Sygn. akt XXIl GWzt 50/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat

Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczgcy sedzia Beata Piwowarska
Protokolant asystent sedziego Magdalena Materowicz-Kukla
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa I. S.A. (I., S.A.) w Arteixo (Hiszpania)
i Z. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie
przeciwko M. spéice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie — w likwidacji

o ochrone praw do znakéw towarowych, zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji i o zaptate

1. umarza postepowanie w zakresie roszczenia I. S.A. w Arteixo o zaptate kwoty 40.000 (czterdziesci

tysiecy) ztotych;
2. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

3. zasadza od M. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie — w likwidacji na rzecz Z. spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie kwote 2.947 (dwa tysigce dziewiecset czterdziesci

siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania;

4. zasgdza od I. S.A. w Arteixo na rzecz M. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie — w
likwidacji kwote 2.120,40 (dwa tysigce sto dwadzieScia 40/100) ziotych tytutem zwrotu kosztéw

postepowania;

5. nakazuje pobranie od I. S.A. w Arteixo na rzecz Skarbu Panstwa kwoty 9.642 (dziewieC tysiecy

szescset czterdziesci dwa) ztote tytutem nieuiszczonej czesci optaty sgdowej od pozwu;

6. zwraca I. S.A. w Arteixo ze Skarbu Panstwa kwote 15.000 (pietnascie tysiecy) ztotych tytutem

niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii biegtego uiszczonej dnia 19 lipca 2019 r., zaksiegowanej pod

poz.(...);




7. zwraca M. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie — w likwidacji ze Skarbu Panstwa
kwote 500 (dziesieé¢ tysiecy) ziotych tytutem niewykorzystanej zaliczki na koszty ttumaczenia

uiszczonej dnia 25 pazdziernika 2018 r., zaksiegowanej pod poz.(...).

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 23 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 47/18 Sad udzielit I.

S.A. (I. S.A.) w Arteixo zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie M. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie (obecnie w likwidacji)
naruszen praw do znakow towarowych Unii Europejskiej ,ZARA” zarejestrowanych w EUIPO za
numerami 002051225, 000112755 i 000732958, polegajacych na:

- uzywaniu w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA
badz w odniesieniu do odziezy, akcesoridow i butéw, a takze na metkach i opakowaniach

tych towardéw, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sprzedazy, importu i magazynowaniu ww.

celach tak oznaczonej odziezy, akcesoriéw i butow

- uzywaniu w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA
badz na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiatach marke-

tingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklaméwkach i torebkach) w odniesieniu do
odziezy, akcesoriow i butow

- Swiadczeniu ustug sprzedazy detalicznej odziezy, akcesoridéw i butéw w sklepach sprzedazy stacjo-

narnej pod oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-graficznym ZARINA badz , w
tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiebiorstwa, na szyldach, witrynach sklepu, na sprzecie i
wyposazeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach

- oferowaniu i $wiadczeniu ustug sprzedazy internetowej odziezy, akcesoriéw i butéw w sklepach
sprzedazy internetowej, w szczegdlnosci na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu

oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedgcych pod kontrolg obowigzanej, z

uzyciem oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz

- uzywaniu w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA

badz w dziatalnosci reklamowej i promocyjnej, w szczegdélnosci w mediach branzowych, w
mediach spotecznosciowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu oraz na
innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedacych pod kontrolg obowigzanej dla ozna-

czenia odziezy, akcesoridw i butdw oraz oferowania i $wiadczeniu ustug ich sprzedazy detalicznej,
poprzez:

a. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Unii Europejskiej

oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz na dokumentach
handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiatach marketingowych i reklamowych, w tym na

broszurach, ulotkach, reklamoéwkach i torebkach, w odniesieniu do odziezy, akcesoridéw i butow




b. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Unii Europejskiej

oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz dla ustug
sprzedazy detalicznej odziezy, akcesoridow i butéw swiadczonych w sklepach sprzedazy stacjonarne;j,
na szyldach, witrynach, na sprzecie i wyposazeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i
plakatach odnoszgcych sie do sklepdéw sprzedazy stacjonarnej odziezy, akcesoridow i butéw, w
szczegdblnosci w odniesieniu do sklepdw znajdujacych sie w Centrum Handlowym (...) (ul. (...),(...)W.
) i w Centrum Handlowym (...) ((...),(...)W.)

c. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Unii Europejskiej

oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz w Swiadczeniu
ustug sprzedazy internetowej odziezy, akcesoridw i butow w sklepach sprzedazy internetowej oraz w
reklamie ustug sprzedazy odziezy, akcesoriow i butéw, w szczegdlnosci na stronie internetowe;j
prowadzonej pod domeng zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub
bedacych pod kontrolg obowigzanej

d. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Unii Europejskiej

oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz w dziataniach
reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do odziezy, akcesoridw i obuwia, tj. publikowania
komunikatéw, artykutéw i informacji w mediach, w szczegolnosci w mediach branzowych, w mediach
spotecznosciowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu oraz na innych

stronach internetowych wykorzystywanych lub bedgcych pod kontrolg obowigzanej

2. o zakazanie obowigzanej naruszen prawa ochronnego na znak towarowy ,ZARA” zarejestrowany w
Urzedzie Patentowym RP za numerem R.079861 i prawa z rejestracji miedzynarodowego stowno-
graficznego znaku towarowego ZZ A JR A korzystajacego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej za numerem 752502 polegajgcych na:

- uzywaniu w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA

badz w odniesieniu do odziezy, akcesoridow i butéw, a takze na metkach i opakowaniach
tych towaréw, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sprzedazy, importu i magazynowaniu ww.

celach tak oznaczonej odziezy, akcesoridow i butow

- uzywaniu w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA
badz na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiatach

marketingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklaméwkach i torebkach) w odniesieniu
do odziezy, akcesoriéw i butow

- Swiadczeniu ustug sprzedazy detalicznej odziezy, akcesoridw i butéw w sklepach sprzedazy stacjo-

narnej pod oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-graficznym ZARINA badz , w
tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiebiorstwa, na szyldach, witrynach sklepu, na sprzecie i
wyposazeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach

- oferowaniu i $wiadczeniu ustug sprzedazy internetowej odziezy, akcesoriéw i butéw w sklepach
sprzedazy internetowej, w szczegolnosci na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu

oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedgcych pod kontrolg obowigzanej, z

uzyciem oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA bgdz




- uzywaniu w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA

badz w dziatalnosci reklamowej i promocyjnej, w szczegdélnosci w mediach branzowych, w
mediach spotecznosciowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu oraz na
innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedacych pod kontrolg obowigzanej dla ozna-

czenia odziezy, akcesoridéw i butdéw oraz oferowania i Swiadczeniu ustug ich sprzedazy detalicznej,

poprzez:
a. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Polski oznaczenia

stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz na dokumentach
handlowych, paragonach, fakturach, ofertach, materiatach marketingowych i reklamowych, w tym na
broszurach, ulotkach, reklamoéwkach i torebkach, w odniesieniu do odziezy, akcesoriow i butéw

b. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Polski oznaczenia

stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz dla ustug sprzedazy detalicz-
nej odziezy, akcesoriéw i butdow swiadczonych w sklepach sprzedazy stacjonarnej, na szyldach,
witrynach, na sprzecie i wyposazeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach
odnoszgcych sie do sklepéw sprzedazy stacjonarnej odziezy, akcesoridéw i butéw, w szczegolnosci w
odniesieniu do sklepdw znajdujgcych sie w Centrum Handlowym (...) (ul. (...),(...)W. ) i w Centrum
Handlowym (...) ((...),(...)W.)

c. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Polski oznaczenia

stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz w Swiadczeniu ustug
sprzedazy internetowej odziezy, akcesoriow i butdow w sklepach sprzedazy internetowej oraz w
reklamie ustug sprzedazy odziezy, akcesoriow i butéw, w szczegdlnosci na stronie internetowej
prowadzonej pod domeng zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub
bedacych pod kontrolg obowigzanej

d. zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - uzywania na terytorium Polski oznaczenia

stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz w dziataniach reklamowych i
promocyjnych w odniesieniu do odziezy, akcesoridow i obuwia, tj. publikowania komunikatow,
artykutébw i informacji w mediach, w szczegdélnosci w mediach branzowych, w mediach
spoteczno$ciowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu oraz na innych

stronach internetowych wykorzystywanych lub bedgcych pod kontrolg obowigzane;.

Zazalenie M. spétki z ograniczong odpowiedzialno$cig w Sopocie zostato oddalone przez Sad
Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 18 pazdziernika 2018 r. w sprawie sygn. akt VII
AGz 1087/18.

Po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu |. .A. (powddka ad 1.) wniosta o:

1. zakazanie M. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie (obecnie w likwidacji) naruszen
prawa ochronnego powoddki na znak towarowy ,ZARA” zarejestrowany w Urzedzie Patentowym

Rzeczpospolitej Polskiej za numerem R.079861 i prawa z rejestracji miedzynarodowego stowno-




graficznego znaku towarowego ZARA korzystajgcego z ochrony na terytoreium Rzeczpospolitej
Polskiej za numerem 752502, poprzez zakazanie:
a. uzywania w obrocie handlowym na terytorium Polski oznaczenia stownego ZARINA i stowno-

graficznego ZARINA badz w odniesieniu do odziezy, akcesoriéw i butéw, a takze na
metkach i opakowaniach tych towaréw, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i sprzedazy,

importu i magazynowaniu ww. celach tak oznaczonej odziezy, akcesoriow i butéw;

b. uzywania w obrocie handlowym na terytorium Polski oznaczenia stownego ZARINA i stowno-

graficznego ZARINA badz EZASMEN na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach,
ofertach, materiatach marketingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklamoéwkach i

torebkach) w odniesieniu do odziezy, akcesoriow i butdw;

c. Swiadczenia na terytorium Polski ustug sprzedazy detalicznej odziezy, akcesoriow i butow w skle-

pach sprzedazy stacjonarnej pod oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-graficznym ZARINA

badz , w tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiebiorstwa, na szyldach, witrynach

sklepu, na sprzecie i wyposazeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach;

d. oferowania i $wiadczenia ustug na terytorium Polski sprzedazy internetowej odziezy, akcesoriow i
butéw w sklepach sprzedazy internetowej, w szczegdlnosci na stronie internetowej prowadzonej pod
domeng zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedgcych pod

kontrolg pozwanej, z uzyciem oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA bgdz

ZARINA §

e. uzywania w obrocie handlowym na terytorium Polski oznaczenia stownego ZARINA i stowno-

graficznego ZARINA badz w dziatalnosci reklamowej i promocyjnej, w szczegdl-
nosci w mediach branzowych, w mediach spoteczno$ciowych, na stronie internetowej prowadzone;j
pod domeng zarina.eu oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedacych pod
kontrolg pozwanej dla oznaczenia odziezy, akcesoriow i butéw oraz oferowania i $wiadczeniu ustug

ich sprzedazy detalicznej

2. zakazanie pozwanej naruszen praw do znakéw towarowych Unii Europejskiej ,ZARA” zarejestrowa-
nych w EUIPO za numerami 002051225, 000112755 i 000732958, poprzez zakazanie:
a. uzywania w obrocie handlowym na terytorium Unii Europejskiej oznaczenia stownego ZARINA i

stowno-graficznego ZARINA badz w odniesieniu do odziezy, akcesoriéw i butow, a
takze na metkach i opakowaniach tych towaréw, w tym wprowadzaniu do obrotu, oferowaniu i

sprzedazy, importu i magazynowaniu ww. celach tak oznaczonej odziezy, akcesoridéw i butow;

b. uzywania w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego

ZARINA badz na dokumentach handlowych, paragonach, fakturach, ofertach,
materiatach marketingowych i reklamowych (w tym broszurach, ulotkach, reklaméwkach i torebkach)
w odniesieniu do odziezy, akcesoridw i butow;

c. Swiadczenia ustug sprzedazy detalicznej odziezy, akcesoridow i butéw w sklepach sprzedazy stacjo-

narnej pod oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-graficznym ZARINA badz , w




tym w nazwie handlowej lub nazwie przedsiebiorstwa, na szyldach, witrynach sklepu, na sprzecie i
wyposazeniu sklepu, na tablicach reklamowych (billboardach) i plakatach;

d. oferowania i swiadczenia ustug sprzedazy internetowej odziezy, akcesoriéw i butéw w sklepach
sprzedazy internetowej, w szczegdlnosci na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu

oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedgcych pod kontrolg pozwanej, z

uzyciem oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA bgdz | ZARINA B

e. uzywania w obrocie handlowym oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA

badz EZSEN \w dziatalnosci reklamowej i promocyjnej, w szczegélnosci w mediach branzowych, w
mediach spotecznosciowych, na stronie internetowej prowadzonej pod domeng zarina.eu oraz na
innych stronach internetowych wykorzystywanych lub bedgcych pod kontrolg pozwanej dla oznacze-

nia odziezy, akcesoriow i butéw oraz oferowania i Swiadczeniu ustug ich sprzedazy detalicznej.

5. zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu, na jej koszt,
w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, przez zlecenie umieszczenia i utrzymania jej przez
okres jednego miesigca, na stronie gtownej stron internetowych centrum handlowego (...) w
Warszawie https://www. (...).pl/ i centrum handlowego (...) w W. https://www. (...).pl/, w postaci
obramowanego czarng linia o szerokosci 3 px (border: 3px solid black;) prostokatnego bannera,
ktérego szerokos¢ zajmuje co najmniej 50% ale nie wiecej niz 100% szerokosci strony internetowej i
ktérego wysokos¢ to nie mniej niz 16% wartosci szerokosci bannera, a catkowita powierzchnia
bannera jest nie mniejsza niz 108750 pixeli, ktory to banner wyswietlany jest przy kazdorazowym
wejsciu na strone internetowg bezposrednio pod lub bezposrednio nad nazwg (logiem) centrum
handlowego i paskiem menu, jako gtéwna, najwyzej umiejscowiona informacja badz grafika
pojawiajgca sie po wejsciu na strone internetowa, ktéra w przypadku gdy banner jest zmienny, ftj.
ztozony z wielu slajdow, wyswietlana jest przez co najmniej 30% czasu przeznaczonego na
wyswietlenie wszystkich slajdéw, z ktérych sktada sie banner, zawierajgcy informacje o orzeczeniu
referujgcg sentencje orzeczenia w zakresie uwzgledniajgcym powddztwo, wyswietlany czarng
czcionka Arial w wariancie, stylu oraz wadze normalnej (font-weight: normal; font-style: normal; font-
variant: normal;) nie mniejszg niz 16 pixeli i wiekszg niz 24 pixele, na biatym tle, z zachowanymi
standardowymi wartosciami wysokosci linii (line-height: normal;), odstepéw stow (word-spacing:
normal;) oraz odstepéw znakdéw (letter-spacing: normal;), bez transformacji (text-transform: none;)
oraz dekoracji (text-decoration:none) z zachowang adjustacjg oryginatu w uktadzie blokowym (display:
bfock;) oraz standardowg widocznoscig (visibility: visible;), tak aby po kliknieciu w jakimkolwiek
fragmencie obszaru bannera, doszlo do przekierowania uzytkownika na podstrone zawierajgca
sentencje orzeczenia wyswietlang czarng czcionkg Arial w wariancie, stylu oraz normalnej (font-
weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal;) nie mniejszg niz 16 pixeli i nie wigkszg niz 24
pixele, na biatym tle, z zachowanymi standardowymi wartosciami wysokosci linii (line-height: normal;),
odstepow stéw (word-spacing: normal;) oraz odstepéw znakdéw (letter-spacing: normal;), bez
transformacji (text-transform: none;) oraz dekoracji (text-decoration: none;), umiejscowione na srodku
szerokosci widoku strony w czarnej ramce o szerokosci obramowania 3 pixele (border: 3px solid
black;), ktérej gérna krawedz jest potozona 75 pixeli od gornej krawedzi strony (top: 75 pixeli;) z

zachowang adjustacjg oryginatu w ukfadzie (display: btock;) oraz standardowg widocznoscig (visibility:



https://www.qaleriapolnocna.pl/

visible;), przy czym na wypadek niewykonania przez pozwang orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w

niniejszym punkcie, o upowaznienie powoddki ad 1. do jego wykonania na koszt pozwanej;

7. zasgdzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 40 000 zt wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
od dnia ztozenia pozwu do dnia zaptaty, z tytulu wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci za
okres od 24 listopada 2016 r. do dnia zaptaty;

8. zasgdzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 232.827,70 zt wraz z odsetkami ustawowymi za
opo6znienie od daty doreczenia pozwanej pisma powddki z 15 listopada 2019 r. do dnia zaptaty,

tytutem naprawienia wyrzgdzonej szkody za okres od 24 listopada 2016 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Ewentualnie, w przypadku nieuwzglednienia roszczenia z punktu 8., wniosta o zasadzenie od
pozwanej na jej rzecz kwoty 232.827,70 zt z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty doreczenia
pozwanej pisma powddki z 15 listopada 2019 r. do dnia zaptaty, z tytutu wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci za okres od 24 listopada 2016 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Z. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie (powddka ad 2.) wniosta o:

3. zaniechanie przez M. spétke z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie (obecnie w likwidacji)

czyndéw nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie:
a. oznaczania na terytorium Polski przedsigbiorstwa oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-
graficznym ZARINA badz w tym uzywania oznaczenia w tym oznaczenia stownego

ZARINA i stowno-graficznego ZARINA badz , jako nazwy handlowej stacjonarnych
sklepoéw sprzedazy detalicznej odziezy, akcesoriéw i butéw prowadzonych na terytorium Polski przez
pozwang oraz jako nazwy handlowej sklepéw sprzedazy internetowej odziezy, akcesorioéw i butéw, w
szczegolnosci prowadzonych za posrednictwem domeny internetowej zarina.eu lub innych domen

internetowych bedgcych pod kontrolg pozwanej;
b. oznaczania na terytorium Polski towaréw i ustug oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-

graficznym ZARINA ZARINA badz w tym oznaczania w ten sposob odziezy,
akcesoriow i butow, a takze uzywania tych oznaczen na metkach i opakowaniach tych towaréw oraz
oznaczania w ten sposdb ustug sprzedazy detalicznej odziezy, akcesoridw i butdéw, umieszczania tych
oznaczen na szyldach, witrynach sklepu, na sprzecie i wyposazeniu sklepu, na tablicach reklamowych

(billboardach) i informacyjnych oraz plakatach dotyczgcych ustug na terytorium Polski przez pozwang;

C. uzywania na terytorium Polski oznaczenia stownego ZARINA i stowno-graficznego ZARINA

badz | ZARINA [ marketingu, promocji i reklamie odziezy, akcesoridow i butéw oraz ustug sprzedazy

detalicznej tych towaréw na terytorium Polski;

4. usuniecie skutkow czynéw nieuczciwej konkurencji popetnionych przez pozwang wzgledem

powodki ad 2. poprzez nakazanie:
a. wycofania z obrotu odziezy, akcesoridow i butéw opatrzonych oznaczeniem stownym ZARINA i

stowno-graficznym ZARINA badz bedacych wlasnoscig pozwanej;




b. zniszczenia odziezy, akcesoriéw i butéw opatrzonych oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-

graficznym ZARINA quz, bedacych wiasnoscig pozwanej;

c. zniszczenia wszelkich materiatdw informacyjnych i reklamowych, w tym szyldéw, tablic
reklamowych i informacyjnych (billboardéw), plakatow, ulotek, katalogéw, broszur, reklamoéwek, siatek

oraz opakowanh odziezy, akcesoridw i butdw opatrzonych oznaczeniem stownym ZARINA i stowno-

graficznym ZARINA badz | ZARINA |

6. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia w

niniejszej sprawie ztozenia oswiadczenia o tresci:
,LOSWIADCZENIE

M. Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig na skutek wyroku sgdu przeprasza Z. Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig oraz Grupe |. za naruszenie praw do wylgcznego uzywania oznaczen
ZARA w formie stownej bgdz stowno-graficznej Z.ARA oraz za popetnienie czynéw nieuczciwej
konkurencji na szkode Z. sp. z o0.0., ktére polegato na wykorzystywaniu w obrocie handlowym w

odniesieniu do odziezy, akcesoridw i butéw oznaczen tudzgco podobnych: stownego ZARINA i

stowno-graficznych ZARINA badz czym spowodowata ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w btgd oraz negatywne konsekwencje dla renomowanych znakéw towarowych ZARA i

ZARA do ktérych uzywania uprawniona jest Grupa l. i Z. sp. z 0. 0.

M. przeprasza konsumentéw za mozliwo$¢ wprowadzenie ich w btad oraz Z. sp. z 0. 0. i Grupe |.za
mozliwos¢ spowodowania negatywnych konsekwencji dla ich renomowanych oznaczen i za

naruszenie ich intereséw gospodarczych."

na stronie gtéwnej nastepujgcych serwiséw internetowych: (...).pl; (...)pl; (...).pl; (...).pl; (...).pl;
p(...).pl; poprzez publikacje i utrzymanie osSwiadczenia przez okres jednego miesigca w postaci
obramowanego czarng linig o szerokosci 3px (border: 3px solid black;) prostokagtnego bannera,
ktérego szerokos¢ zajmuje co najmniej 50% ale nie wiecej niz 100% szerokosci strony internetowej
serwisu, ale nie mniej niz 725 px i ktérego wysokosé to nie mniej niz 16% wartosci szeroko$ci
bannera, a catkowita powierzchnia bannera jest nie mniejsza niz 108750 pixeli, ktéry to banner
wyswietlany jest przy kazdorazowym wejsciu na strone gtdwng kazdego z wymienionych serwisow
bezposrednio pod lub bezposrednio nad nazwg serwisu internetowego i paska menu, jako gtéwna,
najwyzej umiejscowiona informacja badz grafika pojawiajgca sie po wejsciu na strone internetowa,
ktéra w przypadku gdy banner jest zmienny, tj. ztozony z wielu slajdéw, wyswietlana jest przez co
najmniej 30% czasu przeznaczonego na wyswietlenie wszystkich slajdéw, z ktérych skiada sie

banner, zawierajacy tresc:
,O8wiadczenie M. sp. z 0.0. wydane na skutek wyroku sadu.

M. przeprasza konsumentow za mozliwosé wprowadzenie ich w btgd oraz Z. sp. z 0. 0. i Grupe |.

za uzywanie oznaczenia ZARINA.
Zobacz tres¢ oswiadczenia."

wyswietlane czarng czcionka Arial w wariancie, stylu oraz wadze normalnej (font-weight: normal; font-

style: normal; font-variant: normal;) przy czym czesé tekstu pogrubiona (font-weight:bold;) zgodnie z




prezentacjg powyzej, nie mniejszg niz 16 pixeli i nie wiekszg niz 24 pixele, na biatym tle, z zachowa-
nymi standardowymi wartosciami wysokosci linii (line-height: normal;), odstepéw stéw (word-spacing:
normal;) oraz odstepéw znakéw (letter-spacing: normal;), bez transformaciji (text-transform: none;)
oraz dekoracji (text-decoration:none) z zachowang adjustacjg oryginatu w uktadzie blokowym (display:
btock;) oraz standardowg widocznoscig (visibility: visible;), tak aby po kliknieciu w jakimkolwiek
fragmencie obszaru bannera, doszlo do przekierowania uzytkownika na podstrone zawierajgca
oswiadczenie wyswietlane czarng czcionkg Arial w wariancie, stylu oraz normalnej (font-weight:
normal; font-style: normal; font-variant: normal;) nie mniejszg niz 16 pixeli i nie wiekszg niz 24 pixele,
na biatym tle, z zachowanymi standardowymi wartosciami wysokosci linii (line-height: normal;),
odstepow stow (word-spacing: normal;) oraz odstepéw znakéw (letter-spacing: normal;), bez
transformacji (text-transform: none;) oraz dekoracji (text-decoration: none;), umiejscowione na srodku
szerokosci widoku strony w czarnej ramce o szerokosci obramowania 3 pixele (border: 3px solid
black;), ktorej gérna krawedz jest potozona 75 pixeli od goérnej krawedzi strony (top: 75 pixeli;) z
zachowang adjustacjg oryginatu w ukfadzie (display: btock;) oraz standardowg widocznoscig (visibility:
visible;), przy czym na wypadek niewykonania przez pozwang orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w
niniejszym punkcie, o upowaznienie powodki ad 2. do jego wykonania na koszt pozwanej. (pozew k.3-
391, 844-847, 952-956, 1164-1171)

Powddka ad 1. cofneta pozew co do roszczenia z pkt 7. o zaptate kwoty 40 000 zt z tytutu bez-
podstawnie uzyskanych przez pozwang korzysci. (k.1165) Wobec wyrazenia przez pozwang zgody na
czesciowe cofniecie pozwu, Sad postanowil o umorzeniu postepowania w tym zakresie.

O kosztach Sad orzekt na podstawie art. 203 § 2 zdanie drugie k.p.c.

M. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Sopocie (obecnie w likwidacji) zgdata

oddalenia powddztwa i zasgdzenia na jej rzecz kosztow procesu. (k.398-814)

Uwzgledniajgc wniosek powddki ad 1., w dniu 15 pazdziernika 2018 r. Sad zobowigzat
pozwang do udzielenia |. S.A. w Arteixo informaciji o:

a. nazwach, formach prawnych, adresach i siedzibach producentéw oraz dostawcéw odziezy, obuwia i

akcesoriow z oznaczeniem stownym ZARINA i/lub stowno-graficznym ZARINA (Flord ZARINA

b. ilosci nabytych przez nig odziezy, obuwia i akcesoribw z oznaczeniem stownym ZARINA i/lub

stowno-graficznym ZARINA badz oraz cen uiszczonych przez pozwang za nabyte
towary na rzecz dostawcow

c. iloéci zbytych przez nig odziezy, obuwia i akcesoriow z oznaczeniem stownym ZARINA i/lub stowno

-graficznym ZARINA badz oraz cen uzyskanych za zbyte towary od nabywcoéw
za okres od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia udzielenia informacji. (k.833, 849-863)

Postanowienie nie zostato zaskarzone. W wykonaniu zobowigzania spotka M. ziozyta
oswiadczenie i dokumenty, z ktérych wynikato, ze dziatalno$¢ gospodarcza prowadzona w Polsce pod
markg ZARINA w latach 2016-2019 przyniosta strate w wysokosci (...) zt. (k.1102)




Sad ustalit:

Spdétka akcyjna prawa Krélestwa Hiszpanii 1. S.A. (. S.A.) z siedzibg w Arteixo nalezy do
jednej z najwiekszych na swiecie grup kapitatowych w branzy odziezowej. Posiada w swym portfolio
osiem marek odziezowych oraz zwigzanych z akcesoriami i wystrojem wnetrz. Rozpoczeta dziatalno$é
w sektorze tekstylnym w 1963 r., a w 1974 r. otworzyta pierwszy sklep pod szyldem ,ZARA”. Obecnie
oferuje swe towary w skali globalnej na pieciu kontynentach, posiada (...) sklepéw i zatrudnia (...)
pracownikow. Spoétka jest notowana na Gieldzie Papierow Wartosciowych w M. . Flagowg markg
Grupy |. jest ZARA, pod ktdrg dziata ponad (...) sklepédw na 94 rynkach oraz sklepy internetowe w 45
krajach. W 1999 r. I. S.A. otworzyta swdj pierwszy sklep ZARA w Polsce, gdzie obecnie posiada(...)
sklepéw stacjonarnych i prowadzi sprzedaz online przez oficjalny sklep internetowy. Obrét z
dziatalnosci operujgcej pod nazwg ZARA wynidst w 2017 r. (...) EUR. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych k.118, 120-121, raport k.168-181) W Polsce |I. S.A. dziata poprzez spotke cérke — Z.
spotke z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie dysponujgcy siecig 48 sklepow w
23 miastach. (dowdd: odpis z KRS k.110-113)

I. S.A. stuzg m.in. prawa do:

- stownego unijnego znaku towarowego ZARA zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr 112755 z pierwszenstwem od 1.04.1996 r. dla towardw i
ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3, 9, 14, 16, 24 (m.in. tekstylia i wyroby tekstylne, nieujete w
innych klasach; narzuty na t6zka i obrusy; banery; potrzeszcz; zastony z materiatéw tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, 25 (odziez, obuwie, nakrycia glowy; pieluchy dzieciece z materiatow tekstylnych;
dzieciece serwetki z materiatow tekstylnych; cholewki rozruchowe; szczyty czapek; ostony do sukni;
okucia metalowe do butow i butow; obuwie wierzchnie; ramy do kapeluszy [szkielety]; szpilki do butow
i obuwia; szpilki do ponczoch; obcasy; podeszwy wewnetrzne; zelazne okucia do butdw; zelazne
okucia do butéw; Zzelazne okucia do butéw; antyposlizgowe urzadzenia do butéw i obuwia; kieszenie
na odziez; gotowe podszewki [czesci odziezy]; fronty koszulek; koszule meskie; podeszwy do obuwia;
szpilki do butéw pitkarskich [obuwie]; wskazéwki dotyczgce obuwia; daszki [czapka]; sciggacze do
butdéw; sciggacze do butéw i obuwia; sciggacze do butéw), 28 37, 39 (ustugi w zakresie transportu i
dystrybucji débr, pakowanie i sktadowanie towaréw, w szczegodlnosci odziezy, butéw i akcesoriow,

perfum | kosmetykow), 40 i 42

- sfownego unijnego znaku towarowego ZARA zarejestrowanego w EUIPO pod nr 2051225 z
pierwszenstwem od 22.01.2002 r. dla towardéw i ustug w klasie 18 klasyfikacji nicejskiej (m.in. skéra i
imitacje skory, wyroby z tych materiatéw i nieujete w innych klasach; zwierzece skory; kufry i torby
podrézne; parasole, parasole przeciwstoneczne i laski; baty, uprzeze i wyroby rymarskie; torby dla
wspinaczy i kamperdw; ramy torebek; ramy parasolowe; torby; torebki; torby podrézne; podszewki ze
skory do butéw; zestawy podrozne i etui na klucze (artykuty ze skory); zatgczniki; portmonetki nie z

metali szlachetnych; tornistry szkolne, torby z ubraniami do podrdzy; kapelusze ze skory)

- stownego unijnego znaku towarowego ZARA zarejestrowanego w EUIPO pod nr 732958 z pierw-
szehstwem od 27.01.1998 r. dla towardw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 1, 2, 4, 6-8, 10-13,
15,17,19
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- stownego znaku towarowego ZARA zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP z pierwszen-
stwem od 11.01.1993 r. pod nr 079861 dla towardéw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 25

(odziez, obuwie, nakrycia gtowy), 39 (transport i sktadowanie towaréw)

- stowno-graficznego znaku towarowego ZARA zarejestrowanego w WIPO 1.02.2001 r. pod
nr IR.752502, chronionego m.in. na terytorium Polski dla towaréw w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej
(gotowe ubrania dla kobiet, mezczyzn i dzieci, obuwie (z wyjatkiem obuwia ortopedycznego) i nakrycia
gtowy; odziez dla kierowcow i rowerzystéw; sliniaki, nie z papieru; opaski na glowe (odziez); szlafroki;
kostiumy kagpielowe; czepki kgpielowe i sandaty; boa (do noszenia na szyi); bielizna; dzieciece spod-
nie; szaliki; kaptury; szale; paski; mokre kombinezony do jazdy na nartach wodnych; wiezi; gorsety;
szaliki; futerkowe etole; chusty na glowe; wetniste czapki; rekawiczki; bielizna; mantilla; pornczochy;
skarpety; szyjkowe; pieluchy tekstylne; futra (odziez); pizama; podeszwy; obcasy; zastony (odziez);
szelki; odziez papierowa; sitownia i odziez sportowa; ubranka dzieciece; obroze (odziez); wktadki;
muszki; pareos) i 35 (reklama; zarzadzanie przedsiebiorstwem; administracja biznesowa; praca w
biurze; ustugi sklepéw detalicznych; ustugi pomocy handlowej swiadczone poprzez dystrybucje i
administrowanie kartami zakupowymi; organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych;
ustugi modelowania w zakresie reklamy lub promocji sprzedazy; publikowanie tekstow reklamowych;
firanka; pomoc w zarzadzaniu franczyzowym biznesem komercyjnym; demonstracja towarow;
organizacja targéw w celach handlowych lub reklamowych; promocja sprzedazy (dla stron trzecich);
sprzedaz przez aukcje). (dowdd: wydruki z bazy EUIPO, WIPO i UPRP k.123, 125-126, 128-130, 132-
134, 136)

Znaki te sg uzywane przez powddke w dziataniach marketingowych i promocyjno-reklamo-

wych dla towaréw i ustug, dla ktorych zostaly zarejestrowane, w réznych formach graficznych, z

dominujgcym  elementem  stownym, m.in.:

PN
A LARA @AWy ZARA

Znaki ZARA s3 obecnie uzywane w obrocie w nastepujgcy sposob:

Ich rozpoznawalno$¢ przektada sie na wysokie notowania znakéw ZARA w liczacych sie

rankingach i zestawieniach. W 2017 r. w rankingu magazynu (...) ZARA zajefa 51. miejsce wsrod
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najbardziej wartosciowych marek swiata. W Rankingu (...) znalazlta sie ws$rdéd 100 najbardziej
renomowanych marek $wiata. (dowdd: raporty/wydruki ze stron internetowych k.138-139, 141, 143-
145, 147-148, 150-166, 183-204) Dziatania promocyjne, przede wszystkim na aktywnos¢ w sieci,
skupia sie na najpopularniejszych portalach spotecznosciowych (...).com i (...).com, gdzie marka
ZARA ma odpowiednio ponad 26 i 24 min obserwatoréw. Posiada takze profil na portalu internetowym
(...).com, ktéry ma 1,3 miIn obserwujgcych oraz popularne konto na (...).com, gdzie miliony
uzytkownikow majg dostep do najnowszych kampanii reklamowych. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych k.206-207, 209-210, 212, 214, 216, 218)

Przeprowadzone w kwietniu 2018 r. badanie rynku pod katem znajomosci znaku stownego

ZARA i graficznego ZARA obejmujgce mieszkancoéw Polski w wieku 18-65 lat, potwierdzito
wysoKi stopien ich znajomosci i przypisanie stowa oraz znaku towarowego ZARA do dziatalnosci
powodek. 96% badanych rozpoznajgcych stowo ,zara”, kojarzyto je z markg ZARA, przy czym rozpoz-
nawalno$¢ nazwy nie zalezata od koloru ani rodzaju czcionki. Oznaczenia ZARA ukazane responden-
tom w przypadkowej/losowej formie graficznej, tj. z uzyciem réznych czcionek i koloréw, rozpoznawato
74-90% badanych, w zaleznosci od formy znaku. Z branzg odziezowg znak graficzny jednoznacznie
kojarzy 84%, a znak stowny - 88% badanych. 71% respondentéw odwiedzito sklep ZARA co najmniej
raz, a az 90% zna sklep przynajmniej ze styszenia. (dowdd: raport z badania k.168-181) W 2014 r.
podobne badania, opierajgce sie na podobnych kryteriach doboru docelowej grupy ankietowanych,
formie i celu, zostaty przeprowadzone wsréd mieszkancow Unii Europejskiej. Juz wtedy ujawnity one
bardzo wysoki stopien znajomosci i przypisania stowa ,,ZARA” do dziatalnosci powddki ad 1, np.: w
H.92,4%, w B.87,2%, we F.75,6 %, w P.86,1 %. (dowdd: raport k.183-204)

19 czerwca 2019 r. dziatajgcy w imieniu |. S.A. Arteixo A C. oswiadczyl, ze na podstawie
umowy sublicencyjnej spétka Z. uiszcza na rzecz I. BV (spétki zaleznej od I. S.A.) optate w wysokosci
(...) przychoddéw netto (lgczna sprzedaz) osigganych z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej pod
firmg Z. . (dowdd: oswiadczenie k. 957-964)

M. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Sopocie - w likwidacji, ktorej
wspolnikiem jest M. S.A., zarejestrowana 24 listopada 2016 r., prowadzita do kwietnia 2019 r.
dziatalno$é gospodarczg m.in. w zakresie sprzedazy hurtowej wyrobdow tekstylnych, odziezy i obuwia
oraz sprzedazy detalicznej obuwia i wyrobdw skérzanych w wyspecjalizowanych sklepach. (dowdd:
odpis z KRS k.300-302) M. jest jednym z najwiekszych detalistéw branzy odziezowej z R.. Marka
istnieje na rynku od 2009 r. i posiada blisko 600 sklepéw zlokalizowanych w R., K., B., A., G., na U., a
takze w P.. Portfolio spotki tworzg trzy marki modowe: ZARINA, LOVE REPUBLIC i BEFREE. (dowdd:
wydruk ze strony internetowej k.325-327, 341, raport k.333-337)

Od 14 wrzesnia 2017 r. do kwietnia 2019 r. pozwana prowadzita sklep stacjonarny ,Salon
Zarina” znajdujgcy sie w Centrum Handlowym (...)w W.(ul. (...),(...)W. , poziom 0), w ktérym
oferowata m.in. odziez damskg i dzieciecg oraz akcesoria pod nazwg ZARINA. (dowdd: wydruk ze
strony internetowej k.323, 345) Takie oznaczenia znajdujg sie na wszytych materialowych metkach i
dotgczonych do towaru metkach kartonowych. (dowdd: fotografie k.304-310, katalog k.319)

Oznaczenie ZARINA byto uzywane ponadto przez pozwang w witrynie zewnetrznej sklepu, na
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bilbordach reklamowych witryny i na wyposazeniu sklepu, m.in. w postaci:

v

(dowdd: fotografie k.312-317, 738-739)

Drugi salon ZARINA zostat otwarty w lipcu 2018 r. w Centrum Handlowym (...)w W. , gdzie takze
dziata sklep ZARA. Funkcjonowat do kwietnia 2019 r. (dowdd: wydruki ze stron interneto-wych k.321,
339, 341, 343, 347-353, 355, 359-360, 772-773, 775-785, fotografie k.736, 764, 768, 770, 826-827,
paragon k.766)

Pozwana prowadzita strone internetowg pod adresem www.zarina.eu i profile spotecznosciowe
w jezyku (...) na portalach (...) i (...). (dowod: wydruki ze stron internetowych k.329, 331) Z informacji
zawartych na stronie internetowej www. (...).pl wynika, ze grupa modowa M. planowata ekspansje
marki ZARINA, otwarcie kolejnych sklepéw w Polsce i w innych panstwach europejskich. (dowdd:

wydruki ze stron internetowych k.357)

. : : ZARINA
M. jest uprawniona do stowno-graficznego znaku towarowego

zarejestrowanego w WIPO 26.06.2014 r. pod nr. IR.1231710, chronionego m.in. na terytorium Polski
dla towardw i ustug w klasach 3, 9 14, 16, 18, 25, 35 klasyfikacji nicejskiej, a takze do stownych i
stowno-graficznych znakéw ZARINA chronionych poza terytorium Unii Europejskiej. (dowdd: wydruki z
bazy WIPO k.741-748, wiadomosci Urzedu Patentowego RP k.750-762)

Powddki prowadzgce profil na portalu spotecznosciowym (...) otrzymaty wiadomosé od
uzytkowniczki, ktéra zauwazyta w Polsce nowo otwarty sklep ZARINA, ktdrego oznaczenia (grafika,
kolor, czcionka) i dziatalno$¢ uznata za wysoce podobne do sklepow sieci ZARA. Na blogu modowym
pod adresem http://www. (...).html zamieszczono wpis: ,(...) Zarina, jest to marka pochodzaca z R.i
pomimo mojej poczgtkowej niecheci do tego sklepu, gtéwnie z powodu nazwy, w ktérej mocno czuc
inspiracje Zarg, znalaztam tam kilka swietnych ubran (...)”. (dowod: wydruki ze strony internetowej
k.362-367, 369)

Spotka M. byta zwigzana pisemna umowg z M. dostawy towaru. Ze sprzedazy jego czesci w
dwoch sklepach ZARINA w W. w okresie od wrzesnia 2017 r. do kwietnia 2019 r. pozwana osiggneta
przychéd w wysokosci (...) zt. Koszty uzyskania przychodu wyniosty natomiast (...)zt. Niesprzedany
towar zostat zwrécony dostawcy. (dowdd: oswiadczenia k.938, 1102, dokumenty ksiegowe k.1018-
1096)

W dniu 1 kwietnia 2019 r. pozwana spdétka podjeta uchwate o likwidacji. Obecnie nie prowadzi

dziatalnosci gospodarczej ani nie ma zamiaru jej prowadzi¢ w przysziosci. Nie przewiduje postugiwa-
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nia sie oznaczeniem ZARINA. Pozwana nie posiada towardéw oznaczonych znakiem ZARINA (dowdd:
odpis z rejestru przedsiebiorcéw KRS k.979-987, odwiadczenie k.1229 - brak dowodu przeciwnego).

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.
ustalone zostaly przez Sad w oparciu o zaoferowany przez strony materiat dowodowy, na ktéry
ztozyty sie dokumenty, wydruki ze stron internetowych i print-screeny oraz fotografie, ktérych

autentycznosc¢ nie byta kwestionowana.

W zakresie, w jakim dowody nie dawaly podstaw do czynienia jednoznacznych ustalen Sad
zastosowat zasade wynikajaca z art. 6 k.c., zgodnie z ktérg powddka ad 1. powinna byta udowodnic,
iz przystugujg jej prawa do znakow towarowych ZARA, kitdre sg naruszane przez pozwang bez-
prawnie uzywajgcg kwestionowanych oznaczeh ZARINA, a powddka ad 2. pierwszenstwo rynkowe
uzywania oznaczen ZARA oraz naruszanie przez pozwang jej intereséw gospodarczych czynami nie-
uczciwej konkurencji. Wobec likwidacji spotki M. zgdajac orzeczenia sankcji zakazowych, powodki
powinny byty wykazac istnienie realnej grozby takich naruszen w przysziosci, a takze istnienie
skutkow dotychczasowych naruszen, ktérych usuniecia zazgdaty. Nalezy wyjasni¢, ze zgodnie z art. 3
i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawa¢ wyjasnienia co do okolicznosci
sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia
dowodu obcigzajg te strone, ktéra nie dopetnita cigzacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu
Najwyzszego z 15.07.1999 r. | CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie
dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je
zgtaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22.11.2001 r. | PKN 660/00
Wokanda 2002/7-8/44)

Zwazywszy, iz prawa do znakoéw towarowych majg charakter terytorialny, a ochrona przed
czynami nieuczciwej konkurencji obejmuje wytgcznie Polske Sgd oddalit wnioski dowodowe pozwanej
odnoszgce sie do korzystania przez podmioty niebedace stronami tego postepowania oraz poza
terytorium Unii Europejskiej kolizyjnych oznaczehh ZARINA i innych, a takze ich rozpoznawalno$ci.
(k.440-733, 786-813, 898)

Sad oddalit wnioski pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegtych z zakresu badan
demoskopijnych na okolicznos$¢ statystycznego prawdopodobienstwa omyiki odbiorcéw co do znakow
towarowych ZARA i ZARINA, oznaczen przedsigbiorstwa oraz towardéw stosowanych przez strony, a
takze dowodu z opinii biegtego z zakresu grafiki uzytkowej na okolicznos¢ rozbieznosci miedzy
czcionkami wykorzystanymi w znakach towarowych i oznaczeniach wykorzystywanych przez stron.
Nalezy zgodzi¢ sie z poglagdem Sgdu Najwyzszego wyrazonym w wyroku z 10 lipca 2014 r. (I CSK
539/13), ze celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego jest dostarczenie sadowi wiadomosci
specjalnych, ale tylko takich, ktére sg niezbedne dla poczynienia ustalen istotnych dla rozstrzygniecia
sprawy i majg utatwi¢ sadowi nalezytg ocene zebranego w sprawie materiatu, tymczasem wnioski
pozwanej zmieszajg do uzyskania rozstrzygnie¢ podlegajacych ocenie normatywnej (co do braku

ryzyka konfuzji konsumenckiej).
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Sad zwazyt:
1. Odnosnie do naruszenia praw do znakoéw towarowych:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub kohcowemu
odbiorcy mozliwosci okre$lenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bigd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...)o, wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 (...) Prawo wytgczne zostatlo przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku
towarowego ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetniac
whadciwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania
ich jakosci, a takze funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa
wytgcznego jest zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego
oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wptywaé na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok
Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-
487/07 (...) z 23.03.2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Udzielenie prawa do znaku towarowego jest zatem gwarancjg wylgcznosci jego uzywania w
obrocie gospodarczym dla towardéw i ustug, dla ktérych znak zostat zarejestrowany. Nalezy mie¢ na
wzgledzie, ze decyzja przedsiebiorcy o wyborze oznaczenia dla pochodzgcych od niego towarow i
ustug wigze sie z naktadami i staraniami o zbudowanie jego rozpoznawalnosci w relatywnym kregu
nabywcow. Dla wtasciwego korzystania przezen ze znaku, w zakresie wszystkich jego funkciji, nalezy
zapewni¢ efektywng ochrone wytgcznosci w systemie sgdowego zwalczania naruszen dokonywanych
przez osoby nieuprawnione. Z drugiej strony zagwarantowanie wtascicielowi wylgcznosci korzystania
ze znaku lezy w interesie potencjalnych nabywcéw towardw i ustug, ktérzy nie powinni by¢ wprowa-
dzani w btad co do ich pochodzenia od przedsiebiorcy uprawnionego do znaku lub korzystajgcego w
sposéb bezprawny z kolizyjnego oznaczenia. Rozstrzygniecie sgdu ma zatem znacznie szerszy

zasieg niz samo tylko uregulowanie praw i obowigzkéw stron postepowania.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos$¢ uzywania znaku towarowego w sposéb zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towardéw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze Swiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje natomiast wtascicielowi znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa

ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem, mozliwos¢ zakazania innej osobie bezprawnego
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uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem
na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towardw;

2. lub podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw witasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego witasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towardw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé catosciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrdzniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)Dwa znaki towarowe sg
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
(...)Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie

o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
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znakéw i ich catosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-
291/00(...), 2 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...),
z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...) Catosciowa ocena zaklada pewng wspoizaleznos¢ miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegolnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i ustug moze byé
zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakdw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci -
tak wyroki Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z
18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produk-
tions, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...)Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢
oceniane w sposob catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej
zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towardéw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki
Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z
18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)oraz wyroki Sgdu z
9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...)i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...)i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakdw
towarowych, musi zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktory wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspditzalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajacym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcow nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegol-

nosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielko$¢
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inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z okreslone-
go przedsigbiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen
zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar udowodnie-nia sity znaku

towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcy
okreslonych dziatan. (odpowiednio art. 285 p.w.p.) Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami pra-
wa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1 i 3) Oznacza to,
ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem,
nieznane przepisom rozporzgdzenia, sgd powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony
znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci

przemystowej:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadaé od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, ha wniosek uprawnio-
nego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach
oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegolnosci
moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz
sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1" p.w.p. stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

Zaoferowany przez I. S.A. materiat dowodowy przekonuje o wytgcznosci uzywania przez nig
na terytorium Polski od 1993 r. i Unii Europejskiej od 1996 r. znakéw towarowych ZARA cechujgcych
sie wysokim stopniem rozpoznawalnosci w relatywnym kregu konsumentéw — oséb w ré6znym wieku
zainteresowanych nabyciem odziezy, obuwia i r6znego rodzaju akcesoriow odziezowych. Bezspornym

jest, ze dla identycznych z objetymi ochrong towaréw (odziezy) i ustug ich sprzedazy pozwana
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uzywata do listopada 2018 r. oznaczen: stownego ZARINA i stowno-graficznego
niewatpliwie kojarzacych sie ze znakami I. S.A. Mozna, zatem uznaé¢ za udowodniony fakt naruszenia
przez spétke M. praw do znakéw towarowych ZARA w sposéb zdefiniowany przepisami art. 9 ust. 2b
rozporzagdzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., z dziatania pozwanej wynika bowiem realne ryzyko
konfuzji konsumenckiej polegajgce na mozliwosci uznania przez potencjalnych nabywcéw, ze towary
oznaczone ZARINA pochodzg od powddki lub podmiotu powigzanego z nig gospodarczo. Korzystanie
przez pozwang z tego oznaczenia moze takze dziata¢ na szkode charakteru odrdzniajgcego znakdéw

towarowych ZARA prowadzgc do ich degenerac;ji.

Podniesienie przez pozwang licznych zarzutéw i zaoferowanie przez nig obszernego materiatu
dowodowego nie mogto wptynaé na normatywng ocene naruszenia przez spotke M. praw wytgcznych
I. S.A. do znakéw towarowych ZARA. Wynika to w pierwszym rzedzie z prawdopodobnego
niezrozumienia przez pozwang istoty prawa do znaku towarowego, ktére ma charakter terytorialny w
tym znaczeniu, ze ochrona stuzy wiascicielowi wytgcznie w panstwie (lub w panstwach), w ktérym
znak zostat zarejestrowany. Osoby trzecie mogg zatem uzywaé poza terytorium objetym ochrong
oznaczen identycznych lub konfuzyjnie podobnych. W niniejszej sprawie Sad ocenia naruszenie praw
krajowych i unijnych, bez znaczenia jest zatem uzywanie oznaczen ZARINA poza Unig Europejska, w

szczegolnosci w R..

Pozwana nie moze takze skutecznie powotywac¢ sie na dziatania innych przedsiebiorcow
zwigzane z uzywaniem oznaczenia ZARINA, nawet jesli istniejg miedzy nimi powigzania gospodarcze

(prawne, personalne, kapitatlowe). Powstata w 2016 r. spotka M. jest niewatpliwie samodzielnym

podmiotem gospodarczym i odpowiada za wtasne dziatania. Prawo znakéw towarowych nie zna takiej
przestanki egzoneracyjnej jak uzywanie kolizyjnego oznaczenia przez osoby trzecie ani nie uprawnia
pozwanego do przypisywania sobie skutkéw takiego uzywania. Dziatania M. poza granicami Unii
Europejskiej, a nawet w niektérych z jej panstw cztonkowskich nie majg zatem znaczenia dla oceny
naruszenia praw |. S.A. przez spotke M. . Z tych wzgledéw Sad postanowit o pominieciu twierdzen
odnoszacych sie do faktow korzystania z oznaczeh ZARINA poza terytorium Unii Europejskiej i przez
inne podmioty oraz oddalit wnioski dowodowe zgtoszone przez pozwang na te okolicznosci jako

niemajgce istothego znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. (k.831)

Sad nie podziela przekonania pozwanej o braku podobienstwa oznaczen ZARINA do znakéw
towarowych ZARA. Zgodnie z regutami przyjetymi w orzecznictwie do oceny ryzyka konfuzji
konsumenckiej, przewazajgce jest w tym przypadku uzycie przez pozwang tozsamego ciggu trzech
pierwszych znakéw ZARINA i ostatniej litery ZARINA, umieszczenie w stowie dwoch dodatkowych
liter ,IN” nie odréznia go od stowa ZARA, przeciwnie, sprawia wrazenie zdrobnienia podkreslajgc ich
zwigzek. Dokonujgc pordwnania pozwana zdaje sie nie dostrzega¢ réznicy pomiedzy zakresem
ochrony stownych i stowno-graficznych znakéw towarowych, te pierwsze obejmujg kazdg postac
graficzng w jakiej sg wyrazone. Podobienstwo wystepuje takze pomiedzy znakami stowno-graficznymi.
Jego oceny nie dokonuje sie z punktu widzenia przedsiebiorcéw — stron postepowania, lecz
potencjalnych klientow, ktérzy z pewnoscig nie badajg nieznacznej réznicy czcionek i odstepow

miedzy literami. Porbwnania znaku towarowego i oznaczenia nie dokonujg tez w sposéb bezposredni.
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W tym przypadku konsumenci dostrzegg podobne fonetycznie stowa zapisane drukowanymi literami,

prostg czcionka, w biato-czarnej kolorystyce.

Uznania powodztwa za nieusprawiedliwione nie moze uzasadnia¢ uzyskanie przez M. S.A.

prawa ochronnego na stowno-graficzny znak towarowy ZARINA zarejestrowany w WIPO

26.06.2014 r. pod nr. IR.1231710, chroniony m.in. na terytorium Polski. W tym przypadku mamy do
czynienia z kolizjg praw wylgcznych (z ktérych znaki towarowe ZARA zostaly zarejestrowane
wczesniej) podlegajacg ocenie na zasadach okreslonych przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej w wyroku wydanym w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne 21.02.2013 r. w sprawie C-
561/11 Fédération Cynologique Internationale: Art. 9 ust. 1 rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009
Z 26.02.2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego nalezy interpretowac w ten sposéb, ze
prawo wytgczne wiasciciela wspoélnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom
trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen identycznych zjego znakiem lub do niego
podobnych obejmuje osobe trzecig bedgcg wtascicielem pdzniejszego wspodlnotowego znaku towaro-
wego, bez koniecznosci uprzedniego uniewaznienia tego ostatniego znaku. (podobnie wyrok Sadu
Najwyzszego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08: Jesli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego
prowadzi do naruszenia uprawnieri do znaku zarejestrowanego wcze$niej, naruszyciel powinien
zaprzesta¢ realizowania formalnie przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rejestracji, gdyz nie

podlegajg one materialnoprawnej ochronie., a takze wyrok TSUE z 16.02.2012 r. w sprawie C-488/10
(...)

Zarzuty zgtoszone przez pozwang nie mogty zatem wptyngé na zmiane oceny naruszenia

praw do znakow towarowych ZARA stawianych spétce M. przez I. S.A.

Bez zgody powddki ad 1., w dacie wystgpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia i
wniesienia pozwu pozwana uzywata oznaczenh wysoce podobnych do znakéw towarowych zarejestro-
wanych na rzecz I. S.A., ktéra mogta wiec skutecznie zgdac zastosowania wzgledem spotki M. sankciji
zakazowych okreslonych w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia i w art. 296 ust. 1 p.w.p., a takze usuniecia
skutkéw dokonanych wczesniej naruszen, stosownie do art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1*
p.w.p. Natozenie na naruszyciela skutkujgcych na przyszios¢ zakazéw korzystania z kolizyjnych
oznaczeh wymaga jednak wykazania przez powoda, Ze istnieje stan naruszenia lub realna grozba
naruszenia w przysziosci praw do znakoéw towarowych, ktéra ma miejsce w szczegdlnoéci wéwczas,
gdy zaniechanie naruszen wigze sie z natozeniem na pozwanego $rodkéw tymczasowych i

zabezpieczajgcych oraz ich egzekwowaniem.

W tym przypadku o oddaleniu roszczen sformutowanych w punktach 1. i 2. pozwu
zadecydowato definitywne zaprzestanie przez pozwang prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,
rozwigzanie umow najmu powierzchni handlowych, zwrot towaru i podjecie uchwaty o likwidacji spofki.
W ocenie Sgdu samo przekonanie powdédki ad 1. o tym, Zze spdtka M. moze wznowié¢ dziatalnos¢ i
podja¢ uzywanie znakéw ZARINA niepoparte nie tylko dowodami ale nawet argumentacjg
odpowiadajgcg regutom prowadzenia przez przedsiebiorcéw dziatalnosci gospodarczej nie jest

wystarczajgce, by uznaé grozbe naruszenia w przysziosci za realng. Udzielajac I. S.A. zabezpieczenia
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roszczen, oddalajgc zazalenia pozwanej i zobowigzujgc jg do udzielenia informacji Sgdy stanowczo
stwierdzity, ze uzywanie dla odziezy i ustug jej sprzedazy narusza prawa powddki ad 1. do znakow
towarowych ZARA, co z pewnoscig powstrzyma racjonalnego przedsiebiorce od ponownego uzycia
na rynkach panstw Unii Europejskiej oznaczen ZARINA. Z tych przyczyn Sad orzekt o oddaleniu
powodztwa w zakresie pkt 1. i 2. (a contrario art. 9 ust. 3 w zw. z art. 130 ust. 1 rozporzgdzenia oraz

art. 296 ust. 1 w zw. z art. 285 p.w.p.)

Jako nieudowodnione Sad oddalit roszczenia pieniezne z pkt 8. pozwu:

1.1. Odszkodowanie:

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze w razie zawinionego naruszenia uprawniony do
znaku towarowego moze zgdac naprawienia wyrzgdzonej przez naruszajgcego szkody:
1) nazasadach ogdinych albo
2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciezar dowodu spetnienia wszystkich przestanek odpowiedzialnosSci
odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazaé fakty i przedstawi¢ dowody
na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i zwigzku przyczynowego pomiedzy zdarzeniem a szkodg.
Konieczne jest takze udowodnienie przezen winy, bedgcej ujemng oceng zachowania sie sprawcy
szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie sie niewlasciwe, niezgodne z prawem lub
zasadami wspoitzycia spotecznego (bezprawnos$¢ — sprzecznos¢ zachowania z szeroko rozumianym
porzadkiem prawnym — nakazow i zakazdw wynikajacych z norm prawnych, moralnych,
obyczajowych). Element subiektywny polega na umys$inosci lub niedbalstwie (niedotozeniu nalezytej
starannosci). Ujemna ocena postepowania danej osoby, w poréwnaniu do stosowanego wzorca
uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny zwigzek przyczynowy miedzy dziataniem lub zaniechaniem
sprawcy a powstaniem szkody jest konieczng przestankg odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

Zachodzi on tylko wtedy, gdy okreslona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewni¢ catkowitg kompensate doznanego uszczerbku majgtkowe-
go w granicach normalnego zwigzku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjetym pogladem,
szkodg jest powstata wbrew woli poszkodowanego réznica miedzy obecnym jego stanem majgtkowym
a stanem jaki zaistniatby gdyby nie nastgpito okreslone zdarzenie. Polega ona na stracie jakg poniost
poszkodowany (damnum emergens) albo pozbawieniu go korzysci, ktére moégtby uzyska¢ gdyby mu
szkody nie wyrzgdzono (lucrum cessans). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasade petne
odszkodowanie, podlegajgce ograniczeniom wynikajgcym z: granic odpowiedzialnosci wyznaczonych
przestankg adekwatnego zwigzku przyczynowego, przepisow szczegolnych (m.in. art. 362 k.c.
przewidujgcego zmniejszenie obowigzku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia sie

poszkodowanego do jej powstania lub zwiekszenia) i miarkowania odszkodowania (ius moderandi).

Wysokos¢ szkody okresla sie przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzgledniajgcej
wartos¢ naruszonych débr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadg art. 6 k.c., udowod-
nienie jej wysokosci obcigza poszkodowanego. W przekonaniu Sadu, optaty licencyjne powinny stano-

wi¢ podstawe wyliczenia odszkodowania w tych przypadkach, gdy powdd licencjonuje przystugujgce
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mu prawo wiasnosci przemystowej lub, gdy na okreslonym rynku produktowym licencjonowanie jest
na tyle powszechne, a dane o wysokos$ci opfat ujawniane, Ze mozna okresli¢ ich srednig wysokosc.
W sytuacji, gdy doktadne wykazanie wysoko$ci szkody jest niemozliwe lub nader utrudnione i powdd
nie jest w stanie tego zrobi¢ pomimo uzycia wszystkich mozliwych $rodkéw dowodowych (a w
szczegolnosci opinii biegtego) albo jest oczywiscie niecelowe, sgd ustala odszkodowanie wg wiasnej
oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstgpienie od ogdlnej zasady udowodnienia w sposdb Scisty i

dokfadny elementéw zgdania wyrazajgcych sie w kategorii wysoko$ci.

Dochodzenie na drodze sgdowej roszczen odszkodowawczych sprawia z reguly powazne
problemy, stgd uprawnieni najczesciej ograniczajg sie do zgdania sankcji zakazowych i usuniecia
skutkdw naruszen w sposob okreslony w art. 286 i art. 296 ust. 1 p.w.p. Jesli jednak zdecydujg sie na
zgdanie naprawienia szkody, powodowie muszg uwzgledni¢ konieczno$¢ udowodnienia jej powstania,
zakresu (wysokosci), zwigzku przyczynowego pomiedzy szkodg a dziataniem pozwanego stanowig-

cym naruszenie, a hade wszystko winy naruszyciela.

W ocenie Sgdu powddka ad 1. nie dowiodta, ze spdtka M. zobowigzana jest do zaptaty na
rzecz |. S.A. kwoty 232.827,70 zt tytutem naprawienia wyrzgdzonej szkody za okres od 24 listopada
2016 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r. Nie ulega watpliwosci, ze uzywajgc dla odziezy i ustug jej
sprzedazy, na terytorium Unii Europejskiej oznaczen stownego i stowno-graficznego ZARINA
pozwana dopuscita sie naruszenia praw do znakéw towarowych ZARA. Jej dziatanie nalezy uzna¢ za
zawinione, poniewaz pozwana nie dochowata nalezytej starannosci, by stwierdzi¢, ze jej oznaczenia

kolidujg z prawami powodki ad 1.

I. S.A. zdecydowata sie dochodzi¢ roszczenia w wysokosci okreslonej jako suma pieniezna
odpowiadajgca optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku
towarowego. Byto to oczywiste w sytuacji, gdy sama zawiera umowy licencyjne. Roszczenie
odszkodowawcze nalezy jednak uzna¢ za nieudowodnione, poniewaz |. S.A. nie przedstawita dowodu
z dokumentu ani innego srodka dowodowego pozwalajgcego na ustalenie wysokosci optaty.
Ograniczyta sie do zlozenia dokumentu prywatnego, ktéry — zgodnie z art. 245 k.p.c. jest jedynie

dowodem tego, ze A C. zlozyt oswiadczenie w nim zawarte.

Dokument prywatny jest jednym z dowoddéw wymienionych w kodeksie postepowania
cywilnego i podlega ocenie tak, jak wszystkie inne. (art. 233 § 1 k.p.c.) Moze stanowi¢ podstawe
czynienia przez sad ustalen faktycznych i wyrokowania, a materialna moc dowodowa zalezy od jego
tredci. Podobnie jak inne dowody, sad ocenia, czy dowdd ten ze wzgledu na jego indywidualne cechy i
okolicznosci obiektywne zastuguje na wiare, czy tez nie. Wynikiem tej oceny jest przyznanie lub
odmowa przyznania dowodowi z dokumentu waloru wiarygodnosci, z konsekwencjami w zakresie jego
znaczenia dla ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygniecia. Zgodnie natomiast z art. 253 k.p.c. jezeli
strona zaprzecza prawdziwosci dokumentu prywatnego albo twierdzi, ze zawarte w nim oswiadczenie
osoby, ktéra je podpisata, od niej nie pochodzi, obowigzana jest okolicznosci te udowodni¢. Jezeli
jednak spér dotyczy dokumentu prywatnego pochodzgcego od innej osoby niz strona zaprzeczajgca,

prawdziwos¢ dokumentu powinna udowodni¢ strona, ktéra chce z niego skorzystac.
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Dokument prywatny (odmiennie niz urzedowy), stanowi jedynie dowdd tego, ze zawarte w nim
oswiadczenie pochodzi od osoby, ktéra go podpisata (wystawcy). Jezeli dane pismo zostanie uznane
za dokument prywatny, to korzysta z domniemania prawdziwosci w tym sensie, ze tekst zawarty w
dokumencie jest niesfatszowany. Dokument prywatny nie dowodzi natomiast materialnej prawdziwo$ci
zawartego w nim oswiadczenia. Materialna moc dowodowa dokumentu prywatnego zalezy od jego
tresci merytorycznej. Sad rozstrzyga o niej na podstawie ogélnych zasad oceny dowoddéw (art. 233 § 1
k.p.c.). Z dokumentem prywatnym nie wiaze sie domniemanie prawne, iz jego tres¢ przedstawia
rzeczywisty stan rzeczy. (Goéra-Btaszczykowska (red.), Kodeks postepowania cywilnego. Tom | A.
Komentarz. Art. 1-42412, Warszawa 2020, Legalis).

Jak wynika z oswiadczenia przedstawiciela powddki ad 1. z 19 czerwca 2019 r., na podstawie
umowy o udzielenie dalszej licenciji, spétka Z. uiszcza na rzecz |. BV - spoiki zaleznej od I. S.A. optate
licencyjng w wysokosci (...) przychodéw netto (fgczna sprzedaz) osiaganych z dziatalno$ci
gospodarczej powoddki ad 2. prowadzonej pod firmg Z.. Dokument ten nie pozwala natomiast na
ustalenie okolicznosci decydujacych o waznosci i skutecznosci zawarcia przez I. BV i powodke ad 2.
umowy licencyjnej, czy szczegotdow dotyczacych relacji gospodarczych |I. BV z powddkg ad 1., w tym
na ustalenie, ze petna kwota optat licencyjnych jest przekazywana |. S.A. Nie wiadomo w jakiej formie
umowa zostata zawarta, czy strony byty prawidtowo reprezentowane, zatem czy umowa byta wazna i
skuteczna. Nieznany jest takze zakres uprawnien licencjobiorcy uzywania znakow towarowych ZARA

dla okreslonych towardw i ustug, na oznaczonym terytorium.

Powddka ad 1. nie zdecydowata si¢ na ztozenie do akt umowy zawierajgcej postanowienia
dotyczace wysokosci optat za udzielenie licencji, cho¢ niewatpliwie miata takg mozliwos¢. Nie
wskazata na przyczyny zaniechania przedstawienia dokumentu zrodiowego, w szczegdlnosci ze
wzgledu na ochrone tajemnicy jej przedsiebiorstwa. Na marginesie nalezy wyjasni¢, ze w praktyce
orzekania o naruszeniach praw wiasnosci przemystowej wypracowane zostalty metody ochrony
tajemnicy przedsiebiorstwa. W sprawie nie zachodzg ponadto okolicznoéci uzasadniajgce ustalenie
wysokosci swiadczenia na zasadach okreslonych w art. 322 k.p.c. Roszczenie z pkt 8. oparte na

podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. nalezato zatem oddali¢ jako nieudowodnione co do wysokosci.

1.2 Zwrot korzysci bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia:

Zgodnie z przepisem art. 296 ust. 1 p.w.p., uprawniony do znaku towarowego, ktérego prawo
zostato naruszone moze zgda¢ wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszajgcego korzysci.
Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobienstwa terminologii nie jest
tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezalezne od
winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzglednieniu roszczenia decydowac
bedzie stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego lub wzoru przemysto-
wego - pozwany uzyskat korzys¢ (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie

wtasnosci przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposdb obliczenia korzysci wywotuje spory doktrynalne, ich podstawe stanowi jednak zawsze

przychdd uzyskany przez naruszyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez
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naruszyciela przychodu poniesionych przezen kosztow i ich wysokosci. Z tej przyczyny rozstrzygniecie
sporu stron o wysokos$é korzysci uzyskanych z naruszenia wymaga analizy i oceny dokumentaciji

przedsiebiorstwa pozwanego, ktérych dokonuje biegty dysponujgcy wiadomosciami specjalnymi.

Wg zwolennikdw penalnego charakteru obowigzku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, kosztow w ogole sie nie odlicza. Przeciwne stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzysci o
koszty, ktorych poniesienie — przy racjonalnie podejmowanych dziataniach — byloby w kazdym
wypadku konieczne. Obowigzek udowodnienia ich poniesienia — co do zasady i wysokos$ci — obcigza
naruszyciela, zgodnie z ogodlng regutg rozktadu ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c. Zwrot
przewidziany w art. 296 ust. 1 p.w.p. odnosi sie do korzysci realnie uzyskanych przez naruszyciela w

efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego.

By ustali¢ ich wysoko$¢ — w sytuacji kwestionowania zgdania przez pozwang — nalezato
przeprowadzi¢ postepowanie dowodowe zmierzajgce do ustalenia zakresu uzywania przez nig
oznaczen ZARINA, ktére przysporzylo jej nie-naleznych zyskow. Powodka ad 1. cofnela jednak
wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego, a dokumenty przedstawione przez spétke M. i
oswiadczenie jej likwidatora wskazujg na poniesiong strate w wysokosci (...) zt. Nawet jesli uznaé¢ za
wlasciwg metode poréwnawcza odnoszgcg sie do opfat licencyjnych pobieranych na rynku za
uzywanie znakow chronionych dla tego samego rodzaju towaréw, to — jak wskazano w pkt 1.1 -
powoddka ad 1. nie przedstawita w tym zakresie wystarczajgcych dowoddéw. Roszczenie ewentualne
z pkt 8. oparte na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. nalezalo zatem takze oddali¢ jako

nieudowodnione co do zasady i co do wysokosci.

W konsekwencji oddalenia powédztwa we wskazanym zakresie Sad nie znajduje podstaw
do publikacji zadanej w pkt 5. pozwu. (a contrario art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1* p.w.p.)
Roszczenie podania do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie
o0 charakterze majgtkowym, uzaleznione jest od spetnienia dwdéch przestanek: stwierdzenia
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz wykazania celowos$ci zastosowania omawianej
instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, Srodek
ten petni zaréwno funkcje informacyjng, wychowawczg, jak i kompensacyjng, nie moze byé natomiast
utozsamiany z formg represji wobec przedsiebiorcy dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok
Sadu Najwyzszego z 25.05.2012 r. | CSK 498/11)

Z oczywistych wzgledow niecelowa i sprzeczna z interesem powddki ad 1. jest publikacja
orzeczenia oddalajgcego powddztwo i czesciowo umarzajgcego postepowanie. Watpliwosci Sgdu budzi
ponadto zasadno$¢ zgdanego sposobu podania informacji do wiadomosci publicznej na stronie gtéwne;j
stron internetowych centrow handlowych (...)w Warszawie https://www. (...).pl/ i (...) w W https://www.

(...) .pl/, skoro od ponad roku pozwana nie prowadzi w tych miejscach dziatalnosci gospodarczej

2. Odnosnie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Ustroj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadzie wolnosci gospodarczej i swobody konku-
rencji. Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki mogg wywieraé w sferze

interesOw innych uczestnikéw obrotu, sg co do zasady dozwolone, kazdy przedsiebiorca funkcjonujgcy
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na polskim rynku moze wiec podejmowac dziatania zmierzajgce do pozyskiwania kontrahentow —
nabywcéw oferowanych przezen towardéw i ustug. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o
ile sg one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazajg fundamenty konkurencji jako
takiej. (por.: Wojciech Pyziot, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia).
Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in., ze zatozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcéw. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie zas o ochrone konkret-
nego osiggniecia. Ustawa ma na celu zapewnienie prawidtowosci zachowania sie i dziatania podmiotow
gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych prawach. Realizacja
konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia poszukiwanie réwnowagi miedzy wolnoscig

rynku i swobodg obrotu a celami okreslonymi w art. 1 ustawy.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientdéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji rynkowej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest

kumulatywnym spetnieniem nastepujacych przestanek:

1. czyn ma charakter konkurencyjny,
2. narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

3. jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dziatania konkurencyjne majg charakter celowy, ukierunkowane sg na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ swiadomosc¢ skut-
kéw jakie rzeczywiscie moze wywrzeé, bez znaczenia jest przewidywanie przezeh mozliwosci naru-
szenia intereséw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wytgcznie dziatania zewnetrzne, adreso-
wane do innych uczestnikdw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla oferowanych
przez nich towaréw przez zwiekszenie wtasnej efektywnosci gospodarczej bgdz ostabienie cudzej.
Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywieraé
wpltyw na innych przedsiebiorcéw-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddziatywac na
ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposob, w jaki dziatanie
konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i udowodnienia
naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy naruszyciela obcigza

wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurenciji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa
wihasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy

podobnie do zasad wspotzycia spotecznego jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci
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gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt
okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte srodki i konsekwencje przedsigbranych dziatan. Czyn sprzeczny z
prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru
naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajow powazne znaczenie mogg mie¢ ustalane przez
organizacje samorzadu zawodowego kodeksy etyczne. (por. Marian Kepinski Problemy ogdéine nowej

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym
przywigzujacym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle, lecz do zachowania przedsie-
biorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzagc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych
zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogdtu ludzi myslgcych
sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 26.09.2002 r., [l CKN 213/01, OSNC
2003/12/169) Sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sgdu z
punktu widzenia tresci, motywéw i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi
obyczajami sg dziatania sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spotecznosc¢, obowigzujgcymi w

okreslonym srodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposodb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektoére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktada¢ tak, ze ogdine okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna
uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w
art. 3 ust. 1,
- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna petni funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegdlnych. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawno$ci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go

za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagac bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub
deliktu tam nieujetego lecz odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny byc¢
badane przede wszystkim w Swietle przestanek okreslonych w art. 5-17 i dopiero gdy nie mieszczg sie w
dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli generalnej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt | ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towardw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym wywotac¢ skutki okreslone w ust. 1,

chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi. (ust. 2.)
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Oceny naruszenia regut uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje sie stosujgc odpowiednio

reguty prawa znakéw towarowych.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktory poniost okreslone naktady na zapro-
jektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnos¢ jego
oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenhstwa
rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. mozna zatem uznaé, ze spétka M. dopuscita sie
naruszenia regutl uczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., co czyni
zbednym ocene na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie ulega watpliwosci, ze powddka ad 2. jako
pierwsza rozpoczeta uzywanie na polskim rynku odziezowym oznaczenia ZARA, z ktérym koliduje
bardzo podobne oznaczenie pozwanej ZARINA moggce wprowadzaé w btad osoby potencjalnie

zainteresowane zakupem odziezy co do jej pochodzenia od stron postepowania.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,

ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgdac:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan

2. usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan

3. zZlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie
4. naprawienia wyrzgdzonej szkody, na zasadach ogdlnych

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogdélnych

6. zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem

kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego — jezeli czyn byt zawiniony.

Nalezy przy tym uczyni¢ zastrzezenie, iz zgdanie z pkt 1, moze by¢ dochodzone wytgcznie woéwczas,
gdy w dacie zamkniecia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przysztosci

przez pozwanego regut uczciwej konkurenciji.

Z przyczyn wskazanych w pkt 1. nie mozna uznaé, ze w dacie zamknigcia rozprawy pozwana
naruszata reguty uczciwej konkurencji lub istnieje realna grozba takiego naruszenia w przyszitosci,
Sad oddalit zatem zgdane w pkt 3. pozwu sankcje zakazowe. (a contrario art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) Na uwzglednienie nie zastugiwato takze roszczenie z pkt 4. pozwu zmierzaja-
ce do usuniecia skutkédw naruszenia poprzez wycofanie z obrotu i zniszczenie towaréw z oznacze-
niem ZARINA. Jak wynika z oswiadczenia jej petnomocnika powodka ad 2. nie zdecydowata sie na
egzekucje udzielonego zabezpieczenia, nie doszio zatem do orzeczonego zajecia towaru. Spoétka Z.
nie wykazata réwnoczesnie, iz na dzieh zamkniecia rozprawy istniaty skutki naruszenia, ktére
nadawaty sie do usuniecia zgdanymi sposobami. Z twierdzen likwidatora pozwanej wynika, ze nie ma
to miejsca. | to roszczenie, oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

nie zastuguje zatem na uwzglednienie.
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Sad orzekt o oddaleniu powddztwa w zakresie pkt 6. ze wzgledu na nieudowodnienie
przez spdtke Z. , iz tres¢ oswiadczenia oraz forma jego rozpowszechnienia sg adekwatne do sposobu
dziatania pozwanej stanowigcego czyn nieuczciwej konkurencji i zakresu naruszenia jej interesow
gospodarczych. (a contrario art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) Sad podziela

argumentacje przedstawiong w punktach 122-123 odpowiedzi na pozew.

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. wyroku z 17.05.2013 r. | CSK 499/12 Sad
Najwyzszy wskazat m.in.: Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzgledniajgce je
orzeczenie sgdu, czyni zado$¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, petni funkcje kom-
pensacyjng, a takze wychowawczg i prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie dla
przedsiebiorcy, ktérego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyz umozliwia bez-
posrednio poinformowanie opinii publicznej (klientéw) o naruszeniu praw i intereséw pokrzywdzonego

oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajgcych z sentencji wyroku.

W orzecznictwie i doktrynie podkresla sie rowniez, ze przy orzekaniu na podstawie art. 296
ust. 1* p.w.p powinno stosowac sie zasade proporcjonalnosci. Przy zasgdzeniu roszczenie publika-
cyjnego nalezy kierowac¢ sie zakresem niedozwolonych dziatan naruszyciela. Sgd powinien zwfaszcza
wzigé pod uwage, czy mialy one miejsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego czeSci, czy
dotyczyty klienteli w cafo$ci, czy tylko jakiej$ jej czesci, czy skutki naruszenia dotknety konsumentow,
jak dtugo trwat stan naruszenia oraz jakie byty dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszfo do
utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz Prawo wtasnosci przemysfowej. System Prawa Prywatnego. Tom
14B, Rozdziat L, strona 144, Nb 129)

Przede wszystkim nalezy wskaza¢, ze powodka ad 2. nie jest uprawniona do wystgpienia z
zgdaniem w imieniu ,Grupy |.” oraz powodki ad 1. jako wlasciciela znakoéw towarowych ZARA.
Oswiadczenie zawiera stwierdzenie, ze dziataniem swym pozwana spowodowata ryzyko wprowadze-
nia odbiorcéw w btgd oraz negatywne konsekwencje dla renomowanych znakéw towarowych ZARA i
ZARA do ktérych uzywania uprawnione sg te podmioty. Tymczasem nieokreslona grupa
kapitatowa nie moze by¢ uznana za uprawnionego do znaku towarowego, prawo korzystania z nich w
obrocie gospodarczym stuzy¢ moze tylko przedsiebiorcom nalezgcym do tej grupy. Zgodnie z
przepisami ustawy Prawo witasnosci przemystowej (tu: art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 11).,
naruszenie praw wytgcznych jest przy tym sankcjonowane publikacjg orzeczenia lub informacji o nim,

a nie obowigzkiem zlozenia przez pozwanego okreslonej tresci oswiadczenia.

Tres¢ oswiadczenia obejmuje ponadto stwierdzenie, ze przeproszenie odnosi sie do

niezdefiniowanego i nieobjetego pozwem naruszenia praw do wytgcznego uzywania oznaczen ZARA

w formie stownej badZz stowno-graficznej ZARA oraz popetnienia czyndw nieuczciwej
konkurencji na szkode spétki Z. . Zastrzezenia budzi takze zgdana przez powddke ad 2. forma
publikacji oswiadczenia na stronie gtéwnej nastepujgcych serwiséw internetowych: (...).pl; (...).pl;
(--)-pl; (.-)-pl; (..)-pl; (...).pl. Brak jest podstaw do uznania, ze jest on adekwatny do sposobu
dziatania pozwanej i proporcjonalny do istniejagcych w dacie zamkniecia rozprawy skutkow

wywotanych czynami nieuczciwej konkurenc;ji jakich dopuscita sie spétka M..
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O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze rozdzielajgc je stosownie
do wyniku sporu. Do niezbednych kosztdw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza
sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony.
(§3art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczetych w 2018 r. optaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22
pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie. Optaty stanowigce podstawe
zasgdzania kosztéw zastepstwa prawnego i kosztéw adwokackich ustala sie z uwzglednieniem
stawek minimalnych okreslonych w rozdziatach 2-4. (§ 15 ust.1.) Opfate w sprawach wymagajgcych
przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci przewyzszajgcej stawke minimalng, ktéra nie moze
przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasadnia to:1)
niezbedny naktad pracy adwokata, w szczegdlnosci poswiecony czas na przygotowanie sie do
prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sadzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynnosci
podjete w sprawie, w tym czynnos$ci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu, rowniez przed
whniesieniem pozwu; 2) wartos¢ przedmiotu sprawy; 3) wkitad pracy adwokata w przyczynienie sie do
wyjasnienia okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak rowniez do wyjasnienia
i rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych budzgcych watpliwosci w orzecznictwie i doktrynie; 4)
rodzaj i zawitos¢ sprawy, w szczegolnosci tryb i czas prowadzenia sprawy, obszernosé zgromadzone-
go w sprawie materialu dowodowego, w szczegolnosci dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z
opinii biegtego lub bieglych sadowych, dowodu z zeznan $wiadkéw, dowodu z dokumentéw, o
znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. (§ 15 ust.3.) Wysokos¢ stawek minimalnych w
sprawach nieokreslonych w rozporzadzeniu ustala sie przyjmujac za podstawe stawke w sprawach o
najbardziej zblizonym rodzaju. (§ 20) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji
wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka te nie obejmuje optat od roszczen
pienieznych dochodzonych tgcznie. (§ 8 ust. 2) Przy warto$ci przedmiotu sporu powyzej 200.000 zt do

2 min zt stawka minimalna wynagrodzenia adwokata wynosi 10.800 zt. (§ 2 pkt 7)

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnikéw stron wykonujgcych zawéd

adwokata bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.

Przy ustaleniu, ze powddki obcigzajg koszty w wymiarze 80%, a pozwang 20% Sad kierowat
sie wskazang wartoscig przedmiotu sporu: 55.000 zt dla roszczen niepienieznych, usprawiedliwionych
w dacie wszczecia postepowania i 232.828 zt dla roszczen pienieznych oddalonych ze wzgledu na ich

nieudowodnienie.

Rozliczajgc koszty Sad uwzglednit: wysokos¢ optaty od pozwu naleznej w kwocie 14.392 zt
zobowigzujgc powddki do jej uzupetnienia kwotg 9.642 zt (rozszerzone powoddziwo), a takze koszty
zastepstwa procesowego kazdej ze stron w minimalnej wysokosci (1.680 zt i 10.800 zt 17 zt opfata

skarbowa od petnomocnictwa).
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