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W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 15 kwietnia 2019 roku

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Wspolnotowych
w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: Patrycja Chantaj
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa K. GmbH z siedzibg w Monachium (RFN)
przeciwko S. spolka z ograniczong odpowiedzialnos$cia spétka komandytowa z siedzibg
w Olsztynie
o ochrong prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu naruszania praw powoda z rejestracji stownego znaku
towarowego Unii Europejskiej ,,KICKZ” zarejestrowanego przez Urzad Unii
Europejskiej ds. Witasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod numerem 001256262 oraz
popetniania czyndéw nieuczciwej konkurencji na szkode powoda poprzez:

a) zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, sktadowania w wyzej
wymienionych celach, importowania, eksportowania i reklamowania produktow w
postaci obuwia przy wykorzystaniu oznaczen KICKS oraz KICKSSTORE,

b) zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia KICKS w nazwach domen
internetowych, ktérych pozwany jest abonentem, w szczegdlnosci (...).eu oraz
(...).com.pl, pod ktorymi pozwany prowadzi strony internetowe, za posrednictwem
ktorych swiadczy ustugi w zakresie sprzedazy obuwia oraz odziezy sportowej lub
oferuje lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odziezy sportowej,

C) zakazanie pozwanemu uzywania na stronach internetowych za posrednictwem ktorych
Swiadczy ushugi w zakresie sprzedazy obuwia oraz odziezy sportowej lub oferuje lub

reklamuje towary w postaci obuwia oraz odziezy sportowej oznaczenia KICKS, bez



wzgledu na rozmiar, kolor czy grafike czcionki, ktoéra zapisano to oznaczenie, w

szczegdlnosci oznaczenia KICKS zapisanego czcionka o nastgpujacym wygladzie:

<IC<S

. W pozostatej czesci powddztwo oddala,
. zasgdza od pozwanego na rzecz powoda kwote 2.800,00 PLN (dwa tysigce tysiace

osiemset zlotych) tytutem stosunkowego rozdzielenia kosztow procesu.

SSO Ewa Dietkow
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Uzasadnienie

W pozwie ztozonym 17 grudnia 2018 roku powdd K. GmbH z siedzibg w Monachium (RFN)

wnosit o:

b)

zakazanie pozwanemu - S. spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig spotka

komandytowa z siedzibg w Olsztynie naruszania praw powoda z rejestracji stownego

znaku towarowego Unii Europejskiej ,,KICKZ” zarejestrowanego przez Urzad Unii

Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (,,EUIPO”) pod numerem 001256262 oraz

popelniania czyndéw nieuczciwej konkurencji na szkode powoda poprzez:

zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, sktadowania w wyzej
wymienionych celach, importowania, eksportowania i reklamowania produktow w postaci
obuwia przy wykorzystaniu oznaczen KICKS oraz KICKSSTORE;

zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia KICKS wnazwach domen
internetowych, ktéorych abonentem jest pozwany w szczegdlnosci (...).eu oraz
(...).com.pl, pod ktorymi pozwany prowadzi strony internetowe, za posrednictwem
ktorych swiadczy ustugi w zakresie sprzedazy obuwia oraz odziezy sportowej lub oferuje
lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odziezy sportowe;j;

zakazanie pozwanemu uzywania na stronach internetowych za posrednictwem ktérych
swiadczy ustugi w zakresie sprzedazy obuwia oraz odziezy sportowej lub oferuje lub
reklamuje towary w postaci obuwia oraz odziezy sportowej oznaczenia KICKS, bez
wzgledu na rozmiar, kolor czy grafike czcionki, ktora zapisano to oznaczenie, w

szczegblnosci oznaczenia KICKS zapisanego czcionka o nastepujacym wygladzie:

<IC<S

nakazanie pozwanemu usunigcia skutkoéw niedozwolonych dziatan poprzez:



a)

b)

b)

zobowigzanie S. sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg w Olsztynie do przeniesienia na rzecz K.
GmbH z siedziba w Monachium, Niemcy, cato$ci praw i obowiazkoéw S. sp. z 0.0. sp. k. z
siedzibg w Olsztynie, wynikajacych z umowy z N. z siedzibg w Warszawie ((...))
dotyczacej rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej(...).com.pl;

zobowigzanie S. sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg w Olsztynie do przeniesienia na rzecz K.
GmbH z siedziba w Monachium, Niemcy, cato$ci praw i obowigzkow S. sp. z 0.0. sp. k. z
siedzibg w Olsztynie, wynikajacych z umowy z E. z siedzibg w Diegem, Belgia,

dotyczacej rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej (...).eu;

zobowigzanie S. sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg w Olsztynie do udzielenia informacji za
okres 3 lat poprzedzajacych date ztozenia niniejszego pozwu oraz od dnia ztozenia
pozwu do dnia udzielenia informacji, ktore sg niezbedne dla dochodzenia roszczen
przystugujacych Powodowi na podstawie art. 9 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia 1001/2017
oraz art. 296 ust. 1 pwp w zw. z art. 286" ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pwp i art. 130 ust. 1
Rozporzadzenia 1001/2017, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug
Pozwanego naruszajacych unijny znak towarowy Powoda, w postaci:
nazw 1 adresow dystrybutorow, dostawcow, przewidzianych odbiorcow hurtowych lub
odbiorcéw prowadzacych sprzedaz detaliczng towarow sprzedawanych przez Pozwanego
przy wykorzystaniu oznaczenia KICKS za posrednictwem sklepéw internetowych
umieszonych na stronach internetowych pod domenami (...)com.pl oraz (...).eu oraz w
sklepie stacjonarnym znajdujacym si¢ przy ul. (...) wW,;
informacji o ilosci zbytych towarow, sprzedawanych przez Pozwanego przy
wykorzystaniu  oznaczenia KICKS, za posrednictwem sklepow internetowych
umieszonych na stronach internetowych pod domenami (...).com.pl oraz (...).eu oraz w
sklepie stacjonarnym znajdujacym si¢ przy ul. (...) w W. a takze cen uiszczonych za te
towary.

Pozwany S. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia spotka komandytowa z siedzibg w
Olsztynie wnosit o oddalenie powodztwa.
Postanowieniem wydanym 1 kwietnia 2019 roku Sad zobowigzat pozwanego do

udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem powoda z pkt 11 pozwu.



Sad Okregowy ustalil:

Powdd K. GmbH z siedzibg w Monachium jest spotka prawa handlowego Republiki
Federalnej Niemiec zatozong w 1993 roku, aktualnie wchodzaca w sktad grupy Z.. Spotka jest
producentem odziezy sportowe] cenionej przez sportowcow, amatorow koszykowki i
mito$nikow mody miejskiej. Produkty oznaczone znakiem towarowym KICKZ dostepne sg w
Unii Europejskiej, w tym w P.. Powdd prowadzi rowniez sklep internetowy w domenie

Www.(...).com za posrednictwem, ktorego sprzedaje buty, odziez i akcesoria najbardziej

uznanych producentéw branzy sportowej (J., N., A., C., V. iin.) — dowdd - wydruki z stron
internetowych k. 54-84, odpis z rejestru handlowego k. 36-41. Powod jest uprawniony do
slownego znaku towarowego Unii Europejskiej KICKZ, z pierwszenstwem od 16 lipca
1999 roku, zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej w
dniu 11 lipca 2002 roku pod nr 001256262 dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji
nicejskiej: 25. odziez sportowa i rekreacyjna, obuwie sportowe dla dzieci i dorostych,
skorzane buty modowe dla mtodziezy, buty sznurowane, buty policyjne, buty motocyklowe,
obuwie deskorolkowe, nakrycia glowy do celow sportowych i rekreacyjnych; 28 artykuty
gimnastyczne 1 sportowe, w szczegolnosci przeznaczone do uprawniania sportow (...), W tym
koszykowki, baseballu i futbolu (...), oraz sprzgt sportowy utatwiajacy trening; 41 dziatalnosé¢
sportowa 1 kulturalna, w szczeg6lnosci aranzowanie wystaw firmowych w celach
kulturalnych lub edukacyjnych oraz turnieje sportowe. Powod nabyt prawo do znaku od
KICKZ AG — dowdd -$wiadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k. 44-52. Powdd oferuje
na swojej stronie internetowej www.(...).com szeroki wybor odziezy, obuwia i dodatkow
najbardziej znanych producentéw w branzy sportowej. Ponadto powdd sprzedaje rowniez
wlasne produkty — wubrania sportowe i akcesoria, dostepne na stroniec powoda

https://www.(...). Za posrednictwem obu stron powo6d prowadzi sprzedaz wysytkowa

oferowanych tam towarow do P.— dowdd — wydruki ze stron internetowych k. 54-84,

fotografie przyktadowych ofert:


http://www.(...).com/
http://www.(...).com/
https://www.(...)/
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Powdd posiada takze sie¢ sklepow stacjonarnych w catych N. . Na stronie internetowej

znajduje si¢ lista sklepow, ktorych jest jedenascie. Powod dba takze aby jego klienci byli
poinformowani o otwieranych przez niego sklepach — dowod — wydruk ze strony internetowej
k. 62-69. Znak towarowy powoda jest szeroko rozpoznawany wsroéd osob zainteresowanych
koszykowka, gdyz jest czestym sponsorem roznego rodzaju wydarzen zwigzanych z
uprawianiem tego sportu — dowdd — wydruki ze stron internetowych k. 71-77.

Pozwany S. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotka komandytowa z siedzibg w
Olsztynie prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg od 2018 roku, w ramach ktorej prowadzi

sprzedaz odziezy, obuwia i akcesoriow znanych producentéw branzy sportowej za



posrednictwem strony internetowej zarejestrowanej pod domeng (...).eu. oraz takze za

posrednictwem domeny (...)s.com.pl:
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- dowod — odpis z KRS k. 87-93, fotografie stron internetowych k. 105-112. Abonentem

domen internetowych (...) .com.pl oraz kicksstore.eu jest pozwany — dowod — dane z (...) k.

114-115, dane KRD k. 117-119, przeksztalcenie pozwanego k. 94-103. Pozwany na
prowadzonych przez siebie stronach internetowych umieszcza oznaczenie KICKS

takze W nastgpujacej formie:

<IC<S



Dodatkowo takie oznaczenia widoczne sg tez W materiatach informacyjnych oraz
promocyjnych w sklepie stacjonarnym przy ul. (...) w W. , ktore wygladaja w szczegdlnosci

W nastgpujacy sposob:

.
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- fotografie ztozone z pozwem k. 11. Pozwany uzywa oznaczenia KICKS w celu oferowania,
wprowadzania do obrotu, skladowania w wyzej wymienionych celach, importowania,
eksportowania i reklamowania towaréw sprzedawanych za posrednictwem sklepow
internetowych pozwanego, jak rowniez sklepow stacjonarnych — dowod — oferta ozwanego k.
105-112.

Sad Okregowy ocenil material dowodowy:

Pozwany przyznal okoliczno$ci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia, a zatem na
podstawie art. 229 k.p.c. nie wymagaty one dowodu.

Podkreslenia wymaga, ze w sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow
gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe majag — co do zasady — dowody z
dokumentow 1 dowody rzeczowe.

Sad oddalit wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegtych: 1) z zakresu

jezykoznawstwa na okoliczno$¢ wejscia zwrotu ,,kicks” 1 ,,kicksy” do jezyka potocznego jako
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zwrotu zwigzanego z branzg sportowa, koszykarska oznaczajacego buty do gry w
koszykoéwke, 2) z zakresu ochrony wlasno$ci przemystowej na okoliczno§¢ wskazywania
przez pozwanego w ramach sprzedazy towarow poprzez strony internetowe pod adresami

https://(...).eu/ lub https://(...).com.pl znajduje si¢ na stronie internetowej https://www.(...)/

producentdéw nabywanego przez konsumentow obuwia sportowego, obiektywnych
mozliwo$ci skojarzenia towarow oferowanych przez pozwang spotke na stronie: z towarami

oferowanymi przez powodowa spotke na stronie https://www.(...)/, istnienia jakichkolwiek

elementéw wspolnych lub podobnych, ktore mogtby wywotywaé w potencjalnym nabywcy
towarOw u powoda mylne wrazenie, iz odwiedzajac strony internetowe pozwanego pod

adresami https://(...).eu/ lub https://(...).com.pl znajduje si¢ na stronie internetowej

https://www.(...).com/us/. Dowdd z opinii bieglego specjalisty jezykoznawcy zostat zgloszony
na okolicznos¢ nie wymagajacg wiedzy specjalnej. Dowod z opinii bieglego z zakresu
ochrony wtasnosci przemystowej zostat zgloszony dla ustalenia tak faktow nie wymagajacych
wiedzy specjalnej — co pozwany oferuje na swoich stronach internetowych, ale takze faktow
prawotworczych: obiektywnych mozliwosci skojarzenia towaréw oferowanych przez
pozwanego na stronach internetowych z towarami oferowanymi przez powoda oraz istnienia
jakichkolwiek elementéw wspdlnych lub podobnych, ktére moglby wywotywaé w
potencjalnym nabywcy towarow u powoda mylne wrazenie, iz odwiedzajgc strony
internetowe pozwanego znajduje si¢ na stronie internetowej powoda. Sad podziela stanowisko
Sadu Najwyzszego z uzasadnienia wyroku z 10 lipca 2014 roku w sprawie I CSK 539/13,
LEX nr 1532942: ,,celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego jest dostarczenie sadowi
wiadomosci specjalnych, ale tylko takich, ktére s3a niezbedne dla poczynienia ustalen
istotnych dla rozstrzygniecia sprawy 1 majg utatwi¢ sagdowi nalezyta ocen¢ zebranego w
sprawie materiatu....Opinia biegtego nie moze wigc stanowi¢ podstawy ustalenia faktow
prawotworczych, poniewaz ustalenie stanu faktycznego nalezy do sadu orzekajacego. O tym,
czy dla rozstrzygnigcia sprawy niezbedne sg wiadomosci specjalne, decyduje sad”.

Sad oddalil wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadka Pawta
Szwejkowskiego na okoliczno$¢ dziatah reklamowych 1 sponsorskich podjetych przez
pozwanego w celu budowy jego marki, braku jakichkolwiek inspiracji, powotywania sig,
wzorowania si¢ przez pozwanego na powodzie, w tym w zakresie asortymentu, jak tez
wygladu strony internetowej powoda, braku stosowania przez pozwanego pozycjonowania
wynikdw wyszukiwania w wyszukiwarce google majacej na celu powigzanie wynikow
wyszukiwania powoda z towarami oferowanymi przez pozwanego, petnej samodzielnosci i

niezaleznosci pozwanego w zakresie budowy stron internetowych https:/(...).eu/ oraz
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https://(...).com.pl, braku podobienstw pomig¢dzy stronami internetowymi pozwanego pod
adresami https://(...).eu/ lub https://(...).com.pl ze strong internetowg https://www.(...)/,

wskazywania przez pozwanego w ramach sprzedazy towarow poprzez strony internetowe pod

adresami https://(...).eu/ lub https://(...).com.pl znajduje si¢ na stronie internetowej

https://www.(...)/ producentdbw nabywanego przez konsumentdéw obuwia sportowego,

kontaktéw powoda z pozwanym w zakresie uzywania zwrotu ,kicks” i uwag, ktore miat
powdd w odniesieniu do dziatalnos$ci prowadzonej przez pozwanego. Dowdd z zeznan
swiadka zostal zgltoszony na okolicznosci nie majgce znaczenia dla rozstrzygnigcia sprawy —
samodzielno$¢ w tworzeniu strony przez pozwanego i brak inspiracji ze strony powoda i
asortymentu sprzedawanego przez niego towaru, dzialania reklamowe 1 sponsorskie
podejmowane przez pozwanego, braku pozycjonowania stron i braku podobienstw pomiedzy
stronami internetowymi stron. Powod nie kwestionowal, ze pozwany wskazuje w ramach
sprzedazy towaréw za poSrednictwem stron internetowych  https://(...).eu/ oraz

https://(...).com.pl nazwy producentow, a zatem w mysl art. 229 k.p.c. okoliczno$ci te nie

wymagaty dowodu. Sad oddalil wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z przestuchania
stron z ograniczeniem do przestuchania przedstawiciela pozwanego na te same okoliczno$ci
co $wiadka P.S.. Zgodnie z art. 299 k.p.c. jest to dowod positkowy, przeprowadzany
fakultatywnie przez Sad, woéwczas, gdy pozostaja jakie§s watpliwosci w sprawie - takie, ktore
nie zostaly rozwiane pozostalym materiatem dowodowym. Zebrany w sprawie material
dowody byl wystarczajacy.

Tak jak w przypadku $wiadka okoliczno$ci na ktore miat zeznawa¢ pozwany byty badz to

nieistotne dla rozstrzygniecia, badz niesporne.

Sad Okre¢gowy zwazyl:

1. Naruszenie praw do wspolnotowego znaku towarowego

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujagcym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 roku, ktore
reguluje w go sposob calosciowy, w szczego6lnosci zasady jego rejestracji, wynikajace z niej
prawa oraz ich ochrong. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢
acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
zastosowanie. Zasadniczo, sg one powtorzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr

89/104/EWG z 21 grudnia 1989 roku majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
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czlonkowskich odnoszgcych si¢ do znakow towarowych. Implementujgca ja ustawa Prawo
wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego
unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w jakim odsyla ono do
wlasciwych przepisow prawa krajowego. Przepis art. 9 rozporzadzenia przyznaje
wiascicielowi prawo wytacznego 1 niezakltoconego uzywania znaku towarowego oraz
zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia
identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarow lub ustug - ust.la, to jest
takiego, ktore powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie elementy tego
znaku, lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang
dostrzezone przez przeci¢tnego konsumenta - tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00
(...).

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W
art. 9 ust. 3 rozporzadzenie stanowi, ze na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane W
szczegblnosci:
a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b. oferowanie towaro6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie, lub §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
c. przywoz lub wywo6z towardw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci
tych nazw;
e. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych 1 w reklamie;
f. uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujacg okreslonych dziatan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. Oznacza
to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda,
zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi si¢ to wprost do przepisow art. 296, art. 286
oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci
przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776).

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje sie, ze aby skutecznie dochodzi¢ roszczen
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zwigzanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow towarowych, niezbedne jest wykazanie
iz dziatalno$¢ potencjalnego naruszyciela moze negatywnie wplywaé na petnione przez znak
towarowy funkcje. ,,Z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze wylgczne prawo przewidziane w
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostato przyznane wiascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu
ochrone jeQo szczegolnych interesow jako wilasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu
zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie tego
prawa winno by¢ w rezultacie zastrzezone dla przypadkow, W ktérych uzywanie 0znaczenia
przez osoby trzecie wpfywa lub moze negatywnie wplywaé na petnione przez znak funkcje.”
- tak wyrok TSUE z dnia 22 wrze$nia 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.
Nalezy przypomnie¢, ze znak towarowy petni nastgpujace funkcje: oznaczania pochodzenia
(odr6zniajacy), gwarancyjng i reklamowa. Funkcja oznaczania pochodzenia (odrézniajaca)
polega na przekazywaniu potencjalnemu kupujacemu informacji o pochodzeniu
oznakowanych towarow. Pozwala zarazem zidentyfikowa¢ zrodto danego towaru lub ustugi a
takze sprawia, iz towar lub ustuga odrdzniaja si¢ od innych towaréw/ustug tego samego
rodzaju znajdujacych si¢ w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy
jakosciowa, powoduje, ze znak zapewnia o statym poziomie cech towaru lub ustugi, ktore
potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwa¢. Znak ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach
kupujacego zespot whasciwosci lub jakosci oznaczanego nim towaru lub ustugi, symbolizujac
je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsigbiorcy klient
nabywa przekonanie o jego jakosci. Funkcja reklamowa znaku realizuje si¢ przez
zachecanie kupujacych do nabycia oznakowanych nim towaréw lub ustug.

Pozwany uzywajac oznaczen wysoce podobnych do znaku towarowego powoda w nazwach
domen internetowych, pod ktorymi sprzedaje towary tozsame z towarami wprowadzanymi do
obrotu przez powoda, na stronach internetowych tych domen oraz w sklepach stacjonarnych
powoduje naruszenie podstawowej funkcji znaku towarowego KICKZ — funkcji oznaczenia
pochodzenia. Potencjalny odbiorca bedzie bowiem postrzegat produkty oferowane przez
pozwanego jako pochodzace od powoda, w szczegolnosci przez wzglad na tozsamosé
towarow. Naruszona zostaje zatem mozliwos¢ poprawnej identyfikacji podmiotu oferujacego
te towary. Powod od wielu lat jest obecny na rynku europejskim, oferujac w szczegdlnoSci
obuwie sportowe. Jest podmiotem rozpoznawalnym na tym rynku, ponosi znaczne naktady na
reklame i promocje, dociera do szerokiego kregu odbiorcow, ktorzy kojarza znak towarowy
powoda z wysoka jakoscig tych towaréw. Uzywanie przez pozwanego w obrocie wysoce
podobnych do tego unijnego znaku towarowego oznaczen, powodujacych w dodatku ryzyko

konfuzji u odbiorcow, godzi w funkcje gwarancyjna i reklamowa znaku towarowego powoda.
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Znak KICKZ nie jest wyrazem wyst¢pujacym W jakimkolwiek stowniku jezyka polskiego czy
tez wyrazow obcych, jest oryginalne pod wzgledem gramatycznym. Wyrazenie to w zaden
sposob nie weszto do jezyka potocznego i posiada zdolnos¢ odrozniajaca. Pozwany probuje
stworzy¢ wrazenie, ze do jezyka potocznego, polskiego weszto stowo Kiksy oznaczajgce
obuwie do koszykowki, co oznacza¢c ma brak zdolnosci odrdzniajacej stownego znaku
towarowego powoda KICKZ. Nie tylko nie sa to tozsame wyrazy, to jeszcze nalezy
podkreslic, ze pozwany probuje przy pomocy techniki rozmycia znaku towarowego,
szczegblnie w funkcji odrézniajgcej uczyni¢ zgodnym z prawem naruszanie praw wytacznych
powoda. To, ze W jezyku polskim, potocznym przyjeto sie nazywanie kazdego obuwia
sportowego ,,adidasy”, identycznym tak do znaku towarowego, jak i firmy producenta nie
oznacza, ze znak towarowy Adidas stracit swoja podstawowa funkcj¢. Z wyrazem , kiksy”
jest ponadto tak, ze nawet jesli probuje si¢ utrwali¢ jako synonim butéow do koszykowki to
jednak nie jest identycznym z wczeséniejszym znakiem towarowym powoda KICKZ. Zgodnie
z przepisami dyrektywy 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 roku (Dz.U.UE L z 11 lutego 1989
roku Nr 40) przy wystapieniu ryzyka wprowadzenia w btad nalezy wziag¢ migdzy innymi pod
uwage: rozpoznawalno$¢ znaku na rynku, skojarzenia, jakie wywoluje, stopien podobienstwa
migdzy oznaczeniem a znakiem towarowym oraz miedzy odpowiednio oznaczanymi
towarami lub uslugami. Im silniejszy jest znak towarowy (duza zdolno$¢ odrozniajaca,
renoma) tym latwiejsze jest wprowadzenie w btad w wyniku uzywania innego znaku. W
efekcie daje to tego typu znakom wigkszy zakres ochrony. Utrwalone w oparciu o zapisy
dyrektywy orzecznictwo TSUE przyjmuje, ze ,istnieje pewna wspétzaleznos¢ miedzy
znajomoscig znaku towarowego wsrod odbiorcow, a jego charakterem odrézniajgcym - im
bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrozniajgey.” - tak wyrok Sadu z 12 lipca 2006 roku w sprawie T-277/04 (...). Trybunat
uznal, ze im bardziej odrézniajacy jest wczesniejszy znak towarowy — czy to samoistnie, czy
to w wyniku uzyskania charakteru odrézniajagcego W nastgpstwie uzywania — tym bardziej
prawdopodobne jest, ze whasciwemu kregowi odbiorcow skonfrontowanemu z identycznym
lub podobnym poézniejszym znakiem towarowym nasunie si¢ my$l 0 wczesniejszym znaku
towarowym - wyrok TSUE w sprawie C-252/07 (...).

Stosownie do rozporzadzenia 2017/1001, dla stwierdzenia naruszenia praw wynikajacych z
rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbedne jest wystgpienie nastepujgcych przestanek:

a) istnienie prawa do znaku wynikajace z jego rejestracji;
b) bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym;

c) identyczno$¢ lub podobienstwo znaku;
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d) identycznos$¢ lub podobienstwo ustug;
e) ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad (w przypadku braku jednoczesnej
identyczno$ci znakdw i ustug).
Ponadto nalezy wykaza¢, ze dziatanie podmiotu wobec, ktorego kierowane sg roszczenia,
negatywnie wptyneto na funkcje znaku towarowego. Na podstawie art. 129 rozporzadzenia
2017/1001 sady obowiazane sg stosowac przepisy prawa krajowego, a co za tym idzie, na
podstawie art. 286 oraz 296 w zw. z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo zadac¢ od
0soby, ktéra naruszyta jego prawo:
a)  zaniechania naruszania,
b)  wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
C)  aw razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:
— na zasadach ogo6lnych albo
— poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich
dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody
na korzystanie ze znaku towarowego,
d)  zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarow,
e)  podaniu orzeczenia do publicznej wiadomosci.
Nie moze by¢ kwestionowane, ze powdd jest uprawniony z rejestracji stownego znaku
towarowego Unii Europejskiej KICKZ zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 001256262 dla
towarow W klasach 25, 28 oraz 41 klasyfikacji nicejskiej. Powod uzywa znaku towarowego
KICKZ w sposob rzeczywisty na terytorium Unii Europejskiej, w tym terytorium Polski.
Dziatanie pozwanego polega na uzywaniu oznaczenia KICKS w nazwach domen

internetowych kicksstore.eu oraz kicks.com.pl, a takze na stronach internetowych tych domen

.
w formie stownej KICKS oraz nastgpujacej formie stowno-graficznej ( I C ( S w
sklepach stacjonarnych pozwanego dla oferowania, reklamy tych samych towar6ow, dla
ktorych powdd uzywa stownego znaku towarowego KICKZ. Powdd nie udzielit pozwanemu
zgody na uzywanie unijnego znaku towarowego nr 001256262 ani oznaczen podobnych, w
zwigzku z czym dziatalnie pozwanego jest bezprawne.

W odniesieniu do zarejestrowanych znakow towarowych czesta przestanka wykazania
naruszania prawa uprawnionego do znaku towarowego przez rejestracje domeny internetowe;j

identycznej lub podobnej do znaku, jest wykazanie istnienia ryzyka wprowadzenia w blad
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przeci¢tnego konsumenta (likehood of confusion). Powod dowiddt, ze zachodzi znaczne

ryzyko wprowadzenia konsumentéw W btad co do pochodzenia towarow, gdyz:

- znak towarowy powoda oraz oznaczenie pozwanego dotycza identycznych towarow,

- znak towarowy powoda oraz oznaczenie pozwanego skierowane sg do identycznego
kregu odbiorcow,

- znak towarowy powoda oraz oznaczenie pozwanego sg bardzo podobne na wszystkich
relewantnych ptaszczyznach oceny, w tym w szczegdlnosci na plaszczyznie
fonetycznej,

- znak towarowy powoda ma wysoka sit¢ odrozniajgcg, co najmniej w zakresie wtornej
zdolnosci odrozniajace;.

Stowne znaki towarowe wykazuja wigksza podatnos¢ na utrwalenie si¢ w postrzeganiu

przecietnego odbiorcy, niz znaki, ktorych dominujacymi elementami sg forma lub grafika. W

zwigzku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie uzywania oznaczen oséb trzecich w

szerokim zakresie. ,,\W szczegdlnosci czgsto pozwala na potwierdzenie podobienstwa znaku

wczesniejszego ze znakiem pdzniejszym 0 tym samym (lub zblizonym) elemencie stownym,
pomimo innego charakteru czcionki i grafiki zastosowanej w znaku p6zniejszym. Ochrona
jest tym szersza, im bardziej fantazyjny jest znak stowny wzgledem oznaczanych towarow

(ustug)” - tak P.Podrecki, E.Traple w R.Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Tom 14C:

Prawo wilasnosci przemystowej, Warszawa 2017. Ponadto, jak zauwaza si¢ W judykaturze

przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na stowny znak towarowy szczegdlny nacisk

potozony jest na poréwnanie W ptaszczyznie wizualnej wyrazow, ktore zostaty uzyte w znaku
towarowym oraz oznaczeniu bezprawnie uzywanym, a nie postaci graficznej obu znakéw —
tak wyrok TS WE z 22 czerwca 1999 roku w sprawie C-342/97 (...).

Sad Apelacyjny w postanowieniu z 13.02.2019 r. (sygn. akt VII AGz 1385/18) opart
rozwazania na oznaczeniu graficznym uzywanym przez powoda, wskazanym w zazaleniu
pozwanego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z 7 listopada 2018 roku. Jednak to
nie to oznaczenie stanowi przedmiot prawa, ktorego naruszenie powdd podnosi w niniejszej
sprawie. Powod bowiem domaga si¢ ochrony zarejestrowanego stownego znaku towarowego
KICKZ, nie za§ oznaczenia graficznego, ktorego takze uzywa. W efekcie Sad Apelacyjny
doszedt do wniosku, ze na plaszczyznie wizualnej oznaczenia te sg tak rézne, ze znosza
podobienstwo na dwoch pozostatych ptaszczyznach (fonetycznej i wizualnej), w zwigzku z
czym nie dochodzi do naruszenia znaku towarowego. Powod nie powotuje si¢ W niniejszej
sprawie na to, ze oznaczenie graficzne ,,Kickz.com” stanowito zarejestrowany znak towarowy

I przedmiot naruszenia pozwanego. Powod domaga si¢ ochrony zarejestrowanego stownego
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znaku towarowego KICKZ, a zatem roszczenia powoda w zakresie, w jakim dotycza
zakazania wykorzystywania oznaczenia KICKS, w tym w formie graficznej sa uzasadnione.

W judykaturze przyjmuje sig, ze przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na stowny znak
towarowy istotne znaczenie ma poréwnanie - W plaszczyznie wizualnej - wyrazow uzytych w
znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie poréwnanie postaci graficznej
obu znakéw. Znak towarowy stowny przedstawia si¢ bowiem jako zapis liter i dlatego przy
poréwnaniu chodzi o warstwe stowng plaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj uzywanej grafiki,
nie ma zatem znaczenia odwotywanie si¢ do koloru i grafiki porownywanych znakéw - tak
uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2013 roku, sygn. akt Il CSK
710/12, OSNC rok 2014, nr 5, poz. 54, LEX nr 1419284. Powod dochodzi roszczen
okreslonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. powotujac si¢ na prawo wytacznego uzywania stownego
znaku towarowego KICKZ. W celu oceny podobienstwa znaku KICKS do zarejestrowanego
znaku towarowego KICKZ w ptaszczyznie wizualnej nalezy porownac wyrazy uzyte w znaku
chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie posta¢ graficzng obu znakow.

Poréwnanie catosciowe znakow powoda KICKZ oraz oznaczenia uzywanego przez

||
pozwanego KICKS oraz ( IC ( S na ptaszczyznie wizualnej oraz fonetycznej

wskazuje na bardzo wysokie podobienstwo, fonetyczng wrgcz identycznosé.

Znak powoda Oznaczenie pozwanego
KICKZ KICKS
<IC<S

Znak KICKZ jest znakiem stownym, w ktorym ochronie podlegaja stowa objete rejestracja
jako takie. Pozwany uzywa swojego oznaczenia KICKS zaré6wno w nazwach domen
internetowych, jak i na stronach internetowych znajdujacych si¢ w tych domenach, na

stronach internetowych uzywane jest rowniez oznaczenie KICKS w nastgpujacej formie

=
graficznej ( I c ( S . Oba oznaczenia uzywane sa takze w materiatach
reklamowych w sklepach stacjonarnych. Jednoczes$nie oba oznaczenia sa anglojezyczne, a W
zwigzku z tym zgodnie z wytycznymi EUIPO bedg traktowane jako fantazyjne i odrdzniajace.
Tym samym potencjalny konsument moze by¢ wprowadzony w btad co do zrodia
pochodzenia towarow. W zakresie porownania oznaczen na ptaszczyznie fonetycznej, nalezy

mie¢ na uwadze caloSciowe wrazenie fonetyczne wywierane przez oznaczenie, ktore
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determinuje liczba i kolejnos¢ sylab. W warstwie fonetycznej dominujacy czton oznaczenia
pozwanego oraz znaku KICKZ beda wymawiane przez (...) konsumentdow W sposob
identyczny. Pojedyncza litera ,,Z” umiejscowiona na koncu znaku KICKZ bedzie wymawiana
zgodnie z polska wymowa jako ,,S”. Obydwa poréwnywane oznaczenia beda zatem
wymawiane jako ,,kiks”. Z uwagi na fakt, iz elementem dominujgcym oznaczenia stowno-
graficznego jest czgs¢ stowna, powyzsze poréwnanie takze powinno mie¢ zastosowanie do
tego oznaczenia. Sad podziela stanowisko Sadu Najwyzszego z uzasadnienia wyroku z 22
lutego 2007 roku w sprawie 111 CSK 300/06, OSNC 2008/1/11, LEX nr 270905: ,,ptaszczyzna
wizualna powinna by¢ interpretowana w $cistym powigzaniu z art. 120 ust. 1 p.w.p., kazdy
bowiem znak towarowy - zgodnie z tym przepisem - jest oznaczeniem, ktore moze by¢
przedstawione w sposob graficzny. Przez oznaczenie w sposdb graficzny rozumieé nalezy
postrzegalno$¢ wzrokowa znaku towarowego, co oznacza, ze znak towarowy powinien by¢
mozliwy do zauwazenia”. W przypadku znakéw stownych - a takim jest znak towarowy
strony powodowej - znak towarowy przedstawia si¢ jako zapis liter. Znak towarowy
zarejestrowany na rzecz powoda sklada si¢ z pigciu liter: KICKZ i w jezyku polskim
wymawiane jest tak jak oznaczenie pozwanego, takze sktadajace si¢ z pigciu liter KICKS. W
przypadku znaku towarowego slownego chodzi zatem o warstwe slowng plaszczyzny
wizualnej. Tak wiec w przypadku znaku stownego istotne znaczenie ma poroéwnanie — W
plaszczyznie wizualnej — wyrazow uzytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie
uzywanym, a nie porownanie postaci graficznej obu znakéw. Jesli bowiem element stowny
nie stanowi jedynie czgsci oznaczenia stowno-graficznego, lecz stanowi cato$¢ oznaczenia
(ma charakter stowny), to nie ma uzasadnienia odwolywanie si¢ do koloru 1 grafiki obu
znakow towarowych. Tymczasem w przypadku znakow stowno-graficznych, zawierajacych
element zbiezny w postaci identycznego slowa, elementy graficzne w znaku towarowym
moga by¢ istotne (por. cyt. Uzasadnienie wyroku SN z 22 lutego 2007 roku, 11 CSK 300/06).
Pozwany postuguje si¢ oznaczeniem, sktadajacym si¢ z graficznego przedstawienia wyrazu
»KICKS”. Oznaczenie to rézni si¢ od znaku towarowego powoda jedynie jednag literg i
fantazyjnym sposobem przedstawienia. Na tle doktryny i orzecznictwa nalezy stwierdzi¢, ze
w tym przypadku element stowny ,,KICKS” jest dominujacy dla uzywanego przez pozwanego
oznaczenia, w zwigzku z czym znak stowny powoda zostal naruszony.

Postugiwanie si¢ przez pozwanego oznaczeniem KICKS w nazwach domen internetowych
Sad potraktowat jako wymieniong w art. 9 ust. 3 pkt e w zwigzku z art. 9 ust. 2
rozporzadzenia 2017/1001 posta¢ uzywania, polegajaca na postugiwaniu si¢ 0znaczeniem

KICKS jako znakiem towarowym, wysoce podobnym do znaku towarowego KICKZ, w celu
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.
reklamy. Uzywanie oznaczenia KICKS oraz ( I C ( S na stronach internetowych
powinno zosta¢ zakwalifikowane w ten sam sposob. Uzycie takiego znaku w domenie
internetowej ma bowiem quasi-reklamowy charakter, gdyz ma na celu dotarcie do obecnych i
potencjalnych klientéw z informacja o produktach lub ustugach i zacheta do ich nabywania.
Internet i strona internetowa o adresie zawierajgcym oznaczenie konfuzyjnie podobne do
wczesniejszego znaku towarowego powoda musi by¢ traktowana jako dodatkowe medium
komunikacyjne w realizacji gospodarczego przeznaczenia znaku.

Stwierdzona identyczno$¢ dominujgcych elementéw porownywanych oznaczen w warstwie
fonetycznej ma w niniejszej sprawie niezwykle donioste znaczenie, poniewaz ustugi oraz
towary powoda oraz pozwanego sg identyczne i sprowadzajg si¢ do sprzedazy obuwia
znanych producentow z branzy sportowej. Ponadto w zakresie pisowni réznica migdzy
znakiem KICKZ a oznaczeniem uzywanym przez pozwanego KICKS jest tak niewielka, ze
wprowadzajac te oznaczenia w wyszukiwarke internetowa, niezaleznie od tego, czy
wpiszemy ,.kickz” lub ,kicks”, strony internetowe powoda i pozwanego wyswietlaja si¢ na
poczatku listy otrzymanych wynikow wyszukiwania, co powoduje bardzo wysokie

prawdopodobienstwo konfuzji.

2. Naruszenie regul uczciwej konkurencji

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, ze art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 419, dalej u.z.n.k.) w
sposO6b ogblny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia
przyktadowo niektore czyny (m.in.: nasladownictwo produktow), typizowane dodatkowo w art.
5-17, ktére nalezy wyktada¢ w ten sposob, ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencii i
przepisy czyn ten uszczegdtawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknigtego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli spetnia ono przestanki z art. 3
ust.1,

- wymagania wskazane w definicji odnoszg si¢ do czynow wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1
spelnia funkcje wobec nich korygujaca, gdy okreslony stan faktyczny, formalnie, spetnia
przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos ze znamion art. 3
ust. 1 (np. bezprawnos$ci) wykluczone jest uznanie go za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia przez Sad, na

czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech

18



konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-
17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie ust. 1 art. 3. Czyny konkurencyjne
powinny by¢ badane przede wszystkim w $wietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczg si¢ one w dyspozycji ktoregos§ z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedhug klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1- tak Sgd Apelacyjny w L. w wyroku z 30
wrzesnia 1998 roku, sygn. akt 1 ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1. Na podstawie tego przepisu
chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jako$cig i cena, a nie agresywnego
wdzierania si¢ w klientelg, sposobami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami
handlowymi. Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie
ochrony zmierza do zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsigbiorcy, ktory ponidst
okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocj¢ okreslonego
produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w
kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienia okoliczno$ci
odpowiadajacych przestankom czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach
szczegollnych art. 5-17 lub w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. W razie dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji, przedsigbiorca, ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony,
moze zada¢ m.in.:

1) zaniechania niedozwolonych dziatan;

2) usunigcia skutkow niedozwolonych dziatan;

3) zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci 1 w
odpowiedniej formie - art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec roOwniez o wyrobach, ich opakowaniach,
materialach reklamowych 1 innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popetnieniem
czynu nieuczciwe] konkurencji. W szczegdlnosci sad moze orzec ich zniszczenie lub
zaliczenie na poczet odszkodowania - art. 18 ust. 2 u.z.n.k.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie
oznaczenie towarow lub ustug albo jego brak, ktore moze wprowadzi¢ klientow w blgd co do
pochodzenia, ilosci, jakosci, skladnikow, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci
zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarow albo ustug, a takze
zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z korzystaniem z nich.

Pozwany uzywajac oznaczenia KICKS w nazwach domen internetowych, w szczegolnosci
domeny (...).eu oraz (...).com.pl, pod ktorymi prowadzi strony internetowe i za
posrednictwem ktorych §wiadczy ustugi w zakresie sprzedazy obuwia oraz odziezy sportowej

lub oferuje lub reklamuje towary w postaci obuwia oraz odziezy sportowej, uzywajac
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oznaczenia KICKS w formie stownej oraz w nastepujacej formie stowno-graficznej

.
( I C ( S oraz uzywajac tych oznaczen w sklepach stacjonarnych popetnia czyny
nieuczciwej konkurencji okreslone przepisami art. 3 ust. 1 oraz art.10 u.z.n.k.
Pozwany uzywa oznaczen KICKS w ramach dzialalnosci gospodarczej i w celu osiggnigcia
korzysci majatkowej. Nazwy domen internetowych zarejestrowane lub uzywane zostaty przez
pozwanego w celu prowadzenia dziatalno$¢ gospodarczej. Uzywanie oznaczenia KICKS w
sklepie stacjonarnym pozwanego takze jest dziataniem podjetym w ramach dziatalno$ci
gospodarczej pozwanego. Obie strony dzialajg na tym samym rynku obuwia sportowego, sa
konkurentami.
Umieszczenie przez pozwanego w nazwach domen internetowych, na ich stronach oraz w
sklepie stacjonarnym i na materiatach handlowych i informacyjnych oznaczen wysoko
podobnych do znaku KICKZ rodzi powazne ryzyko wprowadzenia klientow w btad co do
pochodzenia towarow. Czyn wprowadzania w blad poprzez oznaczenie towardow lub ustug
zawarty w art. 10 u.z.n.k. stanowi konsekwencj¢ zasady postugiwania si¢ w obrocie
gospodarczym prawdziwymi oznaczeniami i informacjami. Ta zasada przyjmuje, ze podmioty
uczestniczace w walce konkurencyjnej nie beda podejmowaty dziatan celowo fatszywych lub
mogacych wywota¢ omylki po to, aby przyciagna¢ klientoéw. Pozwany celowo wykorzystuje
oznaczenia wysoce podobne do znaku KICKZ uzywanego przez powoda w ramach
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej usitujac uzyskac przewage konkurencyjng
1 zdoby¢ wigcej konsumentéw. Kieruje bowiem swoje produkty do tej samej grupy
konsumentéw, do ktorej swoje kieruje powdd. Pozwany rejestrujgc nazwy domen (...).eu oraz
(...).com.pl do prowadzenia sklepu internetowego za posrednictwem tych domen oraz sklepu
stacjonarnego miat s$wiadomos$¢, ze na rynku funkcjonuje konkurent - powod, ktory prowadzi
dziatalno$¢ gospodarcza skierowang do tej samej grupy konsumentéw z uzyciem znaku
KICKZ. Jest pogladem ugruntowanym w doktrynie, ze rejestracja domeny internetowej
wysoce podobnej do oznaczen uzywanych w obrocie na rzecz innego podmiotu stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji. Sad aprobuje poglady doktryny przytoczone przez powoda:
Przestanka bezprawnosci uzywania znaku w postaci domeny internetowej ozmacza brak
wiasnego uprawnienia do uzywania znaku towarowego, ktore osoba trzecia mogtaby
przeciwstawic¢ uprawnionemu do tego znaku. Sytuacja taka ma miejsce zarowno, gdy
uzywajgcy znaku nie ma zgody uprawnionego do tego znaku na jego uzywanie, jak i gdy
przekracza zakres dozwolonego uzywania - Anna Kobylanska, Ochrona znakéw towarowych

w Internecie, C.H. Beck, Warszawa 2005, str. 97. Przedsiebiorca, ktory jako domene
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rezerwuje znane oznaczenie gospodarcze wystepujgce na rynku, zastuguje na zarzut
nieuczciwosci. Ocena ta jest przy tym zawsze niezalezna od motywow, ktore przyswiecaly
owemu przedsiebiorcy. Bez zmaczenia jest zatem, czy dokonal on rezerwacji z myslg o
zmuszeniu witasciciela znanego oznaczenia do odkupienia od niego prawa do uzZywania
domeny, czy tez postepujgc w ten sposob chce w prowadzonej przez siebie dziatalnosci
wykorzystac¢ renome cudzego przedsiebiorstwa. Obydwa przypadki zgodnie kwalifikowane sq
jako sprzeczne z dobrymi obyczajami - tak w: Beata Gadek, Generalna klauzula
odpowiedzialno$ci za czyn nieuczciwe] konkurencji, Prace Instytutu Prawa Wtasnosci
Intelektualnej UJ, zeszyt 85, Uniwersytet Jagiellonski, Zakamycze 2003, str. 239.

Sad nie mial watpliwosci, ze rejestracja przez pozwanego nazw domen internetowych wysoce
podobnych do oznaczen wykorzystywanych przez powoda nie jest dziataniem uczciwym i
podjetym w dobrej wierze, jest takze celowym wykorzystaniem cudzej renomy.

Dziatanie pozwanego zagraza i narusza interes powoda, gdyz powod dziata na rynku (...)i
traci potencjalnych klientow, ktérzy szukajac go w Internecie nie trafiajg na jego strong
internetowg, a na stron¢ pozwanego, a takze poprzez uzywanie oznaczenia KICKS przez
pozwanego potencjalni klienci byli wprowadzani w btad co do istnienia powigzan pomiedzy

powodem a pozwanym.

Roszczenia powoda

Roszczenie o zaniechanie naruszenia jest prawng konsekwencjg naruszenia prawa do unijnego
znaku towarowego i popelnienia czynéw nieuczciwej konkurencji. Jak wcze$niej Sad
podkreslit, w mysl art. 130 ust. 1 rozporzadzenia 1001/2017, gdy sad w sprawach unijnych
znakdéw towarowych uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba zZe istnieja szczegdlne powody
zaniechania tego, decyzj¢ zakazujaca pozwanemu dziatan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe¢ naruszenia unijnego znaku towarowego. Ro0Szczenie o0 zaniechanie
znajduje swojg podstawe rowniez w przepisie 18 ust 1 pkt 1 u.z.n.k.

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania oraz udowodnione przez powoda naruszenie przez
pozwanego praw do stownego znaku towarowego KICKZ, a takze popetnienie na jego szkodg
przez pozwanego czynéw nieuczciwej konkurencji, Sad uznat za stuszne roszczenia powoda

sformutowane w pkt I a-Cc pozwu.

Roszczenie o usunigcie skutkow niedozwolonych dziatan w postaci zobowigzania pozwanego

do przeniesienia catosci przyshugujacych pozwanemu praw i obcigzajacych pozwanego
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obowigzkow na podstawie umowy z N. z siedzibg w W. (...) dotyczacej utrzymywania nazwy
domeny internetowej (...).com.pl oraz obowigzkéw na podstawie umowy z EURID
dotyczacej utrzymywania nazwy domeny internetowej (...).eu powdd opart na przepisie art.
18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.
,»W rezultacie nowelizacji regulacji odpowiedzialnosci cywilnoprawnej za naruszenie praw
wlasnosci przemystowej dokonanej ustawa z dnia 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz.
662) z katalogu roszczen przystugujacych w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy wyeliminowano roszczenie o usuniecie skutkow naruszenia. Posunigcie takie
nalezy oceni¢ negatywnie, gdyz roszczenie o usunig¢cie skutkow naruszenia stanowi bardzo
wazny S$rodek tzw. ochrony negatoryjnej praw wlasnosci intelektualnej, niezalezny od
subiektywnej wadliwo$ci naruszen (zawinienia).” — tak Anna Tischner w Komentarz do
zmiany art. 296 ustawy p.w.p. LEX/el 2008.
Sad nie podzielit przekonania powoda, ze wlasciwym sposobem usunigcia skutkow
niedozwolonych dziatan w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. jest zobowigzanie pozwanego
do przeniesienia na rzecz powoda cato$ci praw i obowigzkow pozwanego wynikajacych z
umow zawartych z N. oraz z EURid z nast¢pujacych przyczyn:
Jak wynika z tresci Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku wydanego
przez N. regulamin ten okresla warunki swiadczenia ustug przez N. w zakresie utrzymywania
nazw w domenie .pl. Zgodnie z trescig tego regulaminu:
Oferent - podmiot, ktory w celu zawarcia Umowy ztozyt Oferte bezposrednio w N. albo
za posrednictwem Partnera. (punkt 2.f Regulaminu),
Abonent - Oferent, ktory zawart z N. Umowe. (punkt 2.9 Regulaminu),
Utrzymywanie Nazwy Domeny - umozliwienie uzytkownikom Internetu korzystania z
okreslonych przez Abonenta danych niezbednych do komunikacji w Internecie i
zamieszczonych w pamieci urzadzenia przeznaczonego do tego celu przez N..
Korzystanie nastepuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urzadzenie, ktore
pochodza od uzytkownikéw Internetu. (punkt 2.1 Regulaminu),
Umowa - umowe pomiedzy N. a Abonentem, ktéra obejmuje Utrzymywanie Nazwy
Domeny oraz Obstuge Administracyjng i Techniczng. Umowa zawarta za posrednictwem
Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast $wiadczenia N.
dotyczace Obstlugi Administracyjnej 1 Technicznej reguluje odrebne porozumienie,

zawarte pomigdzy N. a Partnerem. (punkt 2.k Regulaminu),
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Zmiana Abonenta- przeniesienie catosci przystugujacych Abonentowi praw i

obcigzajacych Abonenta obowigzkéw na podstawie Umowy, na osobe trzecig. (punkt

2.m Regulaminu).
Z powyzszego wynika jednoznacznie, ze ,,posiadanie” nazwy domeny .pl jest mozliwe dzieki
zawarciu umowy przez Abonenta (pozwanego) z N. . Umowa moze dotyczy¢ ,, Utrzymywania
Nazwy Domeny” lub ,, Utrzymywania Nazwy Domeny” oraz ,, Obstugi Administracyjnej i
Technicznej”.
Strong umowy z N. jest, wiec Abonent — pozwany. Roszczenie powoda okreslone w punkcie
Il pozwu odnosi si¢, wiec do zmiany abonenta zarejestrowanych domen z pozwanego na
powoda czyli zmiany strony umowy z N. 0 utrzymywanie nazwy domeny. Stronami umowy
sa abonent oraz operator — czyli N. . Formalnie wigc jest mozliwe przeniesienie praw i
obowigzkéw z umowy o rejestracj¢ domeny. Praktycznie jednak Sad uznal, Ze nie da si¢
wykona¢ takiego zobowigzania. Z danych zawartych na stronie Krajowego Rejestru (...)
(http://(...)) wynika bowiem, ze pozwany dokonat rejestracji domeny przy uzyciu posrednika
(...).pl SA:

(..)

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 Regulaminu domeny .pl, umowa pomiedzy N. a Abonentem

zostaje zawarta w chwili przyjecia przez N. Oferty zlozonej za posrednictwem Partnera, nie

pozniej jednak niz w chwili rozpoczecia Utrzymywania Nazwy Domeny. Oferta, niezaleznie od
formy, w jakiej zostata ztozona Partnerowi, zostaje przestana przez Partnera do N. w formie
ustalonej pomiedzy N. a Partnerem w odrebnym porozumieniu.

Regulamin ten stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kk.c.. Zestawienie tej
informacji z postanowieniem regulaminu sugeruje, ze nie ma mozliwo$ci zawarcia umowy z
N. bez posrednictwa partnera. Nie ma zatem pewnosci, czy mozliwe jest skuteczne
zobowigzanie si¢ samego pozwanego do dokonania przeniesienia praw i obowigzkow z
umowy 0 domeng z N. bez udziatu posrednika. Z tresci regulaminu wynika, ze pozwany nie
bedzie w zaden sposob zobowigzany do przeniesienia praw i obowigzkéw z umowy 0
rejestracj¢ domeny, ktorg zawart z N.. Nalezy podkresli¢, ze rejestrator nie jest strong umowy
0 rejestracj¢ domeny internetowej z sufiksem .pl, jednakze jego uczestnictwo w wykonywaniu
umowy istotnie wplywa na tres¢ stosunku prawnego taczacego abonenta z operatorem
rejestru. Rejestrator jest z jednej strony zwigzany porozumieniem zawartym przez siebie z N.,
ktore okresla zasady wspOlpracy miedzy tymi podmiotami w zakresie posrednictwa przy

zawieraniu umow czy uczestniczenia w wykonaniu uméw 0 rejestracje domeny, z drugiej
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natomiast faczy go umowa z rejestrujgcym, ktora okresla wzajemne uprawnienia i obowigzki
tych podmiotéw wzgledem siebie.

W przypadku domeny .eu takze wystepuje Rejestrator, ktory wprawdzie nie jest strong
umowy, ale tak przy zawieraniu umowy, jak i przeniesieniu nazwy domeny na innego
rejestrujgcego ma kapitalne znaczenie. Z ,,Definicji Rejestrator jest firmg, ktéra w drodze
umowy akredytacyjnej z Rejestrem swiadczy Ustugi Rejestracyjne Rejestrujgcym”, a wigce jest
posrednikiem. Zgodnie z Cze¢scig 7 pkt 10.2. Polityki rejestracyjnej nazw domen ,,Na wniosek
Rejestrujgcego 0 przeniesienie Nazwy Domeny na innego Rejestrujgcego, obecny Rejestrator
ztoZzy wniosek do Rejestru o unikatowy kod autoryzacyjny potrzebny do zrealizowania
przeniesienia. Po dostarczeniu przez Rejestr rzeczonego kodu Rejestratorowi, kod
autoryzacyjny bedzie kolejno przekazany przez Rejestratora przenoszqcemu Rejestrujgcemu,
przez przenoszgcego Rejestrujgcego NOWEMU  Rejestrujgcemu 0Oraz przez nowego
Rejestrujgcego do (obecnego lub nowego) Rejestratora oraz (obecnego lub nowego)
Rejestratora Rejestrowi w celu zrealizowania stosownej transakcji”. Tak wiec i w przypadku
domeny .eu bez Rejestratora - posrednika nie jest mozliwe przeniesienie domeny na inny
podmiot.

To wszystko majac na uwadze Sad orzekt jak w wyroku.

O kosztach procesu Sad orzekl na podstawie art. 100 k.p.c. dokonujac ich stosunkowego
rozdzielenia. Powo6d wygral w 50%, a poniesione przez niego koszty to:

5.600,00 zt — optata od pozwu

1.680,00 zt — optata za czynnos$ci adwokata zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie optat za czynnos$ci
adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm.)

17,00 zt optata skarbowa od petnomocnictwa

tacznie 7.297,00 zt, a 50% z tego to kwota 3.648,50 zt.

Pozwany takze wygral w 50%, a poniesione przez niego koszty to 1.680,00 zt — optata za
czynnosci adwokata zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z 22
pazdziernika 2015 roku w sprawie optat za czynnosci adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm.)
oraz 17,00 zt tytulem optaty skarbowej od pelnomocnictwa, tacznie 1.697,00 zi, a z tego 50%
to 848,50 zt.

Po odjeciu od kwoty wyzszej 3.648,50 zt kwoty 848,50 zt na rzecz powoda pozostaje kwota
2.800,00 zt, ktora od pozwanego Sad zasadzil.
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