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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 20 wrze$nia 2010 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Tomasz Migut

PO rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 wrzesnia 2010 T.
sprawy ze skargi B S.p.a. z siedziba w Alte di Montecchio (Wlochy)

przeciwko K prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza

pod firma I we Wroctawiu

- 0 uchylenie wyroku sagdu polubownego

1. uchyla wyrok Sadu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie

Informatyki i Telekomunikacji, wydany 9 marca 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA;

2. oplate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysigc) zlotych i uznaje za pobrang w catosci od

skarzacego;

3. zasadza od K na rzecz B S.p.a. w Alte di Montecchio kwote 2.697 (dwa tysigce sze$¢set

dziewiecdziesiat siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw postepowania.
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Uzasadnienie

29 VI 2010 r. (data nadania k.200) spotka akcyjna prawa wloskiego B S.p.A. z siedziba w
Alte di Montecchio wniosta o uchylenie wyroku Sadu Polubownego do spraw Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie wydanego w
dniu 9 III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA przeciwko K prowadzacemu dzialalnosé¢

gospodarczg pod firma I we Wroclawiu.

Zarzucila sprzecznos$c¢ wyroku z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, tj. z zasada ochrony praw nabytych, sprawiedliwosci spotecznej, stabilnego
i bezpiecznego prawa, wszechstronnego rozpoznania sprawy, spojnosci rozstrzygniec¢

prawnych oraz integralnosci porzadku prawnego,
w szczegolnosci przez :

- oddalenie powddztwa w zakresie naruszenia praw z rejestracji wspolnotowych znakow
towarowych BISAZZA, polegajacego na rejestracji i bezprawnym wuzywaniu domen
internetowych zawierajacych oznaczenie identyczne z tym znakiem,

- zarzucenie powoddce niewykazania, ze pozwany jest zlym rzemieslnikiem, co jest
okolicznoscia nie majaca istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia o naruszeniu praw z
rejestracji wspdlnotowych znakow towarowych,

- twierdzenie, ze dzialalno$¢ pozwanego polegajaca na rejestracji i uzywaniu domen
internetowych z oznaczeniem BISAZZA stanowi dla powddki zrodlo korzysci
materialnych, reklame jej produktéw, podczas gdy pozwany uzywal kwestionowanych

domen dla reklamy wlasnej dziatalnosci gospodarcze;j.

Przeciwnik skargi K prowadzacy dziatalno$é¢ gospodarcza pod firmg I we Wroctawiu

zazadal jej oddalenia, przekonujac o prawidtowosci i stusznosci zaskarzonego wyroku.

Bezsporne w sprawie jest, ze :

B S.p.A. w Alte di Montecchio stuza prawa do :



1. slownego wspdlnotowego znaku towarowego BISAZZA

zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante 30 III 2001 1. pod
nr 001494590 z pierwszenstwem od 7 II 2000 r. dla towaréw w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej
(materialy budowlane /niemetaliczne/, szkto budowlane, szkto granulowane i tafle szklane do

wyktadzin podlogowych oraz pokry¢ budynkow),

2. stowno-graficznego wspolnotowego znaku towarowego :
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BISAZZA

mosalco

zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante 30 III 2001 1. pod
nr 001500248 z pierwszenstwem od 9 II 2000 r. dla towaréw w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej
(materialy budowlane /niemetaliczne/, szkto budowlane, szkto granulowane i tafle szklane do
wykladzin podlogowych oraz pokry¢ budynkow). (tak tez kopie $wiadectw rejestracji i
wydrukoéw ze stron internetowych OHIM k.75-88)

K prowadzi dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma I we Wroclawiu m.in. w zakresie
wykonywania instalacji budowlanych, w tym mozaiki szklanej oferowanej przez B S.p.A. (tak
tez kopia zaswiadczenia o rejestracji dziatalnosci gospodarczej k.94) Od dnia 24 X 2007 r. on
uprawniony do domen internetowych bisazza.pl i bisazza.com.pl, a od 19 II 2008 r. domeny
bisazza-installation.com. (tak tez kopie pism NASK k.92, 93) Nie stuza mu jednak zadne
uprawnienie do uzywania wspolnotowych znakow towarowych BISAZZA i BISAZZA mosaico,
w szczegolnosci nie uzyskat on zgody wiascicielki znakéw na korzystanie z oznaczenia bisazza

w nazwach jego domen internetowych.

Nie godzac sie z uzywaniem przez K oznaczenia BISAZZA, 23 VI 2009 r. skarzaca
ztozyla w Sadzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji w Warszawie wniosek o przeprowadzenie mediacji. Wobec nieuzyskania

porozumienia, 30 IX 2009 r. postepowanie mediacyjne zostalo umorzone.



Strony uczynily zapis na sad polubowny, poddajac pod rozstrzygniecie tego Sadu,
zgodnie z jego regulaminem, spor dotyczacy nazw domen internetowych bisazza.pl,

bisazza.com.pl i bisazza-installation.pl.
1 XII 2009 1. B S.p.A. wystapila z pozwem o :

1. stwierdzenie, ze K naruszyt jej prawa wylaczne w wyniku rejestracji domen internetowych

bisazza.pl, bisazza.com.pl i bisazza-installation.pl,
2. nakazanie pozwanemu zaprzestania uzywania spornych domen internetowych,

3. nakazanie mu nierejestrowania i nieuzywania w przysztosci domen zawierajacych

oznaczenie BISAZZA lub podobne,

4. oraz nakazanie zlozenia o$wiadczenia na stronach startowych w spornych domenach.

K domagat sie oddalenia powddztwa.

Wyrokiem wydanym g III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA Sad Polubowny do

spraw Domen Internetowych przy Polskiej [zbie Informatyki i Telekomunikacji :

1. odrzucit pozew w zakresie zadan nakazania pozwanemu :

- zaprzestania uzywania spornych domen internetowych,

nierejestrowania i nieuzywania w przysziosci domen zawierajacych oznaczenie BISAZZA

lub podobne,

ztozenia oswiadczenia na stronach startowych w spornych domenach,

N

. w pozostalej czesci powodztwo B S.p.A. oddalit.

Sad przedstawil ustalenia faktyczne ograniczone do tresci informacji widniejacej na
stronach internetowych w spornych domenach w dniu rozpoznania sprawy - 8 marca 2010 r.

oraz we wczesniejszym okresie.

Stwierdzit, ze zgodnie z § 1 ust.4 statutu, Sad Polubowny do spraw Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji jest uprawniony wylacznie do
rozstrzygania sporéw o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny. Dalej idace
zadania wykraczaja poza zakres kognicji Sadu, podlegaja odrzuceniu przez analogie do art. 199

§ 1 pkt 1 k.p.c. - na podstawie art. 2 ust. 5 regulaminu w zw. z art. 184 § 2 k.p.c.

W zakresie zadania ustalenia, Sad uznal, ze art. 154 p.w.p. nie daje powodowi

uprawnienia do wywodzenia z niego naruszenia praw ochronnych na znak towarowy, przepis



ten zawiera bowiem przykladowa liste dzialan skladajacych sie na uzywanie znaku

towarowego. Naruszenie prawa zdefiniowane zostalo w ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zdaniem Sadu, pozwany uzywal oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym,
ktéry uzna¢ mozna za renomowany, lecz nie dla identycznych towarow. Powddka nie wykazata
natomiast spelnienia przestanek pkt 3 ust. 2 art. 292 p.w.p. (tak w oryginale wyroku) Dziatanie
pozwanego z pewnoscig nie jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru znaku, skoro na
stronach internetowych w spornych domenach nie pozostawial on watpliwosci co do
pochodzenia towaréw oznaczonych znakiem towarowym BISAZZA. Sposéb informowania o
produktach powddki swiadczy raczej o tym, ze pozwany dazyt do zwiekszenia renomy znaku
BISAZZA, a nie do jej ostabienia. Powddka nawet nie probowata dowodzi¢, ze pozwany jest na
przyktad rzemieslnikiem o zbyt stabych kwalifikacjach do ukladania mozaiki BISAZZA, a zatem
skorzystanie z jego uslug ostabia¢ moze renome towaréw oznaczonych tym znakiem. Pozwany
niewatpliwie czerpal korzysci z uzywania znaku powddki, ale jednoczesnie przysparzat ich
spolce. Nieodplatnie reklamowal produkty Bisazza i przyczynial sie do zwiekszenia ich
sprzedazy. Korzys¢ byta zatem obustronna. Powodka nie przedstawita dowodu, ze miata realny
zamiar rejestracji i wykorzystania spornych domen w sposdb przynoszacy jej wieksze korzysci
niz dzialania pozwanego. Nie zaistniala zatem zadna z przesltanek naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy.

Odnoszac sie do zarzutu dopuszczenia si¢ przez pozwanego czynu nieuczciwej
konkurencji, Sad stwierdzit, ze dzialania stron nie maja charakteru konkurencyjnego ale
komplementarny. Tre$¢ informacji umieszczanych na stronach internetowych w spornych
domenach wylacza uznanie, ze pozwany popetnit czyn stypizowany w art. 5, 10 lub 3 u.z.n.k.
Jego dziatanie nie bylo sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje pozwanego, w sposdb
emocjonalny i sprawiajacy wrazenie autentycznego, reklamowaly produkty i dzialalnosé
powodki, przedstawiajac je w jak najlepszym s$wietle. B S.p.A., dochowujac nalezytej
starannosci, mogla dokonac rejestracji domen na swoja rzecz. Zarzuty stawiane pozwanemu
sprawialy na Sadzie wrazenie proby przerzucenia na niego odpowiedzialnosci za zaniedbanie

samej powodki i jej polskiego przedstawiciela.

W ocenie Sadu warunki przeniesienia domen stawiane powoddce przez K nie moga
stanowi¢ podstawy formulowania zarzutéw. Dzialanie pozwanego nie moze by¢ takze
kwalifikowane jako naruszenie prawa do firmy, ani jako cybersquatting. Warunkiem tego
ostatniego jest zamiar uzyskania korzysci majatkowych kosztem innej osoby, nie zas dazenie

do zwielokrotnienia obopdlnych korzysci.



Odpis wyroku doreczony zostal pelnomocnikowi skarzacej w dniu 29 III 2010 1.

29 VI 2010 1. B S.p.A. w Alte di Montecchio wniosta o uchylenie wyroku Sadu
Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Komunikacji w
Warszawie wydanego 9 III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA, zachowujac termin do

wniesienia skargi okreslony w art. 1208 § 1 k.p.c. (dowdd : akta postepowania arbitrazowego)

Sad zwazyl co nastepuje :

Skarga o uchylenie wyroku arbitrazowego stanowi nadzwyczajny srodek nadzoru
judykacyjnego sadu panstwowego nad dzialalnoscia sadu polubownego i ma charakter
kasatoryjny. Postepowanie przed sagdem powszechnym wywolane skarga o uchylenie wyroku
sadu polubownego, regulowane przepisami art. 1205 i nast. k.p.c., ma zdecydowanie odmienny
charakter niz postepowanie przed sadem drugiej instancji poddajacym kontroli instancyjnej
wyrok sadu powszechnego. W postepowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego
sad powszechny nie bada meritum sporu (czy przytoczone w nim fakty uzasadniaja wydane
rozstrzygniecie), ani nie weryfikuje prawidlowosci poczynionych i przyjetych za podstawe
wyroku ustalen. (por. wyroki Sadu Najwyzszego z 21 XII 2004 r. I CK 405/04, z 8 XII 2006 . V
CSK 321/06, z 11 V 2007 1. I CSK 82/07)

Zadaniem sqdu powszechnego rozpoznajgcego skarge o uchylenie wyroku sqdu
arbitrazowego jest wyjasnienie, czy w sprawie nie wystgpita okreslona w ustawie podstawa
uchylenia tego wyroku. Nie miesci si¢ tu, co do zasady, kontrola zgodnosci wyroku sqdu
polubownego z prawem materialnym ani badanie, czy znajduje on oparcie w faktach
przytoczonych w jego uzasadnieniu i czy fakty te zostaly prawidfowo ustalone. (tak Sad

Najwyzszy w wyroku z 3 IX 2009 1. I CSK 53/09)

Dokonujac zmiany unormowan odnoszacych sie do sadownictwa polubownego
(dodanie Czesci piatej k.p.c. ustawa z 28 VII 2005 r1.), polski ustawodawca dazyl do jego
wzmocnienia, w szczegolnosci przez ograniczenie mozliwosci podwazania wyrokéw sadow
polubownych. Trafnie podkresla sie wiec, ze a casu ad casum dokonywana przez sad
powszechny, raczej z zastosowaniem wyktadni zawezajacej niz rozszerzajacej, ocena istnienia

podstaw do uchylenia wyroku sadu polubownego powinna by¢ niezwykle rozwazna i ostrozna.

Kompetencje sgdow powszechnych w zakresie kontroli prawidlowosci orzeczen sadéw

polubownych sa bardzo ograniczone i $ci$le okreslone. Warto odwota¢ sie do tezy wyroku



Sadu Najwyzszego z 11 V 2007 r. sygn. akt I CSK 82/2007, zgodnie z ktérg : Uchylenie wyroku
sqdu polubownego przez sqd powszechny moze nastqpi¢ wylqcznie z przyczyn wymienionych w
art. 1206 k.p.c. Sqd powszechny nie moze w ramach postepowania o uchylenie wyroku sqdu

polubownego rozpoznawac merytorycznie sporu pomiedzy stronami postepowania polubownego.

Podstawy uchylenia wyroku sadu arbitrazowego wymienione s3 w art. 1206 k.p.c. w
sposob wyczerpujacy. Sad rozpoznajacy skarge jest zwigzany podstawami przytoczonymi przez
skarzacego i moze uchyli¢ wyrok sadu arbitrazowego ze wzgledu na zaistnienie okreslonej
podstawy z art. 1206 § 1 k.p.c. tylko wéwczas, gdy zostala ona powolana skardze. Z urzedu
uwzglednia jedynie dwie podstawy okreslone w § 2 art. 1206 k.p.c. : wynikajaca z ustawy nie-
moznos$¢ rozstrzygniecia sporu przez ten sad (pkt 1) i sprzeczno$¢ wyroku sadu arbitrazowego
z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 2). Branie przez
sad pod rozwage z urzedu wymienionych podstaw uchylenia wyroku nie stoi na przeszkodzie

powolaniu sie na nie w skardze. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 3 IX 2009 1. I CSK 53/09)

Wedtug dominujgcego poglgdu, przy ocenie, czy wyrok sqdu arbitrazowego jest
sprzeczny z podstawowymi zasadami porzqdku prawnego, nalezy uwzgledniac jego tres¢, a nie
prawidtowos¢ postepowania przed sqdem arbitrazowym ani prawidtowos¢ obsady sktadu tego
sqdu (por. orzeczenia Sqdu Najwyzszego z dnia 8 lutego 1937 r., Il C 1254/35, Zb. Orz. 1938, nr 1,
poz. 44, z dnia 3 wrzesnia 1998 r., I CKN 822/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 39). Przez podstawowe
zasady porzqdku prawnego stanowiqce podstawe oceny wyroku sqdu arbitrazowego
nalezy rozumie¢ nie tylko normy konstytucyjne, ale i naczelne normy w poszczegdlnych
dziedzinach prawa (por. wyrok Sqdu Najwyzszego z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 267/00,
OSNC 2000, nr 11, poz. 203 i cytowane w nim orzecznictwo). Na podstawie wyrazonej w art. 1206
§ 2 pkt 2 k.p.c. klauzuli porzgdku publicznego wyrok sqdu arbitrazowego ulega zatem uchyleniu
wtedy, gdy zdeterminowane jego tresciq skutki sq nie do pogodzenia z okreslona normgq
zaliczang do podstawowych zasad tego porzqdku. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 3 IX 2009 . I
CSK 53/09)

Stosowanie przez sad polubowny prawa materialnego wlasciwego dla rozstrzyganego
stosunku - przestrzeganie ktérego, co do zasady, nakazuje art. 194 § 1 k.p.c. - podlega kontroli
sadu powszechnego rozpoznajacego skarge o tyle tylko, o ile wymaga tego zastosowanie,
uwzglednianej z urzedu klauzuli porzadku publicznego. Naruszenie przez sad polubowny
wlasciwego prawa materialnego uzasadnia uchylenie wyroku sadu polubownego jedynie

wowczas, gdy pociaga za sobg jego sprzecznosc¢ z porzadkiem prawnym.



W niniejszym postepowaniu B S.p.A. zarzucila, ze wyrok Sadu Polubownego do
spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie
wydany 9 III 2010 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA jest sprzeczny z podstawowymi zasadami
porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, wymieniajac zasady ochrony praw nabytych,
sprawiedliwosci spolecznej, stabilnego i bezpiecznego prawa, wszechstronnego rozpoznania

sprawy, spojnosci rozstrzygniec¢ prawnych oraz integralnosci porzadku prawnego.

Sad Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemyslowych, z urzedu
stwierdza, ze Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji w Warszawie byt wladny rozstrzygnaé¢ spor o naruszenie praw z rejestracji

wspolnotowych znakow towarowych.

Przepis art. 95 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego stanowi w ust. 1, ze panstwa cztonkowskie wyznaczaja na
swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe krajowych sadow dzialajacych jako sady
pierwszej i drugiej instancji (sady w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych), ktore
pelnig funkcje powierzone im rozporzadzeniem. Zgodnie za$ z art. 96, sady te maja wylaczng
wlasciwos¢ :

a. we wszystkich sprawach dotyczacych naruszenia, a jezeli zezwala na to ustawodawstwo
krajowe, takze dotyczacych zagrozenia naruszenia wspélnotowego znaku towarowego;

b. w sprawach o stwierdzenie braku naruszenia, jezeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe;

c. w sprawach odnoszacych sie do roszczen okreslonych w art. g ust. 3 zdanie drugie;

d. w sprawach powddztw wzajemnych o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie

wspolnotowego znaku towarowego, na podstawie art. 100.

Z powolanego przepisu nie wynika ograniczenie przez ustawodawce wspolnotowego
praw stron do poddania sporu odnoszacego sie do naruszenia praw z rejestracji
wspolnotowych znakéw towarowych rozstrzygnieciu sadu polubownego. Nalezy go
interpretowaé w ten sposob, Ze ograniczenie uprawnien do rozpoznawania tego typu spraw
dotyczy systemu sagdownictwa powszechnego. Gdyby wola ustawodawcy wspolnotowego byto
pozbawienie stron uprawnien do zawarcia ugody lub do wyboru przez uprawnionego i

naruszyciela innego rozwigzania ich sporu to by o tym wyraznie wyrzekt.

W przekonaniu Sadu, art. 96 rozporzadzenia nie przesadza o utracie zdatnosci

arbitrazowej przez spor o naruszenie praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych.



Taki skutek nie wynika takze z przepiséw prawa krajowego (zdolnos¢ ugodowa wg art. 1157
k.p.c.) Prawo z rejestracji ma charakter majatkowy, a spdr o jego naruszenie strony moga -
wedle wlasnej decyzji - rozstrzygna¢, zawierajac ugode, zaréwno pozasadowa jak i sadowa. Dla
oceny zdatnosci arbitrazowej nie ma znaczenia kwestia, ze przepisy dla danej sprawy
ustanawiajq jurysdykcje krajowq wylqcznq sqdéw okreslonego panstwa, ani to, ze w sprawie tej
ustanowiona zostata witasciwosé¢ wylqczna okreslonego sqdu paristwowego. (tak : Tadeusz

Erecinski, Karol Weitz Sqd arbitrazowy. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2008

$.117)

Przepis art. 194 § 1 k.p.c. stanowi, ze sad polubowny rozstrzyga spor wedlug prawa
wlasciwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraznie upowaznily - wedtug

ogolnych zasad prawa lub zasad stusznosci.

Rozstrzygajac o stusznosci stawianych w pozwie zarzutéow naruszenia wspélnotowych
znakow towarowych BISAZZA i BISAZZA mosaico sad polubowny byl zobowigzany
zastosowac przepisy prawa wspolnotowego - rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 11
2009 1. W sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ktére stanowia element obowigzujacego
w Rzeczypospolitej Polskiej porzadku prawnego. Odwolywanie sie do prawa krajowego -
ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej, jest oczywiscie nieprawidlowe,
jakkolwiek kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust.2
p.w.p. jest dokonywana wedlug zasad obowiazujacych na tle art. 9 ust. 1b rozporzadzenia, ze
wzgledu na obowigzywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majgcej
na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych,
zmienionej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 X 2008 r. majqcq na

celu zblizenie ustawodawstw parnstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych.

Nalezy stwierdzi¢, ze zawarta w motywach skarzonego wyroku, interpretacja
podstawowych zasad prawa znakow towarowych, zarowno krajowego, jak i wspdlnotowego
$wiadczy o niezrozumieniu materii i braku umiejetnosci zastosowania obowigzujacych

przepiséw do okolicznosci niniejszej sprawy.

Sad polubowny dopuscit sie szeregu nieprawidlowosci, kwalifikujac prawa powddki
jako krajowe prawa ochronne, dokonujac oceny naruszenia jednego tylko znaku
(prawdopodobnie stownego - BISAZZA), wymiennie przekonujac o renomie tego znaku lub

towaru, bez jej zbadania, uzasadniajagc brak naruszenia na podstawie okolicznosci nie



majacych zadnego znaczenia na gruncie prawa znakow towarowych, a rownoczesnie, nie
dokonujac oceny identycznosci/podobienstwa znakow towarowych powoddki i oznaczen

pozwanego zawartych w nazwach domen internetowych oraz towaréw/ustug kazdej ze stron.

Godzi sie wyjasni¢ Saqdowi polubownemu, ze :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposob calosciowy kwestie
zwigzane ze wspdlnotowymi znakami towarowymi dla towaréw lub ustug, w szczegélnosci
zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze
materialno-prawnym, jako cze$¢ acquis communautaire, staly sie elementem polskiego
porzadku prawnego, znajdujagc bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, stanowig one
powtorzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r.
majqcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw
towarowych. Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie
wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporzadzenia, w szczegélnosci za$

w tym zakresie, w jakim odsyla ono do wilasciwych przepisow prawa krajowego.

Wspélnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje ten sam skutek w catej
Unii Europejskiej; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wilasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze
by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Unii. (art. ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez
rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktora
jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgloszenia (z mozliwoscia
przedluzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego s3 skuteczne

wobec 0s6b trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust. rozporzadzenia, sady uznaja wspolnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie

wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci)

Znak moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktdre mozna przedstawié¢ w formie
graficznej, w szczegolnosci z wyrazow, tacznie z nazwiskami, rysunkdw, liter, cyfr, ksztattu
towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja odrdznianie

towarow / ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw / ustug innych przedsiebiorstw. (art. 4)



Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem,
odroéznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad) tego towaru lub ustugi od towaréw lub
ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La
Roche, z 18 VI 2002 1. w sprawie C-299/99 Philips)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. g, ktory przyznaje
uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakloconego uzywania zarejestrowanego
znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, ktore nie posiadaja jego zgody,

uzywania w obrocie:

a. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla identycznych
towarow;

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarow, ktoérych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje prawdopodobienistwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do towarow, ktore nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w
przypadku gdy cieszy sie on renomg w Unii i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny powoduje nienalezna korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub

renomy znaku. (ust.1)

Kazdy z wymienionych przypadkéw okresla odmienng forme naruszenia prawa z
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego i moze znalez¢ zastosowanie w odmiennym

stanie faktycznym :

- pkt a. jest warunkowany stwierdzeniem przez sad podwojnej identycznosci : znaku
towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towarow i/lub ustug, dla ktérych sg one
zarejestrowane i uzywane,

- pkt b. znajdzie zastosowanie wdwczas, gdy mamy do czynienia z identyczno$cia lub
podobienstwem znaku towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towarow i/lub
ustug, dla ktérych sa one zarejestrowane i uzywane, takze wéwczas gdy znak towarowy jest
renomowany,

- pkt c. znajdzie zastosowanie wowczas, gdy oznaczenie uzywane jest dla towaréw lub ustug,
ktdre nie s3 ani identyczne ani podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych zarejestrowany

zostal znak towarowy (specjalizacja), jednak renoma znaku towarowego uzasadnia udzielenie



ochrony wykraczajacej poza granice specjalizacji, wowczas gdy, wskutek uzywania oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny pozwany uzyskuje nienalezng korzys¢ albo szkodzi

odrézniajagcemu charakterowi lub renomie znaku powoda.

Pojecie renomy wigzane jest z bardzo dobra opinig o kim$ (np. przedsiebiorcy) lub o
czyms (np. produkcie). Wielekro¢ powolywana, szczegolnie w prawie wlasnosci intelektualnej,
renoma nie jest definiowana w jezyku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy okreslony
przedsiebiorca lub oferowany przezen produkt ciesza sie renoma dokonywana jest
kazdorazowo przez sad w oparciu o przedstawione przez zainteresowang strone twierdzenia i
dowody. Przy definiowaniu pojecia i dokonaniu oceny, czy dany znak towarowy korzysta z
renomy, warto postuzy¢ sie orzecznictwem Sadow wspolnotowych dotyczacym renomy
znakow towarowych. Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors
Europejski Trybunal Sprawiedliwosci WE stwierdzit, ze elementem renomy znaku jest jego
szeroka znajomos¢ przez relewantnych odbiorcéow na okreslonym terytorium (niekoniecznie
powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art. 6°° Konwencji paryskiej o ochronie wiasnosci
przemystowej z 20 111 1883 r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spetnione, sad musi wzigé pod

uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegolnosci :

<> udziatl w rynku,
» intensywnos$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,
<> wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach wydanych 13
XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio Pucci i 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Finders. Takze
w wyroku z 6 I 2007 r. w sprawie T-477/04 TDK Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, Ze aby
spetni¢ wymog zwigzany z renomag, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow
potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie Sad dokonuje szczegotowej i
wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu
dzialan handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu
renomy. Sad zwraca uwage na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wsréd
konsumentéw, rozmiar, czestotliwos¢ i regularno$¢ sponsorowania réznych wydarzen
przyciagajacych duza liczbe widzow, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia

kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci odbiorcow.

Zakazy z art. 9 usta s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji

wskazany-mi w art. 8 ust.., stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne



znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci i Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunatu i Sadu Unii Europejskiej)

odnoszace sie do:

<> identycznosci lub podobienstwa znakéw towarowych,
<> identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug,

@,

<> istnienia ryzyka konfuzji.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze poglady Trybunalu Sprawiedliwosci i Sadu Unii
Europejskiej cechuje w tym zakresie duza jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych
orzeczeniach wielokrotnie powolywane s3 tezy wczesniejszych wyrokow, do ktérych, jako
majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji

wspolnotowego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
porownywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace i
dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu
widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z

25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 Kiap Mou, z 12 IX 2007 1. w sprawie T-363/04 La Espariola)

Identycznos¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
wowczas, gdy s3 one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie niedostrzegalnymi
dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak
i przeciwstawiane mu oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych
cech znakow i ich calosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III

2003 1. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie rodzaj
towarow, ich przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich s3
sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por.
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo, z

8 VII 2004 1. w sprawie T-203/02 Vitafruit)



Przy ocenie podobienstwa towaréw i ustug nalezy mie¢ na uwadze wszystkie istotne
czynniki, charakteryzujace ich wzajemny stosunek, a w szczegoélnosci charakter towarow i
ustug, ich przeznaczenie, sposdb uzywania, to czy ustugi i towary ze sobg konkurujg, czy sie
uzupelniaja. W niniejszej sprawie, stosunek miedzy ustugami wykonywania instalacji
budowlanych, a towarami objetymi rejestracja znakow towarowych BISAZZA i BISAZZA
mosaico charakteryzuje sie $cistym zwigzkiem w tym sensie, ze towary te s3 nieodzowne dla
$wiadczenia ushug, ktore s oferowane przez pozwanego. Swiadczenie ustug obejmuje, poza
czynnoscig prawng ustugi, dzieta, robdt budowlanych, wszelkie dziatania podejmowane przez
przedsiebiorce w celu zachecenia do ich nabycia. Ustugi, ktdre sa swiadczone w celu sprzedazy
okreslonych towarow detalicznych, bylyby zatem w przypadku braku takich towarow
pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 7 VII 2005 r. w
sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sadu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés, z
241X 2008 1. w sprawie T-16/06 O STORE)

Calosciowa ocena zaklada pewna wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnika-
mi, w szczegolnosci podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towarow,
ktdérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy towarami moze by¢
zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami towarowymi i
odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-
388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
(likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznad,
ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 X 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok Sadu z 10 IX 2008 r.
w sprawie T-325/06 Capio)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob
calosciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej
zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towardéw lub ustug, ktorych one dotycza. (por.
wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. I1-2821, z 12 X 2004
r. w sprawie T-35/03 Carpo, z 1 V 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada, z 10 IX 2008 1. w

sprawie T-325/06 Capio, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mitilhens)



Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa
wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na
wywieranym przez nie calosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementow
odrozniajacych i dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 1. w sprawie T-292/01 BASS, z 6
VII 2004 1. w sprawie T-uny/02 Chufafit) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego,
stanowigcego czes¢ zlozonego znaku towarowego, za element odrozniajacy i dominujacy w
catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-
129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-u7/02 Chufafit) O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczegélnych
elementow (por. wyrok ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 T.
w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie dominujace i odrézniajace cechy oznaczenia
sa, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01

Fifties)

Konsument zwraca zwykle najwieksza uwage na poczatkowy element stownego znaku
towarowego, to wlasnie stowo umieszczone na poczatku znaku ma zwykle najwieksza zdolnos¢
odrozniajacy i jest najlepiej zapamietywane. (wyroki Sadu z 16 III 2005 r. w sprawie T-112/03
Flexi Air, z 25 11l 2009 r. w sprawie T-21/07 Spaline, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog,
z 11V 2010 1. w sprawie T-492/08 Star Snack) Zawarty w znaku element opisowy nie moze by¢
uznany za dominujacy, albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze
by¢ oparta na elementach nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakow
towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV 2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy,
ktdéry nie zawiera zadnego elementu opisowego dla okreslonej kategorii towarow lub ustug
posiada charakter wysoce odrdzniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 1. w sprawie C-361/04
Picasso) Nadaje to ogromna wage elementowi dominujacemu znaku towarowego, ktdry
konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego koniecznos¢ oceny ogoélnego wrazenia, jakie
wywoluje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego skladnika w celu ustalenia elementu
dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties) Znaki towarowe
majace charakter wysoce odrozniajacy - samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci na rynku -
ciesza sie wieksza ochrong niz te, ktorych charakter jest mato odrozniajacy. (wyrok ETS z 29 IX

1998 1. C-39/97 Canon)

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-
informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie

de produits concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et



avisé), przy czym poziom uwagi konsumentow moze sie réznie ksztattowaé w zaleznosci od
kategorii przedmiotowych towaréw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 1 2006 1. w
sprawie C-361/04 Picasso, wyrok Sadu z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03
Venado)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ bezposredniego poréwnania roznych
znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich
obraz. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze im silniejszy jest charakter
odrézniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub z jego renomy
(znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 1 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, z 29 IX 1998 . w
sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 II 2006 r. w
sprawie T-214/04 POLO)

Istnieje pewna wspdlzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrod
odbiorcéw, a jego charakterem odroézniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsréd
odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegblnosci udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢
okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak towarowy
umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak
rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych.
(por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 1. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia
sity znaku towarowego, a przez to jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art.

6 k.c.)

Wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wylaczne do zakazania
wszystkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia,
w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do wspdlnotowego znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktorych dotyczy
wspolnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad opinii publicznej, ktore obejmuje réwniez mozliwos¢ skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym. (art. 9 ust.ab) Wylacznie uprawniony lub osoba dysponujaca jego zgoda moze

uzywac znaku towarowego na catym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 9



ust. 2) Wylgczno$¢ ta nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 12, nie moze on zakaza¢ osobie

trzeciej uzywania w obrocie:

v oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, albo tez innych
wlasciwosci towardw lub ustug;

v znaku w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia
towarow lub ustug, w szczegdlnosci bedacych akcesoriami lub czesciami zapasowymi, pod
warunkiem, ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu
(zastosowana przez ustawodawce wspolnotowego klauzula generalna pozostawia
orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan, ktore nalezy uznac¢ za niedopuszczalng
forme uzywania znaku towarowego).

W wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 The Gillette Company i
Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy Europejski Trybunat Sprawiedliwosci
wskazal na istote i funkcje prawa wylacznego na znak towarowy. Stwierdzit m.in.: Uzycie
znaku towarowego przez osobe trzeciq, ktéra nie jest jego wtascicielem, jest niezbedne do
wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to w praktyce
jedyny sposéb podania odbiorcom zrozumiatej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w
celu zachowania systemu niezaktéconej konkurencji na rynku tego towaru.(por. takze wyrok

ETS z 12 XI 2002 1. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Ustawodawca wspdlnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko (mozliwosé,
prawdopodobienistwo) sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba
trzecig uzywajaca znaku bez jego zgody, a uprawnionym ze znaku towarowego. W kazdym
przypadku ocena naleze¢ bedzie do Sadu, ktory odniesie ja do ustalonych okolicznosci
faktycznych konkretnej sprawy. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie Gillette : Do sqdu krajowego
nalezy zbadanie, czy w okolicznosciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego byto
niezbedne, przy czym powinien on wzig¢ pod uwage wymogi wymienione w pkt 33-36 niniejszego

wyroku oraz charakter kregu odbiorcéw, dla ktérych przeznaczony jest towar sprzedawany (...).]

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, ze w

celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego mogg by¢ zakazane, w szczegdlnosci, nastepujace dzialania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,



b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,
przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba zZe istnieja szczegélne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie srodki, zgodnie z
przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania

zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw Prawa wilasnosci przemystowej :

- art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia

lub oznaczenia, w szczegdlno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu

uprawnionemu na poczet zasagdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze

orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci

orzeczenia lub informacgji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym.

Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegélne powody zaniechania - uprawnia sad do
odstapienia od nalozenia sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej
art. 5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z
urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktory dopuscil sie naruszenia, winien
skonkretyzowac te szczegélne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sadowi (arbitrowi)

ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

Przedstawione zasady powinny byly znalez¢ zastosowanie do rozstrzygniecia sporu o
naruszenie prawa z rejestracji wspolnotowych znakow towarowych. Wypracowane przez sady
wspolnotowe, reguly orzekania w tego rodzaju sprawach wigza bowiem zaréwno sady
powszechne, jak i sady arbitrazowe. Abstrahujace od nich, cechujace sie dowolnoscia oceny
Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych doprowadzily w niniejszej sprawie do catkowicie

nieuzasadnionego pozbawienia B S.p.A. ochrony przystugujacych jej praw wylacznych.



Rozstrzygniecie o naruszeniu praw powodki w wyniku rejestracji i uzywania domen
internetowych o nazwach bisazza.pl, bisazza.com.pl i bisazza-installation.pl wymagato
odrebnego potraktowania kazdego ze wspolnotowych znakow towarowych zarejestrowanych
na rzecz powodki i przeciwstawienia im kazdego z oznaczen zawartych w nazwach domen

nalezacych do pozwanego.

Skoro zarzucane naruszenie ma miejsce w Internecie, nalezaloby rozwazyc¢ celowos¢
zastosowania w sprawie zasad wypracowanych przez Trybunat Unii Europejskiej w wyroku
wydanym w dniu 23 III 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google
(ewentualnie takze w wyrokach z 8 VII 2010 r. w sprawie C-558/08 Portkabin i z 25 III
2010 1. w sprawie C-278/08 Bergspechte) Takze stwierdzenie renomy znaku lub znakéw
towarowych oraz uprawnienia Rafata Kacprzaka do uzywania znakéw w celach informacyjnych
wymagaja poczynienia koniecznych ustalen oraz doglebnej oceny, zgodnie z zasadami

wypracowanymi w prawie znakéw towarowych.

Rejestracja wspolnotowych znakéw towarowych daje uprawnionej gwarancje
wylacznosci korzystania ze znaku towarowego oraz niezaktoconej realizacji ich funkcji
wskazania pochodzenia, informacyjnej, reklamowej, gwarancji jakosci towaréw lub ustug oraz
inwestycyjnej. Odmowa udzielenia powddce ochrony przystugujacych jej praw wylacznych
moze by¢ uzasadniona wylacznie stwierdzeniem przez sad polubowny, ze pozwanemu stuzy
skuteczne wzgledem B S.p.A. prawo do uzywania oznaczenia BISAZZA w domenach
internetowych. Bez znaczenia dla oceny bezprawnosci dzialania Rafata Kacprzaka s3 jego

dobra wiara, szczere intencje, czy przysparzanie powodce korzysci majatkowych.

Watpliwosci Sadu budzi ponadto uznanie przez sad polubowny niedopuszczalnosci

orzekania w przedmiocie :

1. nakazania pozwanemu zaprzestania uzywania spornych domen internetowych,
2. nakazania mu nierejestrowania i nieuzywania w przysztosci domen zawierajacych
oznaczenie BISAZZA lub podobne oraz

3.  nakazania zlozenia o$wiadczenia na stronach startowych w spornych domenach.

Sad polubowny stwierdza, ze statut i regulamin dopuszczaja wylacznie wydanie
rozstrzygniecia w przedmiocie stwierdzenia czy - w wyniku rejestracji domen internetowych -

pozwany naruszyl prawa wylaczne powodki.

Z postanowien § 1 ust.4 Statutu wynika jednak tylko tyle, ze Sad jest powotany do

rozstrzygania sporow o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej z



zakonczeniem ,,.pl”. Nie wynika z niego natomiast, ze kompetencje sadu ograniczaja sie do
wydania wyroku ustalajacego (stwierdzajacego) naruszenie lub brak naruszenia prawa, ze
powodka nie moze w postepowaniu arbitrazowym zadaé zastosowania sankcji zakazowych i

usuniecia skutkow naruszenia.

Przeciwko takiemu rozumieniu pojecia sporu o naruszenie praw przemawiaja
postanowienia Regulaminu Sadu, w szczegdlnosci definicja klauzuli arbitrazowej z art. 1, czy
art. 30 ust.av dotyczacy wydawanego orzeczenia. Nalezy zatem uznaé, ze w tym zakresie Sad
polubowny uchylit sie od calo$ciowego rozpoznania sprawy. Prawo znakow towarowych
gwarantuje bowiem wlascicielowi mozliwo$¢ domagania sie zastosowania wzgledem

naruszajacego sankcji zakazowych, a takze zadania usuniecia skutkéw naruszenia.

Interpretujac zawezajaco powolany przepis Statutu, Sad réwnoczesnie rozstrzyga o
niedopuszczeniu sie przez K czynu nieuczciwej konkurencji, cho¢ niewatpliwie tego rodzaju
kwalifikacja nie miesci sie w granicach naruszenia praw, lecz szkodzenia interesom
gospodarczym przez rynkowego konkurenta. Sad pragnie przy tym stwierdzi¢, ze motywy
zwolnienia K z odpowiedzialnosci za dopuszczenie sie czynu nieuczciwej konkurencji jest
nadmiernie uproszczone, a w wielu elementach btedne. Zasadnicze zastrzezenia musi budzi¢

uznanie, ze w okoliczno$ciach niniejszego sporu strony nie moga by¢ uznane za konkurentéw.

Ustréj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnosci gospodarczej i
swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na rynku moze podejmowaé
dzialania zmierzajace do pozyskania nabywcow oferowanych przezen towaréw (w kazdym
wypadku odnosi sie to takze do $wiadczonych przez przedsiebiorce ustug). Obejmuja one
takze, bardzo istotne z punktu widzenia samej sprzedazy, marketing i promocje. Dzialania
konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze interesow
innych uczestnikéw obrotu, sa co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko
nim tylko o tyle, o ile sa one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. (por. Wojciech
Pyziol, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia). Przeglad Prawa

Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 1. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientow (art. 1) i w zadnym przypadku nie moze by¢ traktowana jako
instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania dominujacej
pozycji. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)



Konkurencyjne s3 wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientéow dla oferowanych przez nich towaréw
poprzez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badz osltabienie cudzej. Zagrozenie
intereséw innych uczestnikow rynku musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢
zdolne do wywarcia wplywu na innych przedsiebiorcow-konkurentow, czy konsumentéw,

zdolne niekorzystnie oddziatywa¢ na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna mowi¢ wowczas, gdy na skutek
dzialania konkurencyjnego nastgpi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa
mozliwosci nabywania lub zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposdb, w jaki dziatanie
konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy, ze prawa
przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan
nieuczciwie konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody.
Obowiazek wskazania i udowodnienia istnienia takiego zagrozenia obcigza wystepujacego z

zarzutem nieuczciwej konkurengji. (art. 6 k.c.)

Zgodnie ze stanowigcym klauzule generalng przepisem art. 3 ust. 1 u.z.n.k., czynem
nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli
zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. W ust. 2 przepis ten
przykladowo wymienia dzialania stanowigce w szczegdlnosci czyny nieuczciwej konkurencji,
m.in. nasladownictwo produktéw. Uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji

warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

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

Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje wowczas, gdy dzialania (zaniechanie)
konkurenta powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub
zbytu oferowanych dobr i ustug. Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie
obowiazujacych przepiséw, w szczegolnosci u.z.n k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom
monopolistycznym, naruszenia débr osobistych, prawa wlasnosci, praw autorskich, ochrony
konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad
wspolzycia spolecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalnosci

gospodarczej.

Sad podziela poglad, iz art. 3 w ust. 1 w sposdb ogolny definiuje czyn nieuczciwej

konkurencji, przykladowo wymieniajac w ust. 2 niektére dzialania, typizowane dodatkowo w



art. 5-17 u.z.n.k. Powotane przepisy nalezy wyktadac¢ w ten sposdb, ze ogdlne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegoélawiajace pozostaja w nastepujacych

wzajemnych relacjach :

- wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego katalogu, za czyn nieuczciwej
konkurencji mozna uzna¢ takze dziatanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jezeli tylko
odpowiada wymaganiom wskazanym w ogdlnej definicji czynu nieuczciwej konkurengji,

- wymagania wskazane w art. 3 ust. 1 odnosza si¢ do czynéw wymienionych w art.5-17
u.z.n.k., okreslenie ogdlne spetnia wiec funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw
typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spelnia
przestanki jednego z przepisow art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dzialanie nie wykazuje
ktoregos ze znamion art. 3 ust.a u.z.n.k. (np. znamienia bezprawnosci) wykluczone jest

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga¢ bedzie
ustalenia, na czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez
przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2 ustawy (Czyny
nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie
art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w $wietle przestanek
okreslonych w art. 5-17 uz.n.k., a dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z
tych przepisow, podlegaja ocenie wedtug klauzuli generalnej art. 3. (tak Sad Apelacyjny w

Lublinie w wyroku z 30 1X 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Ustalenie, ze K nie dopuscit sie czynow nieuczciwej konkurencji musi by¢ oparte na

ustaleniach faktycznych, poddanych ocenie z punktu widzenia przedstawionych wyzej zasad.

W ocenie Sadu, stwierdzenie, ze pozwany K nie dopuscit sie naruszenia praw B S.p.a.
do firmy jest catkowicie arbitralne, nie poparte zadnym uzasadnieniem, ograniczone do

wskazania przepisu art. 43 k.c.

Skarzaca slusznie zatem zarzuca wyrokowi sprzecznos¢ z podstawowymi
zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ktora uzasadnia uchylenie w
calosci wyroku wydanego 9 I1I 2009 r. w sprawie sygn. akt 74/09/PA. (art. 1205 § 1 w zw. z
art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)



O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialnosci za

wynik sprawy.

Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i
wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego
stawiennictwa strony. (§3 art. 98 k.p.c.) 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 sadowe oraz koszty

nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.)

Oplaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej

udzielonej z urzedu.

Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny nakiad pracy, a takze charakter
sprawy i wkiad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowia okreslone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢
wyzsza od sze$ciokrotnej 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 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze
adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawod adwokata bedzie

wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci.

Sad ustalit oplate ostateczng na kwote 1.000 zt i uznat jg za pobrang od powddki w

catosci. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. 0 kosztach sqdowych w sprawach cywilnych).



