Opakowanie OSM Radomsko

ze znakami towarowymi z elementem "Hej!"

chronionymi od co najmniej 1999 .

"MASLO EKSTRA Osetka taka
ze HEJ!"

»HEJ” R.144546
Data zgtoszenia znaku: 19.11.1999 .
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Opakowanie SOBIK pozbawione
oznaczen "Hej"
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pocz gtkowy wyrok Sadu Apelacyjnego w todzi,
utrzymuj gcy w mocy btedny wyrok Sadu
Okregowego w todzi nakazuj gcy zaniechania
wprowadzania na rynek masta "MAS £LO EKSTRA
Sygn. akt: I ACa 1402/12 Osetka taka ze Hej!"

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2013r.

Sad Apelacyjny w Lodzi I Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Malgorzata Stanek (spr.)
Sedziowie: SSA Tomasz Szabelski
SSA Wincenty Slawski
Protokolant: st.sekr.sadowy Jacek Raciborski

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013r. w Lodzi

na rozprawie
spotki
sprawy z powodztwa SOBIK zakladu Produkcyjnego spolki z graniczong odpowiedzialnosciqg komandytowe;

w Bielsku Biatej i Leszka Sobika  prowadzacego dziatalno$é gospodarcza pod nazwq Firma Handlowo -
Ustugowa "SOBIK" Leszek Sobik w Bielsku Biatej

przeciwko Okregowej Spotdzielni Mleczarskiej w Radomsku

o zakazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Lodzi

z dnia 30 sierpnia 2012r. sygn. akt X GC 391/10

1. oddala apelacje;

Okregowej Spotdzielni SOBIK Zaklad . o .
2. zasqdza od \jjeczarskiej w Radomsku na rzecz akiadu - produkecyjnego spétki z ograniczonqg
. . . e 112 . W Bielsku Biatej i . P
odpowiedzialnosciq spolki komandytowej Leszka Sobika prowadzqcego dzialalnosé gospodarczq
pod nazwgq Firma Handlowo-Ustugowa "SOBIK" Leszek Sobik w Bielsku Biatej kwoty po 630 (szes¢éset trzydziesci) zt
na rzecz kazdego z powodoéw tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu

apelacyjnym.

IACa 1402/12

UZASADNIENIE

Zaskarzonym wyrkiem z dnia 30 sierpnia 2012 roku Sad Okregowy w Lodzi po rozpoznaniu sprawy z powodztwa "SOBIK"
Zakladu Produkeyjnego spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia Spotki Komandytowej w E?elsklu prowadzacego
iatej i
Leszka
Sobika


AAKPZ
Pływające pole tekstowe

AAKPZ
Pływające pole tekstowe
początkowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, utrzymujący w mocy błędny wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi nakazujący zaniechania wprowadzania na rynek masła "MASŁO EKSTRA Osełka taka że Hej!"


"SOBIK"
Leszek Sobik w Okregowej Spotdzielni

SlelskuBiatel - praeciwko M'“%Tf’éé%’wej Spotdzielni

zakazanie naruszania prawa ochronnego do znaku towarowego, nakazat stronie pozwanej Mieczarskiej

dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Firma Handlowo — Uslugowa =
w Radomsku o

w Radomsku: 1) zaniechanie naruszeénia prawa wylacznego do znakéw towarowych oznaczonych numerami 165550 i
powodowe;

"SOBIK"
przez zaprzestanie uzywania oznaczen i/lub opakowan masta osetkowego, podobnych
Bielsku Biatej, "Masto Extra" oraz

lub tozsamych z wyzej wymienionymi znakami towarowymi, zwlaszcza zawierajacymi slowa | Oselka®” - oba
pisane czcionka o czerwonym zabarwieniu na bialym badz kremowym tle, o ukladzie napiséw i oznaczen graticznych
zblizonym do znaku towarowego © Numerze 203677, v tym zaprzestania produkowania tak okre§lonych oznaczen/

opakowan, zaprzestania wprowadzania do obrotu, eksportu oraz skladowania w wymienionych celach towaréow

203677 przyshugujacych stronie Zakladowi Produkcyjnemu spoétka z ograniczona odpowiedzialnoScia

Spolce Komandytowej w

opatrzonych wspomnianymi oznaczeniami/opakowaniami, zaprzestania umieszczania przedmiotowych oznaczen/
opakowan na dokumentach zwigzanych wprowadzaniem towaréw strony pozwanej do obrotu oraz zaprzestania
poslugiwania sie oznaczeniami/opakowaniami w reklamie; 2) usuniecie oznaczen i/lub opakowan masta osetkowego,
podobnych lub Et)gzsamych z wymienionymi w pkt. 1 prawam1 wylacznyml do znakéw towarowych oznaczonych

numerami przystugujacym stronie powodowej Produkcyjnemu spotka z ograniczona
|203677 o "Masto Extra" oraz
odpowiedzialno$cig Spélce Komandytowej w B., zwlaszcza zawierajacymi stowa,, Oselka® - oba pisane czcionka

0 czerwonym zabarwieniu na bialym badz kremowym tle, o ukladzie napiséw oznaczen graticznych zblizonym do

znaku towarowego o merze z wyprodukowanego masta znajdujacego sie w dyspozycji strony pozwanej CKregowe

s g . 203677
:zz*:;’:lz' M ez e , a takze uprzednio wprowadzonego do obrotu; zniszczenie wszystkich materialow reklamowych

zawlerajacych oznaczenia i/lub opakowania masta ose}kowego podobne lub tozsame z wymienionymi w pkt. 1

"Masto Extra" oraz
znakami towarowymi, zwlaszcza zawierajacymi stowa ,, Oselka” oba

bialym badz kremowym tle, o ukladzie napiséw i oznaczen graticznych zblizonym do znaku towarowego o numerze
203677.

_pisane czcionka o czerwonym zabarwieniu na

Powyzsze rozstrzygniecie zapadlo na podstawie nastepujacych ustalen faktycznych:

B o ) . i . . Bielsku Biatej .
Powodka Zsaigg( Produkeyjny Spolka z o.0. spotka komandytowa z siedziba apislanau el do rejestru

przedsiebiorcow prowadzonego w ramach KRS pod numeremo Oi przedmiotu jej dzialalno$ci nalezy m.in.:
produkcja margaryny i podobnych tluszczéow jadalnych, przetworstwo mleka i wyréb seréw oraz sprzedaz hurtowa
mleka, wyrobéw mleczarskich, jaj, olejow i tluszczéw jadalnych. Spotka komandytowa"Sobik" powstataw wyniku
przeksztatcenia "Sobik” - 7aklad Produkeyjny spotka z 0.0. z siedziba w B. na mocy uchwaly zgromadzenia wspolnikow z 23
lipca 2007r. Powod — L. S. jest wpisany do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego w ramach ewidencji dzialalno$ci
gospodarczej przez Prezydenta Miasta B. pod numerem23/89- przedmiotu jego dzialalno$ci, prowadzonej pod nazwa
"Sobik" Leszek Sobik No | . , , .
Firma Handlowo - Ustugowa .: przetworstwo mleka i wyrdb seréw oraz sprzedaz hurtowa mleka,

i . °7. " nalezg m.in
wyrobow mleczarskich, jaj, olejow 1 thuszczow.

Okregowa Spoétdzielnia Mleczarska w

Pozwana — Radomsku z siedzibg w Radomsku . jest wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego w
numerem e s . . . , . , ,
ramach KRS pod 0000144299 Do przedmiotu jej dziatalnoéci nalezy m.in.: przetworstwo mleka i wyrob seréow oraz

sprzedaz hurtowa mleka, wyrobdéw mleczarskich, jak, olejow i thuszczow jadalnych.

Spoice z 0.0.
"SOBIK"

- 195755

udzielono praw ochronnych, na klase towaré6w maslo, o nr:

"Osetka Wislana" z
na znak towarowy stowno-graficzny zawierajacy m.in., na bialym tle, czerwony napis niebieskimi
symbolami: dwdch wzgérz glowy krowy, dodatkowo znak ten zawiera fantazyjnie przedstawiong firme w bialo —
czerwono — niebiesko — zo6ltej kolorystyce, z ochrong od 11 stycznia 2006r oraz .

MASEO EXSTRA
na znak towarowy stowno-graficzny zawierajacy m.in., na bialym tle, czerwony napis ponizej "OSELKA" i bialymi

literami czerwonymi konturami

- 195683

- napis
GORSKA z czerwonym poziomym pasem w dolnej czeéci; dodatkowo znak ten zawiera fantazyjnie przedstawiona
firme w bialo-czerwonej kolorystyce, z ochrong od 8 pazdziernika 2005r.

"Sobik"


AAKPZ
Pływające pole tekstowe
0000289786. Do

AAKPZ
Pływające pole tekstowe
23789. Do

AAKPZ
Pływające pole tekstowe
numerem 0000144299.


komandytowej
Powodce — spolce"Sobik" udzielono praw ochronnych, na klase towaré6w masto, o numerach:

OSELKA MASLtA pod nim
na znak towarowy slowno-graficzny zawierajacy m.in.. czerwony napis GORALSKIEGO oraz z prawej ~ strony
ukoéne bialymi literami z czerwonymi konturami E?(pSI?'RA , dodatkowo znak ten ma fantazyjnie przedstawiona firme
"Sobik” 1 hialo-czerwonej kolorystyce, calo$é otoczona czerwony prostokatna obwédka, z ochrong od dnia 20 grudnia

2003r.;

- 200466

i ] o . . napis
200467 12 znak towarowy stowno-graficzny zawierajacy m.in., na bialym tle, czerwony 3MAF\)SLO zaw. th 82%, a

pod spodem czerwony PSFS’IELKA"
dodatkowo znak ten zawiera fantazyjnie przedstawiong firme ' w bialo-czerwonej kolorystyce, z ochrong do dnia

. "Sobik"
20 grudnia 2003r.:

a pod nim, uko$nie, napis bialymi literami z czerwonymi konturami ,goéralska”,

-200468 15 znak towarowy slowno-graficzny zawieraiacy m.in., na z6ttym tle, czerwony napis ,maslo ekstra”, bialy napis

napis "MAZURSKA" na tle
: L krajobrazu ; . ;
zaglami na niebieskim jeziorze i z6lte zachodzace stonce, dodatkowo znak ten zawiera fantazyjnie przedstawiona firme
Sobik™ 1y hialo czerwono — zoto — czarnej kolorystyce, z ochrona od dnia 20 grudnia 2003r.;
napis
na znak towarowy stowno-graficzny zawierajacy m.in., na biatym tle, czerwony %STEO . niebieski napis "OSELKA"
PS%SF'{SK B nadto ponizej niegleskl napis ,z dodatkiem soli
morskiej”, nadto znak ma w lewym dolnym rogu niebiesko-granatowe nieregularne falowane linie oraz fantazyjnie

przedstawiona Ilénc:t?ik" w bialo — czerwono — Zotto- niebieskiej kolorystyce, z ochrong od dnia 11 stycznia 2006r.;

»0setka” na czerwonej wstazce i bialy przedstawiajacego czerwona zaglowke z bialymi

- 203676

i uko$ny bialymi literami z czerwonymi konturami

- 203677 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajacy m.in., na biatym tle w gornej lewej czesci czerwony napis duzymi

. "MASLO EXSTRA" (przy czym "EXSTRA" znajduje sie

literami : T "
"OSELKA" pod napisem "MASLO"), . : . ) i N .
» a pod nim, uko$nie bialymi literami z czerwonymi konturami napis ,gorska”, dodatkowo znak ten zawiera w

prawej gornej czescinapis "Sobik" wiolorze czerwonym, powyzej ktdrego jest wizerunek czarno - bialej krowy na bialo
- z6ktym tle, calo$¢ otoczona okregiem, za$§ w lewej dolnej czesSci jest odzwierciedlenie medalu ,Laur konsumenta”, z
ochrona od dnia 12 stycznia 2006r.

w prawej dolnej czeéci czerwony napis duzymi literami

Powodowi - . ,
) .. udzielono praw ochronnych, na klase towaréw masto, o numerach:
Leszkowi Sobikowi

- 161743 _ od 3 grudnia 2001 r. na stowny znak towarowy "OSELKA SOBIKOWA';

- 165550 _ oq 26 listopada 2001r. na znak towarowy stowno-graficzny zawierajacy m.in., na bialym tle czerwony napis

"MASLO . . napis . . . . konturami
EXSTRA" bonizej z prawej strony czerwony "OSELKA" 2 pod nim bialy napis z czerwonymi ,, GORSKA" dodatkowo

fantazyjnie przedstawiona L) w bialo-czerwonej kolorystyce;

"Sobik"
B o4 5 wrze$nia 2002r. na znak towarowv stowno-graficzny zawierajacy m.in., na bialo-niebieskim tle, czerwony
i . . , napis . » L, .
PSEIELKA" i pod nim ukosny czerwony..er)E JSKA Oraz napisy ,masto extra tt. 82%”. Znak ten zawiera zolte fantazyjne
falowane elementy oraz NapIs w bialo — czerwono — z6to — czarnej kolorystyce;
"Sobik"

- 166574 _ q 3 grudnia 2001 r. na stowny znak towarowy 'OSELKA GORSKA'
- 1931A s .. . . C e 1. .

— od 17 wrze$nia 2003r. na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in., biale i niebieskie pasy biegngce
poziomo 10(2388"2'5% rl]\/?Apgt A" i niebieski napis ,wiejskiego”, znak ten zawiera zolte fantazyjne falowane elementy
oraz fantazyjnie przedstawiona ﬁg:gk w bialo — czerwono — Zo6to — czarnej kolorystyce.

Powodka — spotka !fg(r)nb:?::jytowa wprowadzala do obrotu masto o wadze 300g w opakowaniu, na ktorym
n

umieszczony jest znak towarowy 253677 tlo opakowania jest bialo - kremowe, a w dolnej jego czeSci znajduje
’ nr

195683).
kod kreskowy, informacje o powodce jako dystrybutorze i o produkcie. Centralna cze$¢ opakowania jest podzielona

poziomo na dwie czeSci i gorna cze$t jest symetrycznym odbiciem dolnej. W dolnej potowie centralnej czesci

opakowania znajduje sie, w lewym goérnym rogu, czerwony napis duzymi literami ,pod nim aponizej ,.zaw. tl.
P Jawje sie, W lewym gornym rog yRapIs CuaymL, astor. "ExsTRAr, PO

sie czerwony poziomy pas (element ze znaku towarowego opakowania . Dodatkowo opakowanie zawiera



literami

82%”inatura plynacaz gor”. W gornej prawej czesci znajduje sie napis czerwonymi na bialym tle, powyzej

"SOBIK"
ktorego jest wizerunek czarno - bialej krowy na bialo - z6ltym tle, calo$¢ otoczona okregiem w kolorze czerwonym.
Ponize: duie si is duzvmi literami d nim biat . . konturami N
onizej znajduje sie czerwony napis duzymi,yee a pod nim bialy napis w czerwonymi ngapgka" a

komandytowa

"Sobik"
o wadze 100 g w podobnym opakowaniu, z tym zZe nie zawiera ono symetrycznego odbicia fantazyjnych napisow, lecz

) MASLO EKSTRA" zaw. j hialy ukoény napis z czerwonymi
ronturami MINI" tt. 82% "OSELECZKA
onturami GORSKA"

dole znajduje sie odzwierciedlone 4 medale. Ponadto powodka spotka wprowadza do obrotu maslo

czerwony napis (wyrazy sa otoczone jeden pod drugim

Pozwana wprowadza do obrotu masto o wadze 100 g i 300g, w ksztalcie oselki, ktorego opakowanie, jest bialo —
czerwone, w dolnej czeSci znajduje sie czerwony poziomy pas. Centralna cze$¢ opakowania jest podzielona poziomo

na dwie czeSci; gorna cze$¢ jest symetrycznym odbiciem dolnej. W lewym gornym rogu, znajduje sie napis duzymi
czerwonym pod nim "EXSTRA"
"MASLO",

znajduje sie fantazyjne przedstawiona postaé gorala z ciupagg w bialej koszuli i czerwonym kapeluszu na tle gorskiego

krajobrazu, calo$¢ otoczona okregiem w kolorze zlota, na ktérym jest napis HEJ! tego samego koloru, Ponizej, po
prawej stronie, znajduje sie czerwony napis ,Oselka taka”, a pod nim pisany uko$nie, bialy napis z czerwonymi
konturami liter ,,ze Hej”. Ponizej znajduje sie napis na niebieskim, tle duzymi biatymi literami "OSM  eJement kropki

. c e 1. RADOMSKQO"
w bialym kolorze w niebieskim konturze.
Osetka "Sobik"

Gorska  \hrowadzone do obrotu przez 7akfad Produkcyjny spotka z 0. o od marca 2006r.

. Y0 masto oznaczeniem "Masto Ekstra
Natomiast pozwany oy " e e wpronadail do obrotu od czerwca 2009r. Cena masta produkowanego

przez powodke w opakowaniach 300g, wynosi ok. 4,10 zl, a pozwanego ok. 4.49 zlotych, Powdédka — spolka

literami w kolorze ponizej ,zawarto$¢ thuszczu 82,0%”. W gbrnej prawej czesci

Maslo ekstra

!fg;nbail&jytowa za wprowadzane do gg:gtk:lmas%o Ose”(awuzyskala nastepujace nagrody: w 2003r. certyfikat ,,Dobre
bo Polskie”, w 2005r. e 2006 i 2008 roku 2OV LAY 5\ 5006r. Konsumencki Znak Jakosci.
Konsumenta, Konsumenta,

Pismem z 20 pazdziernika 2009r. powodowie wezwali pozwang do natychmiastowego zaprzestania wprowadzania
do obrotu towaréw w podobnych, do powodow, opakowaniach oraz prowadzenia wszelkich akcji promocyjnych z
ich wykorzystaniem. Wezwanie to zostalo doreczone pozwanej w dniu 26 pazdziernika 2009r. Mimo powyzszego
wezwania pozwana nie zaprzestala wprowadzajac na rynek miasta w opisanym powyzej opakowaniu. Decyzja Urzedu
Patentowego RP z dnia 20 pazdziernika 2011 roku strona pozwana uzyskala prawo ochronne na znak towarowy nr
3 238606, ktore trwa od dnia 13 sierpnia 2009 roku, zaé przedmiotem ochrony jest znak stowno — graficzno — przestrzenny
tg/llészonEj)"(_TRA Oselka v dniu 21 czerwea 2012 roku strona powodowa wniosta do Urzedu Patentowego RP sprzeciw wobec

decyzj1 o udzieleniu prawa chronionego na znak ‘E’gg'éoé’é}é Ay ktéry do chwili wyrokowania nie zostat rozpoznany.

Zdaniem Sadu I instancji w przedmiotowej sprawie nalezy odnie$¢ sie do nastepujacych kwestii: 1. istnienia
prawnie chronionego znaku towarowego, do ktérego uprawnienie przystuguje powodom, funkcjonujacego w obrocie
gospodarczym, w odniesieniu do ktorego moglo nastapi¢ naruszenie przez dzialanie strony pozwanej; 2. ustalenia
zakresu podmiotowo — przedmiotowego istnienia podobienstw miedzy znakami towarowymi prawnie chronionymi
przyznanymi powodom a znakiem towarowym uzytym przez strone pozwana; 3. wplywu decyzji Urzedu Patentowego
RP o przyznaniu stronie pozwanej prawa chronionego dla znaku towarowego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania; 4. zakresu ochrony prawnej przystugujacej powodom na podstawie ustawy o0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Ad 1. W zakresie okreélenia przedmiotu ochrony przystugujacego powodom Sad Okregowy zaznaczyl, ze rozwazania
nalezy ograniczy¢ do pieciu spornych znakoéw przystugujacych stronie powodowe;j.

Ad 2. Obowiazkiem strony powodowej w postepowaniu sagdowym o ochrone znaku towarowego bylo udowodnienie, ze
z jednej strony okreslony produkt opatrzony danym znakiem chronionym jest uzywany, czy inaczej jest przedmiotem
podazy, z drugiej za$ strony udowodnienie, ze dany znak prawnie chroniony zostal naruszony, zas naruszenie
to odnosilo sie do wszystkich znakéw, dla ktérych ochrona prawna zostala przyznana stronie. Sad I instancji
zauwazyl, Zze w przedmiotowej sprawie strona powodowa wskazujac na podobienstwa znarlfu towarowego uzytego
ochrony - ,Naturalny

203677 -
Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenow

przez strone pozwana odnosila je wy}qczntie do znaku towarowego oznaczonego numerem
erenow

MASLO
EKSTRA
OSELKA
GORSKA

polski produkt z ekologicznie czystych


AAKPZ
Pływające pole tekstowe
obrotu masło "osełka górska"


SOBIK konsumenta

DOBRE BO e LAUR e a1 . .
POLSKIE  WyroOznione nagroda KONSUMENTA. Jednocze$nie tez dzialania procesowe strony powodowej prowadzily do

wykazania, ze wylacznie ten produkt znajduje sie w gospodarczym obrocie, co kolei prowadzi do wniosku, ze do
czynnego naruszenia znaku towarowego przez strone pozwang moglo doj$¢é wylacznie w odniesieniu do znaku
towarowego prawnie chronionego pod numerem 203677.

W ocenie Sadu Okregowego biorac jednak pod uwage fakt, ze dwa podmioty wystapily o ochrone rbéznych
znakow towarowych konieczne jest wziecie pod uwage przy okreSlenia faktu i charakteru naruszenia uprawnien
przystugujacych powodom réwniez znaku towarowego, dla ktérego wylaczne prawo ochronne uzyskal powod Leszek

Sobik, tj. znaku towarowego o numerze ochrony 165550 - "NATURALNY PRODUKT POLSKI, MAStO EXSTRA OSELKA GORSKA z
ekologicznie czystych terenéw". W odniesieniu za$ do znakéw towarowych przystugujgcych powodowej spotce o numerach ochrony: 200466 -
"OSELKA MAStA GORALSKIEGO EXTRA Sobik Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenéw GWARANCJA JAKOSCI"; 200467 -
"MASLO EXTRA OSELKA GORALSKA Sobik Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenéw GWARANCJA JAKOSCI ZAW. th. 82%" i
195683 - "Naturalny polski produkt z ekologicznie czystych terenéw MASEO EKSTRA OSELKA GORSKA SOBIK", Sad | instancji uznat, ze

strona powodowa nie wykazala, aby w odniesieniu do nich doszlo do naruszenia praw wylgcznych do ochrony
znaku towarowego, co skutkowalo oddaleniem powddztwa w odniesieniu do powyzszych trzech chronionych znakéow
towarowych. W szczegdlno$ci strona powodowa nie wskazala na okolicznosci istnienia w/w produktéw na rynku
oraz konkurencyjnos$ci dzialania strony pozwanej w zakresie naruszenia oznaczen towarowych uzytych na tych trzech
produktach.

Ad 2. Rozstrzygajac kwestie naruszenia prawa do znaku towarowego, Sad I instancji wskazal na elementy wspdlne
porownywanych znakéw towarowych. Przy ocenie podobiefistwa oznaczen (znakow) nalezy zastosowaé poréwnanie
w trzech plaszczyznach: fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Podobienstwo w jednej plaszczyznie moze by¢
wystarczajace dla uznania poréwnywanych znakéw za podobne. Nalezy przy tym uwzglednia¢ ogoélne wrazenie,
jakie wywieraja porownywane oznaczenia na odbiorcach towaréw. Dla odbiorcy decydujace znaczenie maja zbiezne
elementy, a nie r6znice — niekiedy drobne, niekiedy za$ nawet do§¢ wyraziste, w kazdym jednak przypadku stanowigce
element dodatkowy pozostajacy poza sferg wplywu na ogblne wrazenie odbiorcy znaku towarowego. Sad Okregowy
zauwazyl, ze nalezy pamietac, iz nabywca zachowuje w pamieci ogolny zarys oznaczenia, stad wieksze znaczenie maja
pierwsze czlony znakow, pierwsze litery w wyrazach, ksztalt i forma napisu, uzyta czcionka, jej kolor, barwa tla — one
przyciagaja jego najwieksza uwage i sa zapamietywane. W znakach stowno-graficznych, czeéci stownej przypisuje sie
znaczenie dominujace, ona decyduje o latwosci postrzegania oraz przyswajania przez odbiorcoéw i ona ma z reguly
decydujace znaczenie dla oceny podobienstwa znakow.

Dla oceny podobienistwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znakow, wystarczy istnienie takiej mozliwos$ci.
Przed kazdorazowym dokonaniem oceny podobienstwa oznaczen nalezy dokonac oceny jednorodzajowos$ci towarow.

Zdaniem Sadu I instancji dokonujac oceny podobienstw znakéw towarowych uzywanych przez strony mozna
przyja¢ dodatkowy podzial aspektdéw zakresu owej oceny, ktéra moze dokonywac sie na trzech plaszczyznach: a)
przedmiotowej — rozumianej jako rodzaj produktu opatrzonego danym znakiem; b) podmiotowej — rozumianej jako
krag adresatow, do ktérych produkt oznaczony okreslonym znakiem ma dotrzeé czy tez moze dotrze¢; c) miejscowe;j
badzinaczej lokalizacyjnej — rozumianej jako z jednej strony terytorium czy obszar na jakim dany produkt moze zosta¢
zakupiony, z drugiej za$ jako miejsce zakupu tegoz produktu.

Odnoszac przedstawione wyzej reguly istotne dla okreslen podobienstwa znakdow towarowych uzytych przez strony,
Sad Okregowy zaznaczytl, iz znaki te zostaly uzyte w odniesieniu do tozsamych rodzajowo produktéw, a mianowicie
masta. OKkoliczno$¢ powyzsza rodzi podstawowa przestanke wskazujaca na mozliwo$¢ uznania podobienstwa
oznaczen towarowych przy jednoczesnym przyjeciu mozliwosci popelienia przez potencjalnego nabywce bledu przy
wyborze konkretnego produktu. W rozpoznawanej sprawie nie mamy do czynienia z faktem, ze strona pozwana
uzyla okre$lonego znaku stowno - graficznego dla oznaczenia innego produktu spozywczego [np. jogurt, ser] czy
przemystowego [mydlo, proszek], a wlasnie dla masla produkowanego réwnie przez strone powodowa. Istotne
znaczenie w kontek$cie przedmiotowej oceny podobienistw miedzy oboma produktami ma fakt uzycia tozsamego
ksztaltu kazdego z produktéw, a mianowicie formowania masla na ksztalt oselki. Uzyty przez kazda ze stron
postepowania znak towarowy ma posta¢ stlowno - graficzng, a wiec takie samo znaczenie nalezy przypisaé przy



okreslaniu podobienstwa znakéw zaré6wno formie czy szacie graficznej uzytej w kazdym ze znakéw, jak fonetycznemu
brzmieniu kazdej z nazw produktow.

. . .. , . . 203677 i . .
W ocenie Sadu I instancji porownujgc zatem znaki towarowe 0 465550 ! przystugujacych powodom ze znakiem

uzywanym przez strone pozwana nalezy przede wszystkim podkresli¢, iz w aspekcie wplywu kazdego z tych znakow
na wrazenia potencjalnego odbiorcy, sa one praktycznie tozsame.

W kazdym z przypadkoéw bowiem zostaly:
- uzyte praktycznie identyczne zestawienia kolorystyczne napisow [czerwony napis na kremowym [jasnym] tle];

- strona pozwana uzyla zblizonej, jesli nie identycznej czcionki, co do rodzaju i wielkoSci przy konstruowaniu napisu
"Masto Ekstra"

jednoczesnym zblizonym rozmieszczeniu tychze napiséw;
przy
- strona pozwana zastosowala analogiczne jak w przypadku strony powodowej usytuowanie poszczegblnych

elementow napisu na bryle masta uformowanego w ksztalcie oselki.

W odniesieniu do aspektu graficznego o jakim mowa wyzej, Sad I instancji zauwazyl, iz potencjalny nabywca tego
rodzaju produktu dokona oceny wizualnej opakowania z pewnej odlegloéci co przy jednoczesnej praktyce ekspozycji
produktow spozywcezych w sklepach [bez wzgledu na ich wielko$¢ czy charakter] polegajacej na uktadaniu towarow
podobnych jesli chodzi o ksztalt czy forme obok siebie, rodzi nie tylko potencjalna mozliwo$¢ pomylenia kazdego

produktéwMTr}ldéllg Powiem oczekiwac od percepcji wzrokowej potencjalnego nabywcy masta, aby jego uwaga skupila

"Masto Ekstra -
e Ose+ka“ . . . . . . .

znaczku firmowym, ktorego wielko$¢ jest nieproporcjonalna do napisu nazwy produktu, co zreszta wydaje sie z wszech

sie nie na sporzadzonego wyrazistg pod wzgledem wielkoSci, ksztaltu i koloru czcionka, a na uzytym

miar zrozumiale i uzasadnione.

W ocenie Sadu I instancji analizujac podobienstwa kazdego z trzech znakoéw towarowych w aspekcie ich brzmienia
fonetycznego nie sposob réwniez nie dopatrzec¢ sie w kazdym z tych przypadkdéw analogii. Strona pozwana konstruujac
. . ;.. sformutowania .
pod wzgledem fonetycznym znak towarowy dla swojego produktu uzyta "Oselka taka ze Hejl" dodatkowo opatrujac
powyzszy napis Sylwetke Gorala. Fakt, iz pozwana nie uzyla wprost okreslenia osetka gorska czy goralska, nie
uniemozliwia przyjecia jednoznacznego skojarzenia, iz w obu przypadkach moze chodzié¢ o ten sam rodzaj masla

pochodzenia gorskiego.

Sad Okregowy zauwazyl, ze w tej sytuacji nasuwa sie zasadnicze pytanie: czemu strona pozwana chcac w sposob
dostateczny wyr6zni¢ swdj produkt od produktu konkurencyjnego nie zastosowata §rodkéw slownych nasuwajacych
skojarzenie dla potencjalnego odbiorcy z innym regionem Polski, rowniez ekologicznym i czystym, jak nP. Mazury, Podlasie itp.
Element powyzszy w ocenie Sadu I instancji jednoznacznie wskazuje na celowe dzialanie strony pozwanej zmierzajace

do wywolania u potencjalnego nabywcy skojarzenia z produktem juz istniejacym i funkcjonujacym w obrocie
rynkowym, do ktérego prawa ochronne znacznie weze$niej uzyskala strona powodowa.

Odnoszac sie do kwestii poréwnania spornych znakéw towarowych w aspekcie podmiotowym Sad Okregowy wskazal
na nastepujace aspekty, mogace wywotac potencjalny cho¢by blad w wyborze dokonywanym przez nabywcy produktu:

-przedmiot opatrzony spornymi znakami towarowymi jest przedmiotem codziennego uzytku, nabywanym praktycznie
codziennie przez nieokres§lona liczbe konsumentéw za niewygérowana cene. Konsument — nabywca w takim
przypadku nie musi przyklada¢ zdecydowanej uwagi do dokonywanego wyboru, a kieruje sie pamiecia do oznaczenia
danego produktu, ktéory wczesniej nabyl i ktéry zaspokoil jego konsumenckie oczekiwania. Sprzedaz danego
rodzaju produktu, jakim jest maslo odbywa sie w bardzo réznych miejscach, a mianowicie zar6wno w sklepach
wielkopowierzchniowych, gdzie zakupy maja charakter samoobstugowy jak i niewielkich sklepach spozywczych
funkcjonujacych na osiedlach czy w malych miejscowoéciach. Gdy potencjalny klient dokonuje zakupu w formie
samoobslugowej wybiera zazwyczaj produkt znajdujacy sie w jednym miejscu, jeSli chodzi o rozmieszczenie
produktow w sklepie, przy czym kieruje sie tu pamiecig wzrokowa i wrazeniem, jakie na jego percepcji wywiera



okre$lona szata graficzna opakowania produktu. Nie zastanawia sie przy tym, czy tez nie zwraca szczeg6lnej uwagi na
producenta masla, a jedynie na dany jego rodzaj. W przypadku zakupéw dokonywanych w matych sklepach, w ktorych
zatrudniona jest obstuga, czasem klient kieruje sie sformutowaniem stownym, iz chodzi mu zakup masta gérskiej czy
goralskiej oselki. Wyboru w takim przypadku dokonuje sprzedawca, ktory nie zwraca uwagi, jesli nie zyczy sobie tego
klient producenta masla.

W kazdym ze wskazanych przypadkéw istnieje potencjalna mozliwo$¢ dokonania zakupu przez klienta towaru
niezamierzonego z uwagi zblizona forme graficzng opakowania kupowanego towaru. W kontekscie przestanki
lokalizacyjnej i miejscowej majacej wplyw na mozliwo$¢ popelienia btedu przez kupujacego, Sad I instancji wskazal,
ze produkty kazdej ze stron sa dostepne na terenie calego kraju, za$ praktyka ekspozycji przez sprzedajacych
produktow o zblizonych ksztaltach 1 opakowaniach obok siebie rodzi mozliwo$¢ rowniez i na tej plaszczyznie
popehienia bledu co do wyboru towaru przez kupujacego kierujacego sie ogélnym wrazeniem opakowania towaru.

Ad 3. Odnoszac sie do kwestii wplywu decyzji i postepowania przed Urzedem Patentowym na postepowanie cywilne
w sprawach z zakresu prawa wlasnos$ci przemystowej Sad I instancji uznal, ze uzyskanie przez strone pozwang w toku
toczacego sie niniejszego postepowania znaku ochronnego nr 238606 sporny w sprawie znak towarowy pozostaje
bez wplywu na dopuszczalno$¢ i zakres rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy, tym bardziej, ze decyzja UP zostala
zakwestionowana w formie sprzeciwu przez powodowa spotka.

Ad 4. Na gruncie ustalonego stanu faktycznego Sad Okregowy zaznaczyl, iz dzialanie strony pozwanej, moze podlegaé
takze ocenie w kontekscie naruszenia przepisu art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. o tym, czy uzyte
oznaczenia moga wywolaé¢ omyltki odbiorcow, decyduje okolicznoéci sprawy. Ocena musi by¢ dokonywana z punktu
widzenia przecietnego klienta (nabywcy) towaru lub ustugi, ktory z reguly jest osoba niezbyt uwazna. Na ocene te
wplywa tez oczywiscie fakt, czy chodzi z jednej strony o oznaczenia podobne, a z drugiej strony, czy sa one stosowane
w odniesieniu do podobnych towaréow i ustug. Dopiero wypadkowa tych dwoch czynnikow daje wlasciwy wynik.

Zdaniem Sadu I instancji stosowaé tu nalezy te same kryteria i oceny co w przypadku oceny podobienstwa znakow
towarowych. Do ukazania podobienstw znakéw towarowych uzywanych przez strony postepowania, rozwazania
dotyczace podobienstwa znakow towarowych znajduja pelne zastosowanie do wyjasnienia kwestii zachowania strony
pozwanej w Swietle naruszenia przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kwestia ta jest o tyle prawnie istotna,
iz uznanie naruszenia przez pozwany prawa chronionego do znakéw towarowych powodéw oraz naruszenia zasad
uczciwej konkurencji rodzi pelny katalog uprawnien dochodzonych przez strone powodowa.

Uznajac zatem, ze dzialanie strony pozwanej naruszylo przeslanki okreslone w art. 296 ust. 2. pkt. 2 p.w.p.,
zgodnie z ktorym to przepisem naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu
w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu
do towardw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje
w szczegblnoSci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym oraz powolanego wyzej art.
10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, strona powodowa uzyskala skuteczne prawo zgloszenia wobec
pozwanej roszczen wynikajacych z art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Pierwszy z powolanych przepiséw przyznaje osobie, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub
osobie, ktorej ustawa na to zezwala, zadania od osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:
1) na zasadach og6lnych albo 2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokos$ci odpowiadajacej oplacie licencyjnej
albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Zgodnie za$ z brzmieniem art. 18 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostal
zagrozony lub naruszony moze zadac: 1) zaniechania niedozwolonych dzialan; 2) usuniecia skutkéw niedozwolonych
dzialan; 3) zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogblnych; 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na
zasadach ogolnych; 6) zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoleczny zwigzany ze wspieraniem



kultury polskiej lub ochrony dziedzictwa narodowego jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byt zawiniony. Sad, na
wniosek uprawnionego, moze orzec rowniez o wyrobach, ich opakowaniach, materialach reklamowych I innych
przedmiotach bezposrednio zwiazanych z popelnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczegolnosci sad moze
orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

W $wietle przedstawionego katalogu uprawnien przystugujacych podmiotowi, ktérego prawo zostalo naruszone, Sad
I instancji uznajac powddztwo za usprawiedliwione orzekl zgodnie z zgdaniem strony powodowej w odniesieniu do
dwoch znakow towarowych co do ktorych nastapito naruszenia prawa wylgcznego do ich uzywania i zakazal stronie
pozwanej dalszego ich naruszania przy jednoczesnym zobowigzaniu strony do zniszczenia wszelkich pozostalych
niewykorzystanych opakowan, materialéw reklamowych i dokumentéw zawierajacych opisany znak stowno —
graficzny.

W apelacji strona pozwana zaskarzyla powyzszy wyrok w zakresie nastepujacych punktéw: pkt. I w catosci, pkt. III
ipkt. IV.

Skarzaca zarzucila:
1. naruszenie przepiséw prawa materialnego:

a. przepisu art. 156 ust. 1 pkt. 2) pwp poprzez zakazanie pozwanemu przez Sad na mocy skarzonego wyroku
SE*;V'I\'IRNAAiSéS?ELK N podczas gdy zgodnie z powolanym przepisem,
prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez inne osoby w obrocie
oznaczen wskazujacych w szczegolnosci na cechy i charakterystyke towaréw, ich rodzaj, ilos¢, jakoséc, przeznaczenie,

pochodzenie czy date wytworzenia lub okres przydatno$ci;

uzywania do oznaczania produktéw pozwanego

b. przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 2) pwp — poprzez przyjecie, ze: pozwany uzywa w obrocie gospodarczym znaku
podobnego do zarejestrowanych przez strone powodowa znakéow towarowych203677 1165550, podcezas gdy znak
towaro produktu (MASEO ksztattu (OSELKA) |.: iera innveh el ‘

WY POZWanego poza nazwa pyrpay nie zawiera innych element6w,
ktére upodabnialyby go do znakoéw towarowych powoda, a ponadto w spornych znakach wystepuje inna kolorystyka
oraz odrozniajace elementy graficzne, bedace wezeéniej zarejestrowanymi znakami towarowymi, w okolicznoSciach
przedmiotowej sprawy zachodzi ryzyko wprowadzenia2 géig)}%)rcéw w blad, ktore obejmuje w szczego6lnosci ryzyko
skojarzenia znaku pozwanego ze znakami towarowymi ygser ) I zarejestrowanymi przez powoda — podczas gdy

oznaczeniem

widoczne na pierwszy rzut oka réznice w wygladzie spornych znakéw towarowych pozwalaja na ich odréznienie przez
przecietnego konsumenta,

c. przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — poprzez

przyjecie, ze pozwany oznacza towary w sposob mogacy wprowadzi¢ klientow w btad co do pochodzenia podczas
produktu

) . ) . . . » (masto extra
ktore to znaki z uwagi na wieloletnia dzialalno$¢ pozwanego na rynku s dobrze rozpoznawalne przez

konsumentéw oznaczonych tymi znakami produktow;

gdy na opakowaniu towaréw pozwanego umieszczone sa poza nazwa . Stowno-graficzne znaki towarowe

OSM RADOMSKO
i Hej!

2. procesowego, ktore moglo mie¢ wplyw na wynik sprawy, a mianowicie:

a. art. 233 par. 1 k.p.c. z uwagi na blad w ustaleniach faktycznych przyjetych za podstawe rozstrzygniecia oraz
sprzeczno$c istotnych ustalen Sadu Okregowego z treScia zebranego sprawie materiatu, polegajace na przyjeciu, ze:

strona pozwana uzyla zblizonej, jesli nie identycznej czcionki co do rodzaju i wielkoSci przy konstruowaniu napisu

"MASLO stowo
EXTRA" - podczas gdy u powoda w obu znakach towarowych MASEO

natomiast u pozwanego wielko$¢ czcionki w obu tych slowach jest 1dentyczna; pozwany zastosowal analogiczne do
powoda usytuowanie poszczegolnych elementéw na bryle masta — podczas, gdy analiza wizualna poréwnywanych
stowo OSELKA MASEO EXTRA
L. ) , zaczyna sig ;
potowy dlugosci tych stow), podczas gdy u powoddéw oba te stlowa nie nachodza na siebie. Ponadto, u pozwanego
E'*;)(‘_’r"; 'L\\”ASLO oddzielone s3 niebieskim napisem ,zawarto$é¢ thuszczu 82%”, ktérego nie ma na zadnym ze spornych
[
OSELKA

jest napisane wieksza czcionka niz stowo EXTRA,

znakow jednoznacznie wskazuje, ze w przypadku znaku pozwanego juz pod stowami



znakow powodow - podczas gdy jest to istotna informacja dla konsumenta i z racji koloru oraz usytuowania rzuca
sie w oczy; porownywane znaki towarowe powodow i pozwanego wykazuja podobienstwo fonetyczne — podczas gdy
we wszystkich porownywanych znakach, skladajacych sie z wielu stow, powtarzaja sie jedynie 3 z nich, maslto z uwagi
na niewygdérowang cene jest towarem nabywanym praktycznie codziennie — podczas gdy maslo, jako najdrozszy i
najczesciej podrabiany z thuszczoéw do smarowania, nabywany jest najrzadziej i ze szczegblny uwaga konsumentow
— co potwierdzaja badania rynkowe. Przecietny nabywca danego towaru lub uslugi jest z reguly osoba niezbyt
uwazng, co sprzeczne jest z wzorcem przecietnego nabywcy prezentowanym w prawie europejskim i ustalonym
orzecznictwie sadowym, dokonujac zakupu towaru jakim jest masto, przecietny konsument dokonujacy zakupu w
sklepie powierzchniowym ocenia produkt z pewnej odlegloéci i nie zwraca uwagi na oznaczenie producenta, tylko
pobieznie kieruje sie oceng wizualng opakowania, kierujac wzrok jedynie na stowa MASEO EXTRA i OSELKA,

b. art. 233 par. 1k.p.c. zuwagi na brak logiki polegajacy na stwierdzeniu przez Sad Okregowy, ze konsument nabywajac
towar kieruje sie praktycznieﬁi@é%oé;?%z:n'em (ktore to oznaczenie w ocenie Sadu ma charakter dominujacy),
a jednocze$nie uznaniu, ze 0znaczenie HEJ pozwanego, ktorego elementem jest wizerunek Gc;r_ala budzi¢ skojarzenie

konsumenta ze stowem ;GSRSKA" elementem znaku towarowego powoda.
edacym

W oparciu o sformulowane powyzej zarzuty, pozwana wniosla o: zmiane zaskarzonego wyroku w pkt. I, 111 oraz IV i
oddalenie powddztwa w calo$ci ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie zasluguje na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny rozwazyl na nowo caly zebrany w sprawie material dowodowy i dokonal wlasnej oceny. Ustalenia
poczynione przez Sad Okregowy sa prawidlowe, stad Sad Apelacyjny przyjal je za wlasne.

Przede wszystkim nalezy sie odnie$¢ do zarzutdéw naruszenia prawa procesowego.

Whbrew odmiennemu przekonaniu skarzacego Sad I instancji dokonal prawidlowych ustalen faktycznych i trafnej
oceny zebranego w sprawie materialu dowodowego.

Odnoszac sie do zarzutu blednego przviecia przez Sad Okregowy, ze strona pozwana uzyla zblizonej czcionki
L. L, konstruowaniu napisu "MASL.O . . ,
(rodzaj, wielkos$¢) przy ey rra" i zastosowala analogiczne do powoda usytuowanie poszczeg6lnych

elementow na bryle masta, nalezy uznadé, ze nie jest on uzasadniony.

Dokonuja calo$ciowej, nie za$ analitycznej, oceny porownywanych oznaczen, nie sposoéb podzieli¢ argumentacji
skarzacego. Wystarczy chociazby caloSciowe spojrzenie na skany rozlozonych opakowan produktéw obu stron,
uwidocznione w odpowiedzi na apelacje (karta 452 odwrot).

Strona pozwana skupia sie natomiast na wskazaniu r6znic, ktore nie maja wplywu na ogdlne wrazenie. W szczegolnos$ci

: LA % . . . . . .. il Y
okoliczno$¢, ze u powoda w obu znakach towarowych EI\;XSOLO" jest napisane nieco wieksza czcionka niz stowo EXTRA",

a u pozwanego wielko$¢ czcionki w obu tych stlowach jest identyczna, nie wplywa na ogblne wrazenie konsumenta.
Dostrzezenie powyzszej réznicy wymaga po$wiecenia pewnego czasu i skupienia. To samo dotyczy analogicznego

usytuowania poszczegdlnych elementéw na bryle masla. Choé¢ z pewnosScia pewne réznice wystepuja (skarzacy

stowo

podkresla, ze rozmieszczenie poszczegolnych w przypadku znaku pozwanego zaczyna sie juz pod stowami

MASLO - ) . "OSELKA" S
EXTRA [od potowy dlugosci tych stow], podczas gdy u powodéw oba te slowa nie nachodza na siebie), nie ulega
watpliwoéci, ze spos6b umiejscowienia elementéw opakowania jest podobny w stopniu mogacym wprowadzic¢

konsumenta w blad.

Chybione sa zarzuty obrazy prawa materialnego — obrazy art. 156 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. poprzez zakazanie pozwanemu

przez Sad na mocy skarzonego wyroku uzywania do oznaczania produktéw pozwanego stow MASEO EXTRA i OSELKA.


AAKPZ
Pływające pole tekstowe
oznaczenie HEJ


Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu
prawa zakazywania uzywania przez inne osoby w obrocie oznaczen wskazujacych w szczegolnosci na cechy i
charakterystyke towaréw, ich rodzaj, ilosé¢, jakoS¢, przeznaczenie, pochodzenie czy date wytworzenia lub okres
przydatnoSci. To ograniczenie skuteczno$ci prawa ochronnego na znak towarowy, zawarte w art. 156 ust. 1 pkt
2, wynika z koniecznoéci zapewnienia konkurentom swobodnego dostepu do oznaczen opisowych, wskazujacych
m.in. na cechy i charakterystyke towar6w oraz przeznaczenie towaru. Sg to niejednokrotnie okre$lenia typowe,
a czesto wrecz konieczne dla prezentacji towarow i ustug. Przepis art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. zabezpiecza prawo
przedsiebiorcéw do uzywania oznaczen informacyjnych (opisowych). Dlatego dostep do takich oznaczen faktycznie
warunkuje prawidlowe prowadzenie dzialalno$ci gospodarcze;.

Warunkiem zastosowania tego wyjatku jest uzywanie chronionych oznaczen tylko jako opisowych, w wiec wylacznie
w celu poinformowania odbiorcéw o cechach towar6w. Ponadto, warunkiem legalnego uzywania zarejestrowanego
oznaczenia lub oznaczenia podobnego w celu przekazania informacji o przeznaczeniu towaru jest wykazanie
koniecznosci jego uzycia w funkcji informacyjnej. Jak sie przyjmuje, swoboda w uzywaniu chronionych znakéow
towarowych podlega ograniczeniu, gdy jest naduzywana, a wiec np. gdy uprawniony do uzywania znakéw na
jego podstawie korzysta jednocze$nie z identycznej lub podobnej formy graficznej, podobnego, oryginalnego
rozmieszczenia elementow itp.

W okoliczno$ciach faktycznych rozpoznawanej sprawy — wbrew twierdzeniom skarzacego — nie mozna uznac, ze

Sad I instancji zakazal stronie pozwanej oznaczania produktéow slowami "mas’ro "extra :
osetka", czym

Spéldzielni korzystanie z oznaczenia rodzajowego. Z treéci zaskarzonego wyroku wynika jednoznacznie, ze nakazano

uniemozliwit pozwanej

pozwanemu &lt;zaprzestanie uzywania oznaczen i/lub opakowan masla osetkowego, podobnych lub tozsamych ze
. . 165550 oraz L. . "Masto Extra" . .

znakami towarowymi BRee— zwlaszcza zawierajacymi slowa oraz "Oselka" oba pisane czcionka o

czerwonym zabarwieniu na piatym badz kremowym tle, o ukladzie napiséw i oznaczen graficznych zblizonym do znaku

towarowego o numerze 203677.

Nie jest wobec tego uprawniona teza apelacji, ze Sad I instancji zakazal stronie pozwanej oznaczania swoich produktow
,,LnsaejL%fxé':kaizy dotyczy jedynie nadawania tym slowom takiej oprawy graficznej, ktéra z uwagi
na podobiefistwo wizualne do znaku towarowego powoda moze wprowadzaé¢ klientow w blad co do pochodzenia

towaru. Nie maja w tej sytuacji zadnego znaczenia argumenty skarzacej, ze na producencie jako profesjonalidcie cigzy

okresleniami

obowigzek wlasciwego, zgodnego ze stanem rzeczywistym oznaczania cech towaréw, poniewaz zaskarzony wyrok
w zadnym stopniu nie ogranicza stronie pozwanej mozliwoéci zado$¢uczynienia temu obowigzkowi. Niezaleznie od
tego, w powolanych przez skarzacego przepisach rozporzadzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 pazdziernika 2007 roku

(zalacznik X111 nastepne) brak jest nakazu oznaczania produktow — spozywezych thuszezéw mlecznych — okre$leniami
"masto extra" czy "osetka".

Nie jest uzasadniony zarzut naruszenia prawa materialnego art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez przyjecie, ze pozwany

uzywa w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanych przez strone powodowa znakdéw towarowych
or 203677 i 165550.

W pierwszej kolejno$ci nalezy podnie$é, ze naruszenie prawa materialnego moze polegaé¢ na blednym zrozumieniu
tresci lub znaczenia normy prawnej (bledna wykladnia) lub wadliwej subsumcji do ustalonego stanu faktycznego
normy prawnej (niewlaéciwe zastosowanie), a obowiazkiem apelujacego jest okreslenie zarzucanej formy naruszenia
i uzasadnienie sprecyzowanego zarzutu. Apelacja nie spelnia tych wymagan. Skarzacy koncentruje sie natomiast na
kwestionowaniu ustalen faktycznych Sadu Okregowego w zakresie ustalenia podobiefistwa uzywanych przez obie
strony oznaczen.

Nie ma bowiem watpliwos$ci, ze kwestia podobienstwa badZ niepodobienstwa znakéw nie nalezy do sfery prawa
materialnego, lecz przepisow proceduralnych, gdyz dotyczy stanu faktycznego a nie prawa. Dopiero w przypadku
prawidlowo ustalonego stanu faktycznego mozna dokona¢ nalezytej subsumcji tego stanu do odpowiedniego przepisu
prawa materialnego.



Stad tez skarzacy zglaszajac zastrzezenia do sposobu skonstruowania przez Sad Okregowy podstawy faktycznej
rozstrzygniecia winien wykazaé, ze Sad ten przekroczyl granice swobodnej oceny materialu dowodowego zakreslone
w przepisie art. 233 § 1 k.p.c., w sposdb mogacy mieé istotny wplyw na wynik sprawy.

Nie jest natomiast skuteczne prezentowanie przez apelujacego subiektywnego, alternatywnego wobec ustalonego
przez Sad I instancji, stanu faktycznego, na podstawie wlasnej, odmiennej oceny zebranego w sprawie materialu
dowodowego.

Rozwazajac zarzuty skarzacego co do przyjecia przez Sad Instancji podobienstwa oznaczen uzywanych przez strony,
nalezy uznad je za bezzasadne.

Zgodnie z wykladnia przyjeta w orzecznictwie sadowym (w szczegoélnoéci Trybunalu Sprawiedliwoéci UE) ocena
stopnia podobienstwa wystepujacego pomiedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi wymaga okreslenia
stopnia ich podobienstwa wizualnego, brzmieniowego oraz koncepcyjnego, a — w razie potrzeby — okreSlenia
wagi, jaka nalezy przypisa¢ tym poszczegdlnym elementom, z uwzglednieniem kategorii danych towar6ow lub
ustug i warunkow, w jakich sa one sprzedawane. Podobiefistwa wizualne, brzmieniowe i koncepcyjne pomiedzy
rozpatrywanymi oznaczeniami powinny by¢ przedmiotem oceny calo$ciowej, w ramach ktorej ocena ewentualnego
podobienstwa fonetycznego jest tylko jednym z czynnikoéw majacych znaczenie. Przy czym zgodnie ze stanowiskiem
doktryny i orzecznictwa, dla stwierdzenia podobienistwa oznaczen wystarczy ich podobienstwo w jednej z
wymienionych plaszczyzn.

Podczas dokonywania oceny podobienstwa oznaczen nalezy uwzgledni¢ ogoblne wrazenie jakie poréwnywane
oznaczenia wywieraja na odbiorcy, dla ktérego decydujgce znaczenie majg zbiezne elementy poréwnywanych znakow.

"Podobienst

wo

towaréw/ustug nie moze by¢ interpretowane jako ich "identyczno$§é" - w przypadku towaréw, przeznaczonych
dla szerokiego kregu odbiorcow, przy ocenie podobienstwa znakdw towarowych stosuje sie surowsze kryteria oceny
podobienstwa zaréwno samych znakdéw towarowych, jak i towar6w/ustug, do oznaczania ktérych przeznaczone sa
znaki towarowe (miedzy innymi sprawaC-39/97 Canon).

Podkreslenia wymaga, ze przy dokonywaniu oceny podobiefistwa znakoéw z punktu widzenia przecietnego odbiorcy
(dobrze poinformowanego, rozsadnie spostrzegawczego i ostroznego), ktérym na gruncie rozpoznawanej sprawy
moze by¢ kazdy konsument, nalezy uwzgledniaé nie tylko to, ze taka osoba rzadko ma mozliwo$¢ bezposredniego
poréwnania znakéw i zachowuje w pamieci jedynie ich niedoskonaly obraz, ale rowniez, ze ocena dokonywana z
punktu widzenia takiego odbiorcy, powinna uwzglednia¢ stopien uwagi, jaki poSwieca sie poszczegdlnym kategoriom
towaréw lub ustug. Godzi sie zauwazy¢, ze w stanie faktycznym sprawy z uwagi na rodzaj oferowanych towaréow
poziom uwagi konsumentéw przy wyborze towaru i ocenie znakoéw jest z obiektywnych przyczyn niski, co ma
niewatpliwie wplyw na zwiekszenie ryzyka wprowadzenia w blad. W realiach sprawy mamy do czynienia nie tylko
ze znakami przeznaczonymi do ochrony takich samych towaréw (masla osetkowego), lecz réwniez skierowanych
do bardzo szeroko zakre$lonego kregu odbiorcow. Jest nim w zasadzie og6t klientow sklepéw oferujacych artykuly
spozywcze. Taki adresat najczesciej nie analizuje blizej znaku i moze by¢ stosunkowo tatwo wprowadzony w blad co do
pochodzenia towarow. Z tego wzgledu oceny podobienstwa przedmiotowych znakéw nalezy dokonywaé w kontekscie
ogoblnego wrazenia, jakie te oznaczenia wywieraja na odbiorcy, ktory z reguly spostrzega i zachowuje w pamieci jedynie
0g0lny zarys poszukiwanego oznaczenia

Podzieli¢ nalezy stanowisko Sadu I instancji, ze dla oceny podobienstwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie
znakow, wystarczy istnienia takiej mozliwosci. Warto réwniez odnotowaé, ze istotne dla oceny, czy doszlo do
naruszenia prawa ochronnego ma okoliczno$¢, iz analizie poddane sa znaki podobne dla tych samych (identycznych)
towarow.

Nie ulega watpliwosci, ze analizowane w rozpoznawanej sprawie oznaczenia sg podobne w rozumieniu art. 296 ust.
2 pkt. 2 p.w.p. w sposob, ktéry stwarza realne niebezpieczenstwo pomylenia przez klienta tych znakéw, a za tym



idzie — towarow oferowanych przez obie strony. Sad Apelacyjny w pelni podziela zastosowang przez Sad I instancji
metodologie oceny podobienstwa znakow towarowych, jak i wnioski wyplywajace z analizy oznaczen uzywanych przez
obie strony.

"masto

extra" i
osetka". 7 yzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika jednoznacznie, ze Sad Okregowy zwrocil uwage nie tylko na

elementy stowne, ale rowniez na graficzne (kolorystyka, ksztalt, grubos¢ czcionki) a takze na sposéb rozmieszczenia
poszczegblnych elementow.

Nie mozna zgodzi¢ sie ze skarzacym, ze Sad I instancji skupil sie jedynie na ocenie elementéw stownych

Nie mozna zarzuci¢ Sadowi I instancji, ze pominat réznice w kolorystyce uzywanych przez obie strony oznaczen, a
takze r6znice w warstwie stowne;j.

Bledne jest stanowisko skarzacego, ze oznaczenie pozwanego ,utrzymane jest w kolorystyce bialy, czerwony,
granatowy, zloty, brazowy” a w oznaczeniu powoda dominuja kolory: bialy i czerwony.

Ogolne wrazenie nie potwierdza tego stwierdzenia, w szczegdlnoéci nietrafny jest poglad, ze oznaczenie pozwanego
sutrzymane jest” w kolorach granatowy, zloty i brazowy. Dopiero uwazna analiza opakowania wykorzystywanego
przez strone pozwang prowadzi do wniosku, ze obok elementéw wyraznie dominujacych (stowa w kolorze czerwonym
duza czcionka), na spornym opakowaniu znajduja sie mniejsze elementy w innych kolorach. Oczywiste jest jednak,
ze te elementy nie dominuja, a o podobienstwie §wiadcza elementy wspolne nie za$ rozniace. Trafnie podnosi strona
powodowa, ze wlasnie barwy biala i czerwona tworza podstawowg palete barw obu oznaczen, a pozostale stanowia
tylko niewielkie aplikacje.

Odnoénie eksponowanych przez skarzacego roéznic fonetycznych, to podobienistwo wystepuje wlasnie w tych trzech
elementach dominujacych, dla oceny podobienstwa mniej istotne sa wobec tego pozostale stowa (znacznie mniej
wyeksponowane, pisane duzo mniejsza czcionkg).

Niezaleznie od tego Sad I instancji trafnie zauwazyl, ze sylwetka gorala nawiazuje do stowa ,gorska”.

Nie jest uprawniony zarzut apelujacego, ze inni producenci masta osetkowego powszechnie wykorzystuja uzyte
w oznaczeniach strony pozwanej kolory i sposdb rozmieszczenia elementéw. Po pierwsze zarzut ten — poza
zaprezentowaniem w uzasadnieniu apelacji opakowan dwoéch firm — nie zostal wykazany. Na podstawie dwdch
przykladow nie jest uprawniona teza, ze uklad graficzny i kolorystyczny stow ggg{:g AE)S;RA" ' lat stosowany w
branzy mlecznej”, a elementami odrozniajacymi poszczegdlnych producentéow sg wszelkie pozostale umieszczone
na opakowaniu produktu znaki towarowe i oznaczenia. Po drugie, co jest faktem powszechnie znanym, w
sklepach (szczegodlnie tych wielkopowierzchniowych) oferowana jest bardzo duza iloé¢ produktéw mleczarskich,
w roznorodnych opakowaniach. Nie mozna zasadnie twierdzi¢, ze przewazaja barwy czy tez uklady graficzne
zastosowane w opakowaniu masla osetkowego oferowanego przez strone pozwana. W aktach sprawy sa zreszta liczne
przyklady réznych opakowan, dodatkowo strona powodowa zamieScita w odpowiedzi na apelacje kilkana$cie zdjec
opakowan masta osetkowego, w ktorych uzyto réznych koloréw, w tym zielonego i granatowego (k 452 odw. — 453
odw.).

Ponadto nalezy zwrdcié uwage, ze w czeSci motywacyjnej apelacji skarzacy powoluje sie na fakty, ktore nie byly
przedmiotem postepowania dowodowego, w szczeg6lnosci twierdzenie o jednoznacznej identyfikacji klientéw z

oznaczeniem "HEJ"  j gylwetka gorala nie znajduje odzwierciedlenia w materiale dowodowym sprawy. Spoznione jest
rowniez zlozenie przez skarzgcego — wraz z apelacja — katalogéw, niezaleznie od tego, Ze strona pozwana nie zglosilta
nawet wniosku dowodowego w tej mierze.

Nietrafna jest rbwniez argumentacja skarzacego dotyczaca zdolno$ci odrozniajacej znaku pozwanego, w szczegolnosci
sugestia, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego ma ,wysoce odrozniajacy charakter wynikajacy z jego znajomosci
przed odbiorcow”. Okoliczno$é powyzsza nie zostala przez pozwanego wykazana, tak samo, jak twierdzenia o
wysokosci nakladéw na reklame promujaca marke HEJ z géralem. Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarzacego



OSM RADOMSKO i HEJ
nie ma znaczenia fakt, ze wyroby pozwanego oznaczone znakami towarowymi sprzedawane sq w sieci

wlasnych hurtowni oraz poprzez hurtownie tradycyjne. Nie wiadomo réwniez, czy skarzacy uznaje, ze okoliczno$é, iz
wyroby pozwanego s3 ,,powszechnie widoczne na pétkach” i ,znane na rynku mleczarskim” $wiadczy o powszechnej
znajomosci znaku towarowego. Nie ma to o tyle znaczenia, ze pozwany nie zainicjowal postepowania dowodowego w
tym zakresie. Na marginesie nalezy podnies¢, ze znak moze by¢ uznany za powszechnie znany, jezeli:

- jest znany na wiekszo$ci terytorium Polski (przy czym moze by¢ to wynikiem np. reklamy radiowo-telewizyjnej),
- jest kojarzony do okreslonego wyrobu przez krajowych potencjalnych odbiorcow,
- jest znany powszechnie wsrod potencjalnych nabywcow, a zatem wiecej niz polowie o0sob z tej grupy,

- zazwyczaj istnieje wyobrazenie (choé nie jest wymagane) o szczeg6lnie wysokiej jako$ci towaré6w oznaczonych tym
znakiem.

Powolujgcy sie na powszechno$é znajomos$é znaku towarowego winien te okolicznoéci wykazac.

Nie mozna sie zgodzi¢ z zarzutem apelujacego pominiecia przez Sad I instancji, ze wybierajac maslo, ktére zdaniem
strony pozwanej nie jest — ze wzgledu na wysoka cene — tak czesto kupowane jak inne tluszcze, konsument jest
szczegbdlnie uwazny i zwraca uwage na etykiety — w tym przede wszystkim na oznaczenie producenta, do ktérego
ma zaufanie, co dodatkowo wyklucza ryzyko pomylki. Takie twierdzenie jest sprzeczne z zasadami wspoélzycia
spotecznego. Wyzsza cena masta nie zmienia oceny, ze jest to towar nabywany w ramach zwyklych zakupow
spozywcezych i konsument nie po§wieca jemu wyborowi zbyt duzo czasu. Warto zauwazy¢, ze klienci zazwyczaj albo sa
zwolennikami masla albo innych tluszczoéw do smarowania (margaryn czy tzw, mix6w) i dokonuja wyboru okre$lonego
produktu w ramach indywidualnych preferencji zywieniowych. W rozpoznawanej sprawie chodzi o konsumenta, ktory
kupujac masto ma duzy wybor towarow pochodzacych od réznych producentéw i w takim aspekceie nalezy badac ryzyko
konfuzji. Na marginesie mozna odnotowadé, ze strona pozwana nie powolala sie na jakiekolwiek dane twierdzac, ze
»produkt spozywczy jakim jest maslo, jest uwazany za produkt luksusowy w ofercie thuszczéw do smarowania, a jego
spozycie spada z uwagi na wysoka cene tego produktu w poréwnaniu do cen tych produktow”.

Odnoszac sie do zarzutu dotyczacego przyjetego modelu przecietnego konsumenta, podnie$¢ nalezy, ze model
przecietnego odbiorcy uksztaltowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwos$ci to osoba nalezycie,
dobrze poinformowana, nalezycie uwazna i ostrozna. Dla celow caloSciowej oceny niebezpieczenstwa konfuzji
przecietny konsument okre$lonego rodzaju dobr jest postrzegany jako osoba nalezycie dobrze poinformowana,

nalezycie uwazna i ostrozna, przy czym poziom spostrzegawczosci przecietnego konsumenta moze sie r6zni¢ w
C-342/97 Lloyd/

’Klijsen i z dnia

ulega watpliwoSci, ze poziom spostrzegawczoSci przy zakupach artykulow spozywezych (w

tym masla), szczegolnie w duzych sklepach, jest znacznie nizszy niz przy zakupie perfum w perfumerii czy obuwia
w salonie obuwniczym. Dla przykladu w wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca
2010 r. w sprawie II GSK 533/09 uznano, ze odziez, obuwie, nakrycia glowy nie sg towarami nabywanymi codziennie,
a kazdorazowy zakup poprzedzony jest cho¢by chwilowa analiza, a wiec nie mozna przyjaé, ze sa to tzw. fast moving
consumer goods.

zaleznoSci od rodzaju towaréw lub uslug (miedzy innymi orzeczenia TS UE z dnia 22 czerwca 1999 r.
C-210/96 Gut Springenheide i Tusky). Nie

Podzieli¢ nalezy stanowisko Sadu I instancji, ze w okoliczno$ciach sprawy postepowanie strony pozwanej wyczerpuje
znamiona czynu niedozwolonego wymienionego w art. 10 ZNKU. Przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad
co do pochodzenia towar6éw (ustug), w rozumieniu tego przepisu nalezy wziac¢ pod uwage caly kontekst okoliczno$ci
faktycznych, w ktorych oznaczenie osoby trzeciej jest uzywane. Przepis art. 10 ZNKU, inaczej niz art. 296 ust. 2 pkt 1—3
p.w.p. nie przewiduje bardzo sformalizowanej metodyki ustalania niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad. Kluczowe
znaczenie ma generalna ocena powstania takiego niebezpieczenstwa w $wietle wszystkich istotnych elementéow
stanu faktycznego. Kryterium ustalania niebezpieczenstwa, o ktorym mowa, stanowi poglad przecietnego nabywcy
takich towaréw. Sad I instancji trafnie przyjal, ze w okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy ocena ryzyka konfuzji w
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kontek$cie oceny podobienstwa znakéw towarowych na pelne zastosowanie do wyjasnienia kwestii zachowania sie
strony pozwanej w Swietle przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z tych wszystkich wzgledow Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje rozstrzygajac o kosztach
zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym z mocy art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 391 k.p.c. oraz § 10 pkt.
18 oraz § 12.1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoS$ci z dnia 28 wrzeénia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci
radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu
(Dz.U.02.163.1349).





