Sygn. akt XXIl GWzt 72/18

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2019 .

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Patrycja Chantaj
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa |. S.a.r.l. z siedzibg w Luksemburgu
i l. S.a.r.l. Luxemburg (LU) Zweigniederlassund z siedzibg w St. Gallen
przeciwko K. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 ochrone prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje K. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie oferowania,
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz sktadowania i reklamowania t-shirtdw i koszulek

oznaczonych oznaczeniem ,LIKRA”;
2. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

3. znosi miedzy stronami koszty postepowania.



Sygn. akt XXIl GWzt 72/18

Uzasadnienie

16 listopada 2018 r. I. S.a.r.l. z siedzibg w Luksemburgu i I. S.a.r.l., Luxemburg (LU) Z. z

siedzibg w St. Gallen wniosty o:

1. zakazanie K.. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie oferowania,
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz sktadowania i reklamowania t-shirtow i koszulek
oznaczonych oznaczeniem ,LIKRA”, ktére jest tudzaco podobne do stownego znaku towarowego Unii
Europejskiej ,LYCRA” (EUTM 001306893) oraz stownego znaku towarowego ,LYCRA’
zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr R.046944;

2. nakazanie pozwanej zniszczenia towardw w postaci t-shirtbw meskich w ilosci (...) sztuk
oznaczonych oznaczeniem ,LIKRA, ktére jest tudzgco podobne do stownych znakéw towarowych
LYCRA EUTM 001306893 oraz R.046944, zatrzymanych przez Urzad Celno-Skarbowy w W. Oddziat
Celny w P. w dniu 17 pazdziernika 2018 r. (znak sprawy (...)), ha koszt pozwanej, przez podmiot
profesjonalny zajmujacy sie utylizacjg w terminie dwdch tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku
oraz dostarczenie powoddce protokotu zniszczenia w terminie miesigca od dnia uprawomocnienia sie

wyroku uwzgledniajgcego roszczenie;

3. zasagdzenie od pozwanej na rzecz powddek kosztow postepowania w tym kosztéw zastepstwa
procesowego wg norm przepisanych oraz kosztéw sktadowania towaréw zatrzymanych przez Urzad
Celno-Skarbowy w W. Oddziat Celny w P. w dniu 17 pazdziernika 2018 r. (znak sprawy (...))
oznaczonych znakiem ,LIKRA” w wysokosci ostatecznie ustalonej przez Urzad Celno-Skarbowy w W.
Oddziat Celny w P..

Pismem datowanym 31 stycznia 2019 r. petnomocnik powoddéw oswiadczyt o cofnieciu pozwu
przez I. S.ar.l., Luxemburg (LU) Z. z siedzibg w St. Gallen. Uznajgc cofniecie za skuteczne, w

rozumieniu art. 203 k.p.c. Sad postanowit o czesciowym umorzeniu postepowania. (art. 355

k.p.c.)

K. z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zazgdata oddalenia powddztwa

i zwrotu kosztéw postepowania.

Sad ustalit:

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa Wielkiego Ksiestwa Luksemburga |. S.a.r.l. z
siedzibg w Luksemburgu (dowdd: odpis z rejestru handlowego k.12-13, 71-75) jest uprawniona do
stownego unijnego znaku towarowego LYCRA zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wiasnoéci Intelektualnej pod nr 001306893 z pierwszenstwem od 13 wrzesnia 1999 r. m.in. dla
towaréw w klasie 25. klasyfikacji nicejskiej (odziez, odziez plazowa, stroje gimnastyczne, koszulki

sportowe, t-shirty). (dowodd: swiadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.17-26, 82-88) Powddka



ad 1 jest podmiotem zajmujgcym sie ochrong i administrowaniem prawami wtasnosci intelektualnej.
(dowdd: odpis z rejestru handlowego k.12-13, 71-75)

Znak LYCRA jest uzywany w postaci stowno-graficznej w réznych

wersjach kolorystycznych. (dowod: wydruki ze stron internetowych k.32-33)

I. S.ar.l. jest takze uprawniona do stownego znaku towarowego LYCRA zarejestrowanego w
Urzedzie Patentowym RP pod nr R.046944 m.in. dla towaréw w klasie 25. klasyfikacji nicejskiej
(artykuty odziezowe). (dowdd: wydruk z bazy uprp.pl k.27, wyciag z rejestru znakéw towarowych k.29-

v)

Powstata w 2018 r. K. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie
prowadzi dziatalnos¢ handlowa. (dowdd: odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS k.101-106) Pozwana
nabyta w T. 14.608 sztuk t-shirtéw meskich, ktére zostaty zatrzymane przez Urzgd Celno-Skarbowy w
W. Oddziat Celny w P. w dniu 17 pazdziernika 2018 r. (znak sprawy (...)). Znajdujg sie one w
foliowych opakowaniach, wewnagtrz ktérych umieszczona jest papierowa wkiadka z napisem w jezyku
(-..) ERKEK O YAKA TSHIRT i oznaczonych znakiem LIKRA, a takze stowno-graficznym

oznaczeniem . Kod kreskowy zawiera dopisek « T-SHIRT MESKIE ». (dowdd:

fotografia k.16, zawiadomienie k.30-31) Na samych towarach nie znajdujg sie oznaczenia LIKRA.
(dowdd: zeznania przedstawiciela pozwanej k.130 — obcigzajgcy powddke ad 1 — brak dowodu

przeciwnego)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.
ustalone zostaly przez Sad w oparciu o materiat dowodowy zaoferowany przez strony w
terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c. Ztozyly sie nan dokumenty, wydruki ze stron
internetowych i fotografie, ktérych autentycznos¢ nie byla kwestionowana. W powotanym zakresie
zostaly one uzupetnione, niesprzecznymi z pozostatym materiatem dowodowym, zeznaniami
przedstawiciela pozwanej (w charakterze strony). Czynigc ustalenia Sad pomingt twierdzenia
dotyczace powddki ad 2, a takze twierdzenia i dowody dotyczgce praw do innych znakéw towarowych,
niemajgce istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sporu, poniewaz powodka ad 1 nie wywodzi z nich

zadnych roszczen.

Zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawac¢ wyjasnienia
co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki
nieprzedstawienia dowodu obcigzajg te strone, ktéra nie dopetnita cigzgcego 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 Sgdu Najwyzszego z 22/11/2001 . |
PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c., powddka ad 1 miata
obowigzek udowodnienia w tym postepowaniu, iz przystugujg jej prawa do znakéw towarowych
LYCRA oraz fakt ich naruszenia przez pozwang, ktéra bezprawnie uzywa kolizyjnego oznaczenia.
Spoczywat na niej takze ciezar wykazania adekwatnosci dochodzonych roszczen do sposobu i

zakresu naruszenia.

Sad zwazyk:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakitbéconej konkurenciji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa
powinny mie¢ mozliwos¢ przyciggania do siebie klienteli dzieki wysokiej jakosci ich towardw lub ustug,
co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajgcych, pozwalajgcych na ich zidentyfikowanie. (tak
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci /obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Euro-
pejskiej/ z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 (...), z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 (...) i z
12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 (...)

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okre$lenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki
Trybunatu z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...)s, z
8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08
(...) Prawo wytgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegdlnych interesdéw, zadbanie o to, aby znak moégt spetnia¢ wszystkie swoje funkcje, zarbwno
gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru /ustugi/, jak i gwarancyjna,
komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla
przypadkow, w ktdrych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wptywacé na ktérgkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w
sprawie C-482/09 (...), z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23/03/2010r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasno$ci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos$¢ 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 towarow 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.)



Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje wiascicielowi prawo wytgcznego i niezaktibconego uzywania

znaku i zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towaréw

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére
obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w
odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajagcemu nienalezng

korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r.
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.UE.L.2017.
154.1) stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg
pierwszenstwa unijnego znaku towarowego jego wiasciciel jest uprawniony do zakazania osobom
trzecim, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub

ustug, oznaczenia, ktére:

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 towardéw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w btad,
ktére obejmuje prawdopodobiehAstwo 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 odrozniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobiefstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 (...) Znak i oznaczenie 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 znak i oznaczenie sg identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech i
ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...),
z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...))



Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznacze-
nie, sposéb 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 zaktada pewng wspétzaleznosé miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towardéw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardéw i ustug moze byé
zréownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakéw 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 biad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie
C-39/97 (...), z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22/06/1999 r. w
sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (...) i wyrok Sgdu z 9/12/2010 r. w sprawie
T-303/08 (...) Prawdo-podobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposob
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci  konkret-nego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczeh i towaréw 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 Sadu z 9/07/2003 r. w
sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy kragg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom ich uwagi moze sie roznie ksztattowac
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 znakéw
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry 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 wspotzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypad-
ku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego
uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako

pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemysto-



wych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sgdu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajacego charakteru spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Zaoferowany przez |. S.a.rl. materiat dowodowy wskazuje w sposéb niewatpliwy na jej
wytgcznosé uzywania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego LYCRA dla t-shirtéw. Co do
prawa krajowego, wpis do rejestru budzi pewne watpliwosci co do jego prawidtowosci, samo prawo —
zakresowo wezsze od unijnego - nie jest jednak kwestionowane przez pozwang. Spotka K. nie
przeczy takze wysokiej rozpoznawalnosci znakow powoddki, odnoszac jg jednak nie do t-shirtow, lecz
do rajstop i legginséw. Powddka ad 1 moze zatem korzysta¢ ze znakéw LYCRA i decydowac o
udzieleniu innym podmiotom uprawnienia do takiego korzystania. Moze takze zgdaé zastosowania
odpowiednich sankcji wzgledem podmiotéw, ktdére nie majac jej zgody uzywajg oznaczenia
identycznego lub konfuzyjnie podobnego, co negatywnie wptywa na petnienie przez znaki LYCRA

przynaleznych im funkgciji.

W ocenie Sgdu sporne oznaczenie LIKRA mozna uznaé¢ za podobne do znakéw LYCRA w
rozumieniu art. 9 ust. 2b rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Kazde z nich zbudowane jest z
pieciu liter, z ktorych pierwsza i dwie ostatnie sg identyczne. Rdznig sie drugg i trzecig literg, z tym ze
« ¢ » w stowie ,Lycra” czytane jest jak « k », a « i » w stowie « Likra » jak « aj », co jeszcze bardziej
upodabnia do siebie znaki towarowe powddki i oznaczenie pozwanej. Warto tu wskazaé, ze w wyroku
wydanym 17 listopada 2005 r. w sprawie T-154/03 Trybunat uznat takze za podobne piecioliterowe
oznaczenia ,ARTEX” i ,ALREX” r6znigce sie — jak w tej sprawie - drugg i trzecig litera.

Dwa oznaczenia sg podobne koncepcyjnie, jezeli sg odbierane jako posiadajgce te sama lub
analogiczng tre$¢ semantyczng. (por. wyrok ETS z 11/11/1997 r. w sprawie C-123/95 (...).
P. konsument, dla ktérego przeznaczone sg sporne towary, nie zna znaczenia stébw « Lycra » i
« Likra ». Decydujgce znaczenie dla ich skojarzenia mieé¢ bedzie w tym przypadku wysokie
podobienstwo wizualne i fonetyczne. Nie ulega watpliwosci, ze oznaczenie pozwanej budzi u
konsumentéw skojarzenia ze znakami powdédki. Dziatania pozwanej mogg wiec prowadzi¢ do konfuzji
polegajgcej na mozliwosci mylnego uznania przez konsumentéw, Ze t-shirty z oznaczeniem ,Likra”

pochodzg od powddki ad 1 lub podmiotu powigzanego z nig gospodarczo. Konfuzji nie eliminuje
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umieszczony na opakowaniu znak towarowy ureerwear | ktdrego rozpoznawalnos¢ w relatywnym kregu
konsumentéw jest nieznana. Pozwana, ktéra mogta z tego dla siebie wywodzi¢ skutki prawne w
rozumieniu art. 6 k.c., nie udowodnita, ze wysoki stopien dystynktywnosci tego elementu oznaczenia

opakowania skutecznie eliminuje ryzyko konfuzji konsumenckie;j.

W przekonaniu Sadu wysokie podobienstwo oznaczenia LIKRA do znakéw towarowych
LYCRA, uzywanego w odniesieniu do towardéw identycznych z tymi, dla ktérych znaki towarowe
zostaly zarejestrowane (odziez, t-shirty) narusza prawa wytgczne I. S.a.r.l. w sposéb zdefiniowany w
art. 9 ust. 2b rozporzagdzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Powdédka ad 1 moze zatem dochodzi¢

zastosowania wzgledem spotki K. sankcji wynikajgcych z naruszenia.



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) przywdz lub wywdz towaréw pod takim oznaczeniem

€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

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 zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje roéwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja
inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnos$ci przemystowe;:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadac¢ 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, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci 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. 1a 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 sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

W ocenie Sadu, w okolicznosciach sprawy w petni uzasadnione jest zgdanie z pkt 1. pozwu
zakazania spotce K. oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz skfadowania i
reklamowania t-shirtéow i koszulek opatrzonych oznaczeniem ,LIKRA”. Formutujac sankcje Sad
pominagt zbedny element uzasadnienia roszczenia [,ktore jest tudzgco podobne do stownego znaku
towarowego Unii Europejskiej ,LYCRA” (EUTM 001306893) oraz stownego znaku towarowego
,LYCRA” zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr R.046944”]. (art. 9 ust. 3
rozporzadzenia i art. 296 ust. 1 p.w.p.)

Za nieuzasadnione Sad uznat natomiast roszczenie z pkt 2. Zatrzymane towary w postaci
14.608 sztuk t-shirtéw nie sg bezposrednio oznaczone LIKRA. Oznaczenie to znajduje sie jedynie na
tekturowej wktadce umieszczonej w plastikowym opakowaniu, a zatem adekwatnym do sposobu
naruszenia byloby Zzgdanie usuniecia wktadki z opakowania lub samego oznaczenia z wkiadki.
Zniszczenie nieoznaczonych t-shirtdw nie znajduje podstawy w przepisie art. 286 p.w.p. Zwazywszy,
ze |. S.a.r.l. nie dokonata w tym zakresie na pismie skutecznej zmiany przedmiotowej powoédztwa (w
rozumieniu art. 193 k.p.c.), a Sad nie mogt inaczej sformutowaé sankcji naruszenia nie wychodzac

poza granice wyznaczone w art. 321 § 1 k.p.c., powddztwo w tej czesci podlegato oddaleniu.



Nalezy przy tym podkreslic, ze sam zakaz uzywania oznaczenia LIKRA wynikajgcy dla
pozwanej z pkt 1. wyroku bedzie wystarczajgcy dla zapobiegniecia skutkom ewentualnego naruszenia
jakie mogtoby wynika¢ z oferowania i wprowadzania do obrotu towaréw zatrzymanych przez Urzad
Celno-Skarbowy w W. Oddziat Celny w P. w dniu 17 pazdziernika 2018 r. Bez usunigcia z ich
opakowan kolizyjnego oznaczenia pozwana nie bedzie mogta wprowadzi¢ ich na rynek Unii

Europejskiej.

Do niezbednych kosztow 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 sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art.
98 k.p.c.) Optaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie optat za
czynnosci adwokackie. Zasgdzajgc optate sgd bierze pod uwage niezbedny nakitad pracy, a takze
charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza
od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi
1.680 zt. (§ 8 ust. 1 pkt 19)

W rozliczeniu kosztéw nalezato uwzgledni¢ optate sgdowg od pozwu w wysokosci 2.236 zt oraz
koszty zastepstwa procesowego obu stron w minimalnej wysoko$ci wraz z optatami skarbowymi od
petnomocnictw. Powddztwo uwzglednione zostato wytgcznie w zakresie roszczenia z pkt 1 w
odniesieniu do powodki ad 1, co uzasadniato wzajemne zniesienie miedzy stronami kosztéw

postepowania na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.

Za nieusprawiedliwione Sad uznat przy tym ogdélne Zzagdanie zwrotu kosztéw skfadowania
towaréw zatrzymanych przez Urzad Celno-Skarbowy w W. Oddziat Celny w P. w dniu 17

”

pazdziernika 2018 r. (znak sprawy (...)) oznaczonych znakiem ,LIKRA” w wysokoSci ostatecznie
ustalonej przez Urzgd Celno-Skarbowy w W. Oddziat Celny w P. , ktére nie mieszczg sie w granicach

okreslonych przepisem art. 98 k.p.c.



