (...) nie opisuje towaru, dla ktérego zostalo uzyte jako znak towarowy, wywolujac jednak pozytywne
skojarzenia z delikatna, gtadka tkaning. Takze slogan(...) jest gra stow, zbudowana na skojarzeniu, przekonujacym o
znakomitych efektach jakie mozna uzyskaé dzieki zastosowaniu towaréw pozwanego, a takze o ich dobrej jakoSci.

Na plaszczyZznie koncepcyjnej wspdlnotowy znak towarowyma calkowicie odmienne znaczenie, wskazujac
pochodzenie towaréow powddki z Polski, podczas gdy biala czapla (gatunek Scisle chroniony) w znaku pozwanego ma
przekonywa¢ o proekologicznym nastawieniu (...).

W ocenie Sadu, przecietny — jednak nalezycie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny - nabywca
materialow budowlanych nie uzna, ze towary wytwarzane i oferowane przez pozwanego pochodza od powddki lub z
przedsiebiorstwa powigzanego z nig gospodarczo. Znaki pozwanego r6znia sie od wspolnotowego znaku towarowego,
w szczegblnoSci w elementach slownych i kolorystycznych oraz w przedstawieniu ptaka odmiennego gatunku, w
wystarczajacym stopniu, aby nie wywolywaé¢ mylacych skojarzen.

Nalezy przy tym dodatkowo zauwazy¢, ze z materialu dowodowego wynika, iz powodka uzywa znaku graficznego
lacznie ze znakiem slownym i slowno-graficznym (...), przez co trudno jest okresli¢ samodzielna zdolnosé
odro6zniajaca wspolnotowego znaku towarowego C. (...).

W taki spos6b jak znaki stron sa faktycznie uzywane, nabywcy odroéznia je bez ryzyka pomylki. Zarzut naruszenia
praw spoélki (...), oparty na przepisie art. 9 ust. 1b rozporzqdzenia jest zatem bezpodstawwny.

Uznajgc powddztwo za nieuzasadnione Sad orzekl o jego oddaleniu. (a contrario art. 9 ust. 2 w zw. z art. 102
rozporzadzenia) O kosztach Sad orzek! na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialno$ci za wynik sporu.



