Sad Polubowny
do spraw Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacii
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 136
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Wyrok
Sadu Polubownego ds. Domen Intemetowych

Przy Poiskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych

w skiadzie: dr Anna Sokolowska-tawniczak — arbiter Sadu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2020 r.

sprawy z pow6dziwa

Caran d'Ache SA, z siedzibg w Thénex, Szwajcaria, Chemin du Foron 19

reprezentowanej przez petnomocnika adw. Michata Siciarka z LDS tazewski Depo i Wspdlnicy
sp.k., Prosta 70, 00-838 Warszawa

przeciwko pozwanej
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reprezentowanej przez pelnomocnika r

o stwierdzenie naruszenia praw Pow6dki w wyniku zawarcia uméw na utrzymywanie nazw
domen internetowych:

carandache,pl oraz carandache.com.pl

dzialajac na podstawie prawidlowo podpisanych zapiséw na Sad Polubowny ds. Domen
Internetowych przy Polskiej izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 25 marca 2020 r.



(o$wiadczenie pelnomocnika Powddki) oraz z dnia 18 maja 2020 r. (oswiadczenie abonenta
spornych nazw domen internetowych);

orzeka:

1. Pozwanal 0.0. sp.k. z siedzibg w Warszawie w wyniku zawarcia uméw
na utrzymywanie nazw domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl
naruszyla nastepujgce prawa Powddki Caran d’Ache SA:

e na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnos$ci
przemystowej — naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego;

¢ na podstawie art. 43 (10) par. 1 kodeksu cywilnego — naruszenie débr
osobistych w postaci prawa do firmy;

e na podstawie art. 3ust. 1 wzw. z art. 5iart. 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalezaniu nieuczciwej konkurencji — popeinienie czynéw nieuczciwej
konkurencii.
2. Zasgdza od Pozwanej sp. z 0.0. sp.k. na rzecz Powddki Caran d’Ache SA

kwote 3690 =zt tytutem zwrotu kosztéw postepowania.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2020 r. do Sadu Polubownego do spraw Domen Infernetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako: ,Sad”) wplyngto pismo Caran d'Ache SA z
siedzibag w Thoénex w Szwajcarii (wniosek przedprocesowy) informujgce o zamiarze wszczgcia
postepowania arbitrazowego przed Sadem przeciwko abonentowi nazw domen internetowych
carandache.pl oraz carandache.com.pl, spéice T wd. Z 0.0, sp. k. Z siedzibg w
Warszawie.

W dniu 25 marca 2020 r. do Sadu wplynat zapis na sgd polubowny podpisany przez
peinomocnika Caran d'Ache SA -~ adwokata Michata Siciarka. W dniu 18 maja 2020 r. do Sadu
wplyngt zapis na sad polubowny podpisany przez abonenta nazw domen internetowych
carandache.pl oraz carandache.com.pl, spdice sp. Z 0.0. sp. k. z siedzibg w
Warszawie reprezentowang przez . oraz” =~ T ., zgodnie z zasadami
reprezentacji spotki wynikajgcych z KRS).

W dniu 2 czerwca 2020 r. do Sadu wplynat pozew ziozony przez Caran d’Ache SA z siedzibg
w Thinex, w Szwajcarii przeciwko ~ Z0.0. sp.k. z siedzibg w Warszawie.



W pozwie Powbddka wniosla o:

(1) stwierdzenie, ze sp. Z 0.0. sp. k. w wyniku zawarcia uméw o rejestracje |
utrzymanie nazw domen intemetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl
naruszyta prawa Powédki;

(2) Zasadzenie kosztéw od Pozwanej na rzecz Powddki kosztéw postepowania zgodnie 2
regulaminem Sgdu.

W pozwie Powddka wskazafa naruszenie przez Pozwang nastepujgcych przepiséw prawa:

(1) Naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wiasno&ci
przemystowsj — naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego;

(2) Naruszenie art. 43 (10) par. 1 kodeksu cywilnego — naruszenie débr osobistych w
postaci prawa do firmy;

(3) Naruszenie art. 3 ust. 1wzw. zart. §iart. 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
hieuczciwej konkurencii — popeinienie czynéw nieuczciwej konkurencii.

W uzasadnieniu pozwu Powédka wskazata, Ze prowadzi dziatalno§é gospodarcza z zakresu
produkeji i sprzedazy materiatéw i artykuléw piémienniczych. Pow6dka wskazata, ze historia
marki akcesoriow pimienniczych Caran d'Ache siega 1924 r. Marka Powddki cieszy sie
migdzynarodowa renomg i uznaniem wsréd klientéw. Produkty marki Caran d'Ache
sprzedawane s3 co do zasady w specjalistycznych sklepach pi$mienniczych powadzonych
przez autoryzowanych dysirybutoréw. Produkty Powddki sa wprowadzane do obrotu na
terenie Polski co najmniej od 2010 r.

Powodka wskazata, Ze jest uprawniona m.in. do slownego migdzynarodowego znaku
towarowego CARAN D’ACHE o numerze IR 622610 zarejestrowanego dnia 4 lipca 1994 r. i
przeznaczonego do oznaczania towaréw i ustug nalezacych do klas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 38, 37, 38, 39, 40, 41, 42. W szczegdlnosci towary i ustugi objete rejestracja sa
nastepujace:

(klasa 16) papier, tektura i artykuty papiernicze, papier do pakowania; produkty papierowe do
sprzatania i higieny osobistej; druki; materialy introligatorskie; fotografie, papeteria, kieje do
materiatéw papierniczych lub do uiytku domowego; materialy przeznaczone dla artystow:
maszyny do pisania i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli); materialy szkoleniowe i instruktazowe
(z wyjatkiem aparatdéw); arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania;
karty do gry; czcionki drukarskie; matryce; oléwki; otdwki automatyczne; grafity; przediuzacze
do ctéwkéw; naktadki na otéwki, temper6wki do grafitéw; temperéwki do otéwkéw; maszyny
do ostrzenia grafitéw i oléwkéw, pastele, kredki $wiecowe, przediuzacze do kredek, naktadki



na kredki, piéra wszelkiego rodzaju i we wszystkich kolorach, materialy kolorowe do
rysowania, stojaki na pidra, piéra ze zbiorniczkami, piéra kulkowe, clenkopisy, kredki
otéwkowe, flamastry, nabojs, atrament, gumki do &cierania; pedzle, gwasze, farby wodne do
malarstwa artystycznego, plastelina, kieje, tasmy klejgce, materialy do pisania i rysowania,
ksigzki, kalendarze, atlasy, zeszyty do pisania i rysowania, plakaty; piémiki.

(klasa 35) reklama; zarzgdzanie dzialalno$cig gospodarczg; administrowanie dzialainoécig
gospodarczg;, ustugi biurowe; usfugi Swiadczone w celu pomocy w prowadzeniu iflub
zarzadzeniu dziatalnoscig gospodarcza.

Powédka podniosta, Ze jest abonentem nazwy domeny internetowej carandache.com,
zarejestrowanej w dniu 31 pazdziernika 1998 r.

Wedtug twierdzeti Powddki zawartych w pozwie, Pozwana - spétka Sp. 20.0. sp.k.
(dawniej Prime Line s.c. Jacques Boue, Marcin Peszko), w okresie od 30 wrzeénia 2014 r. do
22 listopada 2019 r., wspdipracowata z Powddks i byta autoryzowanym dystrybutorem na
terytorium Polski produktéw marki Caran d’Ache.

W dniu 20 czerwca 2016 r. Pozwana zarejestrowana nazwy domen internetowych
carandache.pl oraz carandache.com.pl na wiasng rzecz.

Powodka wskazata, Ze 22 listopada 2019 r. wspéitpraca pomigdzy nig a Pozwang zostata
zakoniczona z uwagi na niedotrzymywanie przez Pozwang warunkéw finansowych
uzgodnionych przez strony. Pismem z dnia 22 listopada 2019 r. Pewddka wezwata Pozwang
do przekazania zarejestrowanych przez Pozwang w dniu 20 czerwca 2016 r. nazw domen
internetowych: carandache.pl oraz carandache.com.pl. Powédka w pozwie podniosta, ze nie
udzielita licencji ani w nie upowaznita Pozwane] do uzywania firmy Caran d’Ache, ani do
uzywania miedzynarodowego znaku towarowego Caran d'Ache IR 622610 ani do ubiegania
sie o rejestracje i uzywanie nazw domen intemetowych zawierajacych firme i znak Powédki.

Powddka domagala sig ochrony swoich praw na podstawie art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy
Z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoséci przemystowej (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z
pézn. zm,, dalej jako ,pwp”), art. 43 (10) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej jako: ,kc") orazart. 3ust. 1wzw.zart. § i
art. 16 ustawy z dnia 16 kwletnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz
U. z 2020 r. poz. 1913, dalej jako ,,uznk”).

W uzasadnieniu pozwu Powddka wskazata, ze w ninigjszej sprawie dochodzi do naruszenia
prawa do znaku towarowego na podstawie art. 286 ust. 2 pkt 2 pwp zgodnie z ktérym
uprawniony Z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wezesnigjszym pierwszerisiwem moze zakazad innej osobie bezprawnego uzywania w



obrocie gospodarczym znaku identycznege lub podobnego do znaku towarowego, na ktéry
udzielono prawa ochronnego z wezeéniejszym pierwszefistwem na rzecz tego uprawnionego
w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w blad, kiére obejmuje w szczegélnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszefistwem. W
ocenie Powddki w niniejszej sprawie zachodzi wysokie podobieristwo oznaczenia Zawartego
w nazwach domen internetowychcarandache.pl, carandache.com.pl oraz migdzynarodowego
znaku towarowego CARAN D'ACHE IR 622610 zarejestrowanego na rzecz Powédki |
jednoczesnie identyczno$é ustug podlegajgcych poréwnaniu, w tym usiug z klasy 35 f.
reklamy w zakresie ustug internetowych, co powoduje mozliwe$é wprowadzenia odbioreéw w
blad. Zdaniem Powédki nawet przy zafoZeniu, ze odbiorcy byliby w stanie odréznié
przedmiotowe oznaczenia oraz przyjaé, ze spomne strony internetowe nie naleza do Pow6dki,
mogq blgdnie mniemad, ze ushugi oferowane pod spornymi nazwami domen internetowych
pochodzg 2 przedsigbiorstwa powigzanego organizacyjnie, ekonomicznie, gospodarczo lub
prawnie z Powddka.

Powédka ponadto podkresliata, Ze znak towarowy CARAN D'ACHE jest tzw. silnym znakiem
towarowym, poniewaz jest identyczny z trzonem firmy uprawnionego. W ocenie Powddki o
zwigkszongj sile odrézniajgeej tego znaku decyduje miedzy innymi wieloletnia obecnoéé na
rynku produktéw oznaczonych tym znakiem, ich wysoka jako§é oraz powszechne uznanie
jakim cieszy sie wérdd odbiorcéw.

W zakresie naruszenia art. 43 (10) ke tj. naruszenia prawa do firmy — zdaniem Powédki
dziatanie Pozwanej, ktéra jest bylym dystrybutorem produkiéw Powddki, polegato na
podszyciu sie pod firme Powddki w celu skorzystania z jej reputacii i renomy. Powédka
twierdzita, Zze dziatania Pozwanej zostaly dokonane w zie] wierze i naruszajg réwniez funkcje
indywidualizujaca i reklamowg firmy Powédki oraz uniemozliwialy postugiwanie sie przez
Powddke na terytorium Polski oznaczeniem firmowym w nazwach domen internetowych.

Powédka podniosta réwniez, ze dzialania Pozwanej wypeiniajg czyny nieuczciwej konkurencji.
Powddka zarzucita Pozwanej, ze rejestracja spornych nazw domen internetowych jest
dziataniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami. W ocenie Powédki Pozwana
wykorzystuje w spornych nazwach domen intemetowych chronione oznaczenie Pow6dki
$wiadomie wykorzystujgc skojarzenie ze znakiem towarowym oraz firma Powédki w celu
zwigkszenia populamosci swoje] sitrony oraz liczby wySwietlen w  wyszukiwarkach
intemetowych.

Zdaniem Powddki, Pozwana utrudnia jej dostep do poiskiego rynku poprzez utrudnianie
Powédce kontaktu z Klientami oraz potencjainymi kiientami, ktérzy poszukujac produktéw
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Powoddki lub strony interetowej Pow6dki w polskiej wersji jezykowej mogli zostaé mylnie
skierowani na strony internetowe identyfikowane przez sporne nazwy domen internetowych.

Powddka podniosta réwniez, ze rejestracja nazw domen intemetowych zawierajacych w czesci
odrézniajgcej oznaczenie identyczne do oznaczenia firmy Powédki, ktére nie jest zwigzane z
dziatalno&cig Pozwanej ani jej firma, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wskazany w art. 5
uznk.

W dniu 22 lipca 2020 r. wplyneta od Pozwanej odpowiedZ na pozew, w ktérej Pozwana wniosta
o0 orzeczenie, 2e nie stwierdzono naruszenia przez Pozwang praw Powdadki w wyniku zawarcia
umowy na utrzymywanie nazw domen internetowych carandache.pi craz carandache.com.pl.

Pozwana zaprzeczyta, Ze nabyta sporne nazwy domen internetowych w zlej wierze. Pozwana
byla wyltaczonym autoryzowanym dystrybutorem marki Caran d'Ache na terytorium Polski.
Zdaniem Pozwanej zawarcie uméw na utrzymywanie spornych nazw domen intemetowych
bylo wigc oczywistym i koniecznym dziataniem wytgcznego dystrybutora, by zabezpieczyé
mozliwoéé dystrybuciji w Polsce.

Jak twierdzi Pozwana, w okresie wspdlpracy z Powddkag uzywanie sporych nazw domen
internetowych polegato, zgodnie z ustaleniami stron, na tym, Zze po naci§nieciu przez
uzytkownika nazw domen intemetowych nastepowalo przekierowanie do oryginalnego
szwajcarskiego sklepu carandache.com.

Pozwana podniosta, 2e strony sg w trakcie negocjacji koriczgcych ich wspélprace.
Przedmiotem negocjaciji jest rowniez kwestia uwolnienia nazw domen intemetowych przez
Pozwang. Zdaniem Pozwanej, w okresie wspéipracy handlowej byta mowa o tym, ze sporne
nazwy domen internetowych zostang przekazane Powédce w ramach wymiany handlowej. W
sytuacji gdy Powédka zakoriczyta wspodlprace z Pozwang ustalenia te przestaly by¢ aktualne.

Obecnie Pozwana nadal kupuje produkty Powddki od aktualnego wylacznego dystrybutora na
Polske i legalnie sprzedaje je w swoich sklepach detalicznych. W ocenie Pozwanej dowody
przedioZzone przez Powédke (zatgczniki od 12 do 19 do pozwu) nie wykazujg by Pozwana
uzywata spornych nazw domen internetowych, lecz o najwyzej pokazujg sieé¢ dystrybucji marki
Powdodki.

Pozwana podniosta réwniez zarzut braku kognicji Sadu Polubownego ds. Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki | Telekomunikacji w zakresie orzekania w
sprawach o ochrong débr osobistych i delikidw. W ocenie Powddki arbiter tut. Sadu nie moze
wykraczaé poza kwestig naruszenia prawa w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw
domen internetowych. Zarzut braku wiasciwosci rzeczowe] zostat oddalony przez Sad
Polubowny postanowieniem z dnia 22 wrzesnia 2020 r.



Postanowieniem z dnia 16 pazdziernika 2020 r. Sad Polubowny w niniejszej sprawie oddalit
wniosek dowodowy strony pozwanej o przeshichanie na rozprawie w charakterze strony -
. - czlonka zarzadu Komplementariusza Pozwanej. Przestuchanie stron w trybie
jest dowodem positkowym i jego przeprowadzenie nalezy do uznania sadu, ktéry decyduie,
czy istotne dla rozpoznania sprawy fakty zostaly juz dostatecznie wyjasnione. Dia tut. Saduy,
wobec wyjasnien Pozwanej i ich pézniejszej oceny dokonanej przez Sad, nie bylo
koniecznoci positkowania si¢ dodatkowo zeznaniami strony.

Zarzadzeniem z dnia 16 paZdziernika 2020 r. Sgd Polubowny, dziatajac na podstawie art. 25
ust. 4 Regulaminu Sadu Polubownego, wyznaczyt stronom 14-dniowy termin na dostarczenie
dodatkowych dowodéw i twierdzeri. Strony zostaly uprzedzone, Ze po uplywie tego terminu
Sad Polubowny zamknie postepowanie i przystapi do wydania orzeczenia w tej sprawie.

Pismem procesowym z dnia 30 pazdziernika 2020 r. Powddka podtrzymata swoje stanowisko.
W uzasadnieniu dodatkowo wskazata, Ze wspbipraca stron nie miata charakteru
gwarantujagcego Pozwanej statusu wylgcznego dystrybutora. Powédka przyznala, ze
wspdipraca stron rozpoczeta si¢ 30 wrzesnia 2014 r., ale Pozwana zostata autoryzowanym
dystrybutorem, a nie wylgcznym.

Powédka zaprzeczyla, Ze istnialy ustalenie dotyczace sposobu wykorzystania spornych nazw
domen internetowychw formie zaprezentowanej przez Pozwang, ti. polegajacej na
przekierowaniu uzytkownikéw Internetu wchodzacych na spome domeny do internetowej
strony Powddki carandache.com. Powddka podniosta, Ze z historii siron internetowych
zapisanych za poSrednictwem narzgdzia internetowego ,Wayback Machine” przynajmniej od
dnia 1 sierpnia 2015 r. w przypadku nazwy domeny internetowej carandache.pl, a w przypadku
nazwy domeny internetowe] carandache.com.pl przynajmniej od dnia 9 stycznia 2016 r.,
Jedyne przekierowanie jakie bylo aktywne bylo f:rzekierowaniem do profilu Pozwanej na
portalu spofecznodciowym Facebook ¢ nazwie .Caran d'Ache Poiska™. Na profilu tym
Pozwana uzywata oznaczeri identyfikujgcych firme Powodki. Znajdowaly sie tam réwniez
informacje dotyczace przedsigbiorstwa Pozwanej. Zdaniem Powédki, spome nazwy domen
internetowych byly wykorzystywane przez Pozwana jedynie do promowania jej wiasnej
dziatalnosci gospodarczej. Takie dziatania, zdaniem Powédki, noszg znamiona pasozytnictwa.

Powddka podniosta, Ze o rejestracji spornych nazw domen przez Pozwang dowiedziata sie
odpowiednio 18 czerwca 2019 r. — w przypadku nazwy domeny intemetowej carandache.pl
oraz 8 stycznia 2020 r. —w przypadku nazwy domeny internetowe] carandache.com.pl, co bylo
wynikiem globalnego badania nazw domen internetowych z elementem carandache, ktére
zostalo przeprowadzone przez firme i na zlecenie Powddki.



Powtdka wskazale, ze w zwigzku z zakoriczeniem wspéipracy pomiedzy stronami toczg sig
dwa oddzielne spory — pierwszy dotyczacy sptaty zadiuzenia Pozwanej, a drugi dotyczacy
przeniesienia na Powddke spornych nazw domen internetowych.

Ponadto Powddka podniosta, 2e Pozwana cbecnie probuje wykorzystaé fakt rejestracji na
swojg rzecz spornych nazw domen internetowych w celu wywarcia presji finansowej na
Powédce | zmniejszenia swojego zadiuzenia. Zdaniem Powddki dziatania te nosza znamiona
deliktu ,cybersquatting-u®.

Pismem procesowym 2z dnia 10 listopada 2020 r. Pozwana wniosta ¢ wyznaczenie
dodatkowego terminu na przedstawienie dodatkowych twierdzen i dowodéw, nie krotszego
jednak niz 21 dni, w celu ustosunkowania sig przez Pozwang do twierdzen i dowodéw
przediozonych przez Powddke w pismie z dnia 30 paZdziemika 2020 r. Nie ustosunkowata sie
do zadnych twierdzeri Powddki ani nie przedstawita zadnego stanowiska do dnia wydania
wyroku §j. do 19 grudnia 2020 r.

Sad w niniejszej sprawie ustalit nastepujacy stan faktyczny:

Powddka jest spotka zagraniczng z siedzibg w Th3nex, w Szwajcarii, dzlatajacg od 1924 r. pod
firmg Caran d’Ache SA. Przedmiotem dziatalnoSci spétki jest produkcja Iuksusowych
akcesoriow piSmienniczych (zatgcznik nr 3 do pozwu wraz z tlumaczeniem stanowiacym
zatgcznlk nr 9 do pisma z 30 pazdziemika 2020 r.).

Produkty marki Caran d’Ache sprzedawane sg w specjalistycznych sklepach pismienniczych,
prowadzonych przez dystrybutoréw (zatgeznik nr 4, nr 6 do pozwu) i byly dostepne na
portalach typu allegro.pl (zatgcznik nr § do pozwu). Produkty Powddki byly oferowane do
sprzedazy na terenie Polski przed datg rejestracji spornych nazw domen internetowych
(zataczniki nr 5 oraz 6 do pozwu).

Powbdka posiada prawo ochronne na miedzynarodowy znak siowny CARAN D'ACHE
zarejestrowany pod numerem IR 622610, z plerwszeristwem od 4 lipca 1994 r. Znak zostat
zarejestrowany dla cznaczania towardw i ustug z klas: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42. Prawo ochronne na powyzszy znak towarowy wygasa 4 lipca 2024 r. Wyzej
wymieniony znak towarowy uzyskat ochrong réwniez na terenie Polski (zatgcznik nr 10 do
pozwu).

Powddka jest abonentem nazwy domeny internetowej carandache.com, zarejestrowanej w
dniu 31 pazdziemika 1998 r. (zafgcznik nr 11 do pozwu wraz z tiumaczeniem stanowigcym
zatacznik nr 10 do pisma z 30 pazdziernika 2020 r.).



Pozwana jest polskg spdlka z siedziba w Warszawie, dzialajaca obecnle pod firma ! 3
sp. z 0.0. sp.k. Przedmiot dziataino$ci gospodarczej Pozwanej obejmuje min. sprzedaz
detaliczng gazet i artykutéw pi$miennych (zalgczniki 17 oraz 20 i 21 do pozwu).

W dniu 30 wrzesnia 2014 r. Powddka rozpoczeta wspéiprace z Pozwang. Pozwana zostala
autoryzowanym dystrybutorem produkiéw Caran d’Ache na terytorium Polski (zatgcznik nr 22
do pozwu wraz z ttumaczeniem stanowigcym zafgcznik nr 11 do pisma z dnia 30 pazdziemika
2020 r.). Pozwana nie kwestionuje tej okoliczno$ci — w odpowiedzi na pozew twierdzi, Ze byta
autoryzowanym, wylgcznym dystrybutorem na terenie Polski produktéw Powddki. Pozwana
nie przediozyta dowodéw wykazujgcych to, ze byla wylgcznym dystrybutorem produktéw
Powédki, a Powddka zaprzecza (pismo z 30 paZdziernika 2020 r.) jakoby Pozwana miata
status wylgcznego dystrybutora. W swietle przediozonych dowododw brak jest uzasadnienia
dia twierdzenia, ze Pozwana miata status wytgcznego dystrybutora produktéw Powé6dki na
terenie Polski.

W trakcie trwajgcej wspoipracy, w dniu 20 czerwca 2016 r. Pozwana zostata abonentem nazw
domen intemetowych zarejestrowanych pod adresami internetowymi carandache.pl oraz
carandache.com.pl. Powbdka w pozwie (s. 5) wskazata, Ze nie udzielila licencji ani w 2aden
inny spos6b nie upowaznita Pozwanej do uzywania formy Caran D'Ache oraz jege
migdzynarodowego znaku towarowego Caran D'Ache o numerze IR 622610 ani tez do
ubiegania sig o rejestracje i uzywanie nazw domen internetowych zawierajgcych firme i znak
Powddki. Pozwana, w odpowiedzi na pozew, wskazata, ze zawarta umowy na utrzymywanie
spornych nazw domen internetowych _co bylo oczywistym i koniecznym dziataniem
wylacznego dystrybutora, by zabezpieczyé mozliwos¢ dystrybucii w Polsce”. Nastepnie
Pozwana wskazala, 2e w okresie wspdlpracy stron uZzywane spornych nazw domen
internetowych polegato, .zgodnie z ustaleniami sfron” na tym, ze po nacinieclu przez
uzytkownika nazwy domeny nastepowalo przekierowanie do oryginalnego, szwajcarskiego
sklepu carandache.pl. Pozwana wskazata réwniez (s. 4 adpowiedzi na pozew), ze ,zawarcie
umowy ha utrzymywanie domen nie nastgpowato przeciwko powodowi, lecz w ramach
autoryzowanej dystrybucjl, za wiedzg i zgodg Powoda™.

Powoédka w pismie z 30 pazdziernika 2020 r. zaprzeczyta jakoby Pozwana | Powédka ustalaty
sposéb wykorzystywania spomych nazw domen internetowych, w szczegélnoéci Powdd nie
miat wiedzy, do momentu zapoznania si¢ z cdpowiedzig na pozew, o Zadnym fego rodzaju
przekierowaniu. Powodka nie przedstawita dowodow na istnienie takiego przekierowania. Jak
wykazala Powddka za pomocg archiwalnych stron internetowych zapisanych za
posrednictwem narzedzia Wayback Machine, dnia 1 sierpnia 2015 r. w przypadku domeny
carandache.pl oraz dnia 9 stycznia 2016 r. w przypadku domeny carandache.com.p! Pozwana



wykorzystywata sporne nazwy domen internetowych w celu przekierowania uzytkownikéw do
profilu na portalu spoteczno$ciowym Facebook o nazwie ,Caran d'ache Poiska®,
prowadzonego przez Pozwang (zatgczniki nr 1 oraz 2 do pisma z 30 pazdziernika 2020 r.).
Powédka zaprzecza réwniez (s. 6 pisma z 30 pazdziernika 2020 r.), 2e wiedziala o tym, 2e
Pozwana zawarta w 2016 r. umowy na utrzymywanie spornych nazw domen intemetowych.
Jak wskazata Powddka o fakcie rejestracji nazwy domeny intemetowej carandache.pl na rzecz
Pozwanej dowiedziata sie¢ w dniu 18 czerwca 2019 r., kiedy to zaangazowana przez nig firma
SafeBrands przekazata Powédce wyniki badania dostepno&ci nazw domen internetowych z
wykorzystaniem elementu ,carandache® (zatacznik nr 5 do pisma z 30 pazdziernika 2020 r.
wraz z tlumaczeniem zawartym w pi$mie z dnia 6 listopada 2020 r.). W odniesieniu do nazwy
domeny intemetowej carandache.com, Powddka twierdzi, Zze dowiedziala sig o fakcie
zarejestrowania jej przez Pozwang w dniu 8 stycznia 2020 r. réwniez na skutek badania przez
firme SafeBrands (zalgcznik nr 8 do pisma z dnia 30 pazdziernika 2020 r. wraz z thumaczeniem
zawartym w piémie z dnia 6 listopada 2020 r.). Nalezy w tym miejscu podnie&¢, Ze Pozwana
w Zzaden sposéb nie udowednita faktu udzielenia zgody (w tym réwniez udzielenia licencji na
uzywanie znaku towarowego Powddki w jakimkolwiek zakresie) przez Powéddke na zawarcie
przez Pozwana uméw na utrzymywanie spornych nazw domen internetowych. Pozwana w tym
zakresie powolywata sig na blizej nieokreslone ,ustalenia ustne” nie wskazujgc nawet co bylo
przedmiotem tych ustalefi.

Wspdlpraca migdzy Pozwang a Powoddka zostala zakoriczona przez Powédke pismem pt.
.fozwigzanie umowy dystrybucyjnej” 22 listopada 2019 r. (zalgcznik nr 23 do pozwu wraz z
tiumaczeniem stanowigcym zatacznik nr 12 do pisma z 30 paZdziernika 2020 r.). W pi$mie tym
Powoédka wskazala, Zze Pozwana nadal nie zaptacita Powddce faktur na kwote 30 268, 30 CHF,
Ponadto Powddka wskazata, e umowa dystrybucyjna pomigdzy Pow6dka a Pozwang wygasa
Z dniem 29 lutego 2020 r. W przedmiotowym pismie Powédka wezwala réwniez Pozwang do
skontaktowania sig z home.pl w celu zwolnienia nazwy domen internetowych ,carandache.pl”
o przestania do Powddki kodu autoryzacyjnego. W tym zakresie Powodka powotala sie na
korespondencje z 14 listopada 2019 r. kidra jednak nie zostata przediozona przez Powddke.
Pozwana nie zaprzeczyta okolicznosci zakoticzenia wspétpracy z Powédki. W odpowiedzi na
pozew wskazata jednak, 2ze sfrony postepowania sg w trakcie negocjacji koriczgcych ich
wspblprace, jak réwniez, Ze strony postepowania podniosly wobec siebie roszczenia
finansowe, a takze sg w sporze co do kwestii ,uwolnienia® nazw domen internetowych. Na
dowdd wyzej wymieniony okolicznosci Pozwana przedlozyla do akt sprawy wydruki
korespondenciji pomiedzy firmg Creditreform Polska sp. z 0.0. a Pozwang (zatgcznik nr 3 do
odpowiedzi na pozew), z kiérej wynika m.in., Ze strony negoclowaly zwrot kosztéw
marketingowych poniesionych przez Pozwang, a takze ,uwolnienie® nazwy domeny
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carandache.pl. Z dokumentéw przediozonych przez Pozwang wynika, e Pozwana zmienita
zdanie w kwestii odptainosci za przekazanie Powédce nazwy domeny carandache.pl. W
korespondencji mailowej z dnia 7 lipca 2020 r. wystanej przez petnomocnika Pozwanej
wskazano, Ze .0 bezpfatnym udostepnieniu byta mowa tu? przed wypowiedzeniem, o kidrym
nic nie zostafo jakkoiwiek wspomniane podczas spotkania. To chyba jasne, 2e w fakiej sytuacji
zmieniajq sig realia, gdy przestajemy wsp&ipracowac. Domeng carandache.pl wyceniamy na
10 000 CHF". Nalezy zatem uznaé, Ze w zakresie nazwy domeny carandache.pl Pozwana
zazadata od Powédki zaptaty w wysokoéci 10 000 CHF za ,udostepnienie® nazwy domeny
carandache.pl. (nalezy mniema¢, Ze chodzi o cesje umowy na rejestracje i utrzymanie nazwy
domeny carandache.pl).

Wobec braku przedtozenia przez Pozwang odpowiednich dowodéw w wyznaczonym przez
Sad Polubowny terminie, Sad dat wiare wyjasnieniom Powddki, ze kwestia rejestracji przez
Pozwang nazw domen internetowych nie byta przedmiotem ustaleri stron oraz, ze Pow6dka
nie udzielita licencji ani w Zaden sposéb nie upowaznila Pozwanej do uzywania firmy Caran
d'’Ache ani do uzywania miedzynarodowego =znaku Powddki CARAN D'ACHE
zarejestrowanego pod numerem IR 622610. Jedyny dowodem zaproponowanym przez
Pozwang w przedmiocie wykazania ,usfaleri stron co do zawarcia przez pozwanego oméw na
utrzymywanie nazw domen” byt dow6d z przestuchania strony Pozwanej. Pozwana w ogéle
nie okreslita o jakie ustalenia moze chodzié oraz jaki byt ich przedmiot — wyjaénienia Pozwanej
w tym zakresie byly bardzo mgliste i wewnetrznie sprzeczne. Z tego wzgledu Sad oddalit ten
whiosek dowodowy Pozwanej. Sad uznat réwniez, e kwestia ustalen stron w przedmiocie
zawarcia przez podmiot trzeci uméw na utrzymywanie nazw spomych domen intemetowych
powinna by¢ przedstawiona na pi§mie (réwniez ze wzgledu na wymég formy pisemnej dla
umowy licencyjnej na korzystanie z cudzego znaku towarowego) lub choclazby w jakikolwiek
sposob uprawdopodobniona przez Pozwang w odpowiedzi na pozew (Jub innych pismach
procesowych).

Wobec braku przedtozenia przez Pozwang odpowiednich dowodéw w terminie wyznaczonym
przez Sad Polubowny, Sad daf wiarg przedstawionym przez Powddke wyjasnieniom odnoénie
wykorzystywania przez Pozwang spornych nazw domen intemnetowych w celu promocii
wiasne] dziatalnoSci gospodarczej. Sad uwzglednit przediozone przez Powédke wyniki historii
stron internetowych zapisane za po$rednictwem narzedzia interetowego ,Wayback
Machine®. Na tej podstawie Sad ustalit, Ze od dnia 1 sierpnia 2015 r. w przypadku nazwy
domeny intemetowej carandache.pl oraz od dnia 9 stycznia 2016 r. w przypadku nazwy
domeny intemetowej carandache.com.pl Pozwana wykorzystywata sporne nazwy domen w
celu przekierowania uzytkownikéw do profilu na portalu spotecznosciowym Facebook o nazwie
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.Caran d'ache Polska®, prowadzonego przez Pozwang, a posrednio takze w celu oznaczenia
i reklamy swojej dziatalnosci obejmujgce dystrybucje produktdw innych marek.

Obecnie pod wskazanymi spomymi adresami reklamowana jest dziatalno$¢ gospodarcza oséb
trzecich polegajaca na $wiadczeniu ustug hostingowych oraz funkcjonuje przekierowanie
uzytkownikéw na strone serwisu home.pi

Na podstawie przediozonych przez Powddke dowodéw w postaci korespondencji e-mail z
okresu 26 sierpnia — B sierpnia 2019 r. pomiedzy Powddks, a firmg SafeBrands,
korespondencji wewnetrznej Powodki z dnia 8 paZzdziemika 2019 r. oraz korespondendji e-
mail pomiedzy Powddkg a Pozwang z dnia 16 pazdziemika 2019 r., Sad daf wiare, Ze Powddka
dowiedziata sie o spornych nazwach domenach dopiero w wyniku globalnego badania nazw
domen internetowych zawierajgcych oznaczenia carandache, fj. w przypadku nazwy domeny
internetowej carandache.pl - 18 czerwca 2019 r., a w przypadku nazwy domeny internetowej
carandache.com.pl - 8 stycznia 2020 r. Przeprowadzenie takiego badanie zostalo zlecone
przez Powddke firmie SafeBrands.

Powyzszy stan fakiyczny Sad ustalit na podstawie pisemnych wyjasniei ztozonych przez
strony i ich petnomocnikéw, dokumentéw i korespondencji zlozonych do akt sprawy, odpiséw
z rejestru przedsigbiorstw, korespondencii stron i wydrukéw ze stron intemetowych.

Do rozstrzygniecia niniejsze] sprawy ma zastosowanie Regulamin Sadu Polubownego ds.
Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki  Telekomunikacii.

Obie strony mialy mozliwos¢ przedstawienia swoich stanowisk, zioZzenia dodatkowych
twierdzen i dowodéw, w zakreslonym przez Sad 14-dniowym terminie, wynikajgcym z
zarzadzenia Sgdu z dnia 16 paZdziemnika 2020 r.

Postanowieniem z dnia 16 pazdziernika 2020 r. Sad oddalit wniosek dowodowy Pozwanej o
przeprowadzenie dowodu z przestuchania na rozprawie . — czionka zarzadu
Komplementariusza Pozwanej z przyczyn wskazanych powyzej.

Sad pomingt wniosek Pozwanej z dnia 10 listopada 2020 r. o wyznaczenie dodatkowego
terminu, nie krétszego jednak niz 21 dni, na ustosunkowanie sig przez Pozwang do pisma
Powddki z dnia 30 paZdziemika 2020 r. oraz na przedstawienie dodatkowych dowodéw i
twierdzen. Strona nie zglosita odpowiedniego wniosku przed uplywam terminu zamykajgcego
zgtaszanie wnioskéw | dowoddw wynikajacego z zarzadzenia Sadu z dnia 16 pazdziemnika
2020 r. W powy2zszym terminie Pozwana miata mozliwo&é przedstawienia odpowiednich
dowodéw na okoliczno$§é zakresu korzystania przez Pozwang ze spornych nazw domen
internetowych, na cokolicznos¢ wspdlpracy miedzy stronami i na okoliczno$é ustaler
dotyczacych prowadzenia przez Pozwang spomych nazw domen. Przedstawione przez
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Powbdke w pi$mie procesowym z dnia 30 pa‘dziernika 2020 r. okolicznosci faktyczne,
zdaniem Sadu, stanowla uzupeinienie stanowiska Powédki i nie wplywajg na zakres zadarh
przedstawionych przez Powédke. Wobec powyzszego Sad ocenit wniosek Powédki z dnia 30
pazdziemika 2020 r. jako zmierzajgcy do przediuzenia postgpowania. Co wiecsj, do dnia
wydania wyroku Pozwana nie przediozyla zadnych dodatkowych wyjaénieri.

Sad zwazyt co nastepuje:

Sad Polubowny po rozwazeniu stanu faktycznego doszedt do przekonania, iz rejestracja |
utzymywanie przez Pozwang nazw domen intemetowych carandache.pl oraz
carandache.com.pl naruszyto prawa Powddki z powodéw wskazanych ponizej.

Zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo do znaku towarowego jest prawem bezwzglednym skutecznym erga omnes. Zgodnie z
art. 153 pwp przez uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego nabywa sie prawo
wylqcznego uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowym na calym
obszarze Rzeczypospolitej Poiskiej. Na podstawie tego przepisu mozna okreslié strone
pozytywng prawa do znaku towarowego, ktéra obejmuje swoim zakresem prawo wylacznego
uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy na calym terytorium Polski.
Natomiast strona negatywna prawa podmiotowego do znaku towarowego obejmuje roszezenia
sluzgce uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszyciela w zakres przyshugujacego
mu prawa wylacznego, ktére zostaly sformulowane w art. 285 i 296-301 pwp (zob. J. Sitko,
Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz. Red. T. Demendecki, Warszawa 2015 r.).
Przejawy form uzywania znaku towarowego okresla art. 154 pwp. Jak wskazuje sig rowniez
«iiewglpliwie jedng z form uzywania znaku towarowego w rozumieniu art. 154 ust. 3 prawa
wiasnosci przemyslowej jest wykorzystanie znaku towarowego w domenie internefowef” (zob.
wyrok tut. Sgdu w sprawie 12/05/PA). Analogiczny poglad wyrazit Sad Najwyzszy w wyroku z
11 grudnia 2013 r. stwierdzajac, Zze postugiwanie sie znakiem towarowym w intemecie jest
sposobem uZywania znaku objetym monopolem uprawnionego z tytutu prawa ochronnego, a
jedng z form wykorzystani znaku towarowego w srodowisku internetowym jest umieszczenie
oznaczenia w domenle internetowej (IV CSK 191/13).

Warunki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy okresla miedzy innymi art. 206 ust.
2 pkt 2 pwp zgodnie z ktérym uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na kiéry
udzielono prawa ochronnego z wczeéniejszym pierwszenstwem, moze zakazaé innej osobie
bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub padobnego do
znaku towarowego, na kidry udzielono prawa ochronnego z wezeéniejszym pierwszeristwem
na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towardéw identycznych lub podobnych jezeli
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w szczegélnosci ryzyko
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skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na kidry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszeristwem na rzecz tego uprawnionego.

W Swietle powolane wyzej przepisu, a takze orzecznictwa sgdowego w sporach domenowych,
nalezy uzna¢, Ze do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi wtedy, gdy
nazwa domeny intermetowsj — identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku
towarowego, jest uzywana w Kkrajowym obrocie gospodarczym tj. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w charakterze znaku towarowego, w powiazaniu z towarami i
ustugami identycznymi lub podobnymi do tych, na rzecz kiérych zostat zarejestrowany ten
znak, co moze wprowadzadé odbiorcéw w biad.

Powédka jest uprawniona m.in. do stownego miedzynarodowego znaku towarowego CARAN
DACHE o numerze IR 622610, skutecznegoe miedzy innymi na terenie Polski,
zarejestrowanego dnia 4 lipca 1994 r. i przeznaczonego do oznaczania towardw i ushug
nalezgcych do kias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. W szczegdinosci
towary i ustugi objete rejestracja sa nastepujace:

(klasa 16) papier, tektura | artykuly papiernicze, papier do pakowania; produkty papierowe do
sprzgtania i higieny osobistej; druki; materialy introligatorskie; fotografie, papeteria, kleje do
materiatbw papiemiczych iub do uzytku domowego; materialy przeznaczone dla artystéw;
maszyny do pisania i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli); materiaty szkofeniowe i instruktazowe
(z wyjatkiem aparatow); arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania | pakowania;
karty do gry; czcionki drukarskie; matryce; otdwki; oléwki automatyczne; grafity; przediuzacze
do oléwkéw; nakiadki na otéwki, temperdwki do grafitdw; temperéwki do otéwkéw; maszyny
do ostrzenia grafitéw i otéwkow, pastele, kredki $wiecowe, przediuzacze do kredek, nakiadki
na kredki, pidra wszelkiego rodzaju i we wszystkich kolorach, materialy kolorowe do
rysowania, stojaki na piéra, piéra ze zbiorniczkami, piéra kulkowe, cienkopisy, kredki
oldwkowe, flamastry, naboje, atrament, gumki do $cierania; pedzle, gwasze, farby wodne do
malarstwa artystycznego, plastelina, kleje, tasmy klejace, materialy do pisania i rysowania,
ksigzki, kalendarze, atlasy, zeszyty do pisania i rysowania, plakaty; piémiki.

(klasa 35) reklama; zarzadzanie dzialalno$cig gospedarcza; administrowanie dziatalnogcia
gospodarczg; ustugi biurowse; ustugi Swiadczone w celu pomocy w prowadzeniu iub
zarzadzeniu dziatalnoscig gospodarcza.

Jak wynika z materiatu dowodowego zebranego w sprawie, nazwy domen internetowych
carandache.pl oraz carandache.com.pl identyfikowaly strony internetowe, ktére stuzyly do
promocji dziatalno$ci gospodarczej Pozwanej (wyniki z narzedzia Wayback machine), a
obecnie stuzg do promocji dziatalnosci gospodarczej podmiotu trzeciego w zakresie
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Swiadczenia ustug hostingowych. Zaréwno informacie zawarte w przesziosci na powyzszych
stronach, jak i tresci aktualnie tam prezentowane nie pozostawiaja watpliwosci, ze
prezentowane oferty skierowane sg do odbiorcéw z terytorium Polski. W konsekwenciji nalezy
uznaé, Ze spome nazwy domen shuzyty Pozwanej do oferowania ustug podobnych do ustug
dia ktérych zostat zarejestrowany znak towarowy Powddki, 4. ustug zawartych w klasie 35 wg.
klasyfikaciji nicejskiej tj. reklamy; zarzadzania i administrowania dziatalnoécig gospodarczs.

Jezeli chodzi o oceng podobieristwa konfrontowanych oznaczen %. slownego znaku
towarowego Powddki oraz spomych nazw domen internetowych, podobiefistwo migdzy
adresem strony www i znakiem towarowym nalezy co do zasady odnosi¢ do domeny
szczegbtowej drugiego poziomu, ktérg w analizowanej sprawie jest nazwa carandache. Przy
ocenie podobieristwa nie bierze sig pod uwage pozostalych cze$ci protokotu URL, w jakim
zapisany jest adres stron internetowych, takich jak http" ,www”. Dia oséb stykajgcych sie z
takim adresem nie majg one bowiem charakteru odrézniajgcego, podobnie jak drobne réznice
migdzy znakiem CARAN D’ACHE i nazwami domen carandache.pl oraz carandache.com.pl,
tj. brak symbolu ,’ ”.

Nalezy zgodzi¢ sie z twierdzeniem Powddki, 2e sporne nazwy domen internetowych i znak
towarowy Pow6dki sg praktycznie identyczne na kazdej plaszczyZnie, tj. fonetycznej, wizualnej
i graficznej. Wydaje si¢ zreszty, ze okoliczno$¢ ludzacego podobieristwa graniczgcego z
identycznoscia nie jest okoliczno$cia spoma — Pozwana przyznata, Zze zarejestrowana sporne
nazwy domen interetowych, aby zaden inny podmiot nie biokowat i nie uzywat nazwy domeny
odpowiadajgcej firmie i marce kontrahenta Pozwanej — Caran d'Ache SA.

W ocenie Sadu stopier podabieristwa konfrontowanych oznaczeri oraz towaréw i ustug dla
ktérych zostat zarejestrowany znak Powédki oraz tych ktdre sg oferowane za posrednictwem
spomych nazw domen interetowych, uzasadnia wniosek, ze zachodzi realne ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w btgd, kidre obejmuje w szczegéinosci ryzyko skojarzenia nazwy
domeny z zarejestrowanym znakiem towarowym. Niebezpieczenistwo wprowadzenia w btad
przez podobne znaki lub podobne towary ma miejsce, gdy odbiorcy mogg sadzié, ze towary
lub ustugi pochodza z tego samego przedsigblorstwa lub przedsiebiorstw ze sobg
powigzanych. Uzywanie wigc podobnych znakéw dla podobnych towaréw moze wywolywaé w
$wiadomosci przecietnych odbiorcow niebezpieczeristwo pomytek co do Zrédia pochodzenia
towardw lub ustug (zob. szerzej R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, s. 1108). W ocenie
Sadu nie ulega watpliwosci, ze wobec niemalze identycznosci migdzy znakiem towarowym
Powddki, a spomymi nazwami domen internetowych i identycznosci w zakresie $wiadezonych
usiug, przecigtny odbiorca moze zosta¢ wprowadzony w biad. W $wietle orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej nalezy stwierdzié, ze do wprowadzenia w blad w
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zwigzku z korzystaniem ze znaku towarowego osoby trzeciej dochodzi m.in. gdy ,po wpisaniu
hasfa identycznego z danym znakiem fowarowym internautom ukazuje si¢ ogloszenie
reklamowe osoby trzeciej [za§] reklama nie pozwala lub z trudnoscia pozwala wiaSciwie
poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie czy rekiamowe
towary lub ustugi pochodzg od viasciciela znaku fub z przedsiebiorstwa powigzanego z nim
gospodarczo, czy teZ przeciwnie, od osoby trzecief (zob. wyrok TSUE z 8 lipca 2010 r., C-
558/08). W ocenie Sadu dokladnie taka sytuacja wystgpuje w niniejszej sprawie — przecietny
odbiorca trafiajgc na treSci dostepne pod nazwami sporych domen internetowych nie jest w
stanie stwierdzi¢ od jakiego podmiotu one pochodzg i moze pozostawaé w myinym
prze$wiadczeniu, Ze mogg one pochodzi¢ od podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego do
znaku towarowego.

Pozwana korzystata z nazw domen intermetowych zawierajgcych znak towarowy Powdédki nie
majac do tego fytulu prawnego. Dopbki prawo ochronne na znak pozostaje w mocy, dopdty
uprawniony moze skutecznie powolywaé sie na wytgcznoéé uzywania znaku towarowego.

Pozwana nie przedstawita zadnej dokumentacji wskazujgce] na moziiwoSé korzystania ze
znaku CARAN D'ACHE jako elementu nazwy domeny internetowe]. W tym =zakresie
powolywata si¢ na blizej nieokre$lone ustalenia ustne, nie wskazujgc nawet jaka byta tresé
tych ustalefi | jaki zakres uprawniefi miatby z nich wynika¢ dla Pozwanej. Wyjasnienia
Pozwanej w tym zakresie budzg wiele watpliwosci - z jednej strony Pozwana powotuje sie na
ustalenia ustne, z drugiej wskazuje, Ze zawarcie przez Pozwang umdw na utrzymywanie
spomych nazw domen internetowych .byfo oczywistym i koniecznym dziataniem wylgcznego
dystrybutora, by zabezpieczyé mozliwosé dystrybucfi w Polsce”. Dziatanie takie, zdaniem
Sadu, jednak nie kwestig ,oczywisty” i strony wspdipracujace ze sobg — uprawniony z prawa
ochronnego do znaku towarowego oraz dystrybutor moga uksztattowaé warunki wspbipracy,
w tym mozliwo$E rejestrowania nazwy domeny internetowej uprawnionego, w dowolny sposéb.
Nie w tym zakresie Zadnego ugruntowanego sposobu dziatania na rynku, a w kazdym razie
Pozwana nie wykazala takich okolicznosci. Pozwana nie wykazala réwniez, aby przystugiwat
jej status wylgcznego dystrybutora produktow Powddki, co, zdaniem Pozwanej, miatoby
uzasadniaé uprawnienie Pozwanej do samodzielnej rejestracji spornych nazw domen
internetowych. Pozwana nie posiadata stwierdzone] pismem umowy licencyjnej
upowazniajgcej jej do korzystania z tego znaku.

Dziatania Pozwanej nie mieszczg si¢ rowniez w granicach okreslonych w art. 156-160 p.w.p.
okreslajacych sposoby uzywania znaku towarowego poza zakresem skutecznosci prawa
ochronnego.
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W konsekwencji Sad uznal, ze w nastepstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazw domen
carandache.pl oraz carandache.com.pl Pozwana naruszyta prawo ochronne Powddki na
stowny miedzynarodowy znak towarowy CARAN D'ACHE zarejestrowany pod numerem iR
622610.

Zarzut naruszenla prawa do firmy

W Swietle przepisu art. 43 (10) ke przedsigbiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone
cudzym dzialaniem, moze 2jda¢ zaniechania tego dziatania, chyba, Ze nie jest ono
bezprawne.

Mozliwos¢ powotania si¢ na powyzszy przepis uzalezniona jest zatem od wykazania, Ze
dziatanie osoby trzeciej zagraza lub narusza prawo do firmy oraz #e powyzsze dzialanie osoby
trzeciej jest bezprawne. W ocenie Sadu w niniejszej sprawie doszio do kumulatywnego
spelnienia przedmiotowych przestanek.

Firma stanowi odznaczenie odrézniajgce przedsiebiorce od innych przedsigbiorcéw obecnych
na rynku. Jak wskazuje sig w dokirynie ochrona firmy zostata ujeta szeroko i nie ogranicza sig
jedynie do ryzyka pomytki co do tozsamosci przedsigbiorcéw. W zwigzku z powyzszym, kazde
uzycie firmy, o ile jest bezprawne moze by¢ zwalczane (zob. A. Janiak [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz. Tom I. Czg$¢ ogdina, wyd. I, red. A. Kidyba, WKP 2012, art. 43(5)).

W niniejszej sprawie firma Powédki brzmi Caran d’Ache SA. Zaznaczenia przy tym wymaga,
Ze okreSlenie SA jest elementem wskazujacym na forme prawng spokki. A zatem nalezy
stwierdzi¢ ze to oznaczenie ,Caran d’Ache” stanowi element odrézniajacy. Sporne nazwy
domen internetowych carandache.pl oraz carandache.com.pl inkorporujg zatem w catoéci
czeé¢ indywidualizujgeg firmy Powddki. Juz zatem sama rejestracja spornych nazw domen
internetowych moze zostaé potraktowana jako naruszenie prawa wylgcznego do firmy
Powddki.

Ponadto sposdb uzywania nazw domen internetowych carandache.pl, carandache.com.pl
oraz aktywnego przekierowywania ze spomych domen na profil Pozwanej na portalu
spofecznoSciowym Facebook, prowadzony pod nazwg ,Caran d'Ache Polska”, nalezy uznaé
za naruszajgcy prawa Powddki do firmy.

Majac na uwadze, ze Powddka jest obecna na rynku globalnym od ponad 100 lat, a na rynku
polskim od ponad 10 lat oraz majac na uwadze relacje {gczace Powddke z Pozwana, Sad
podziela zdanie Powddki, Ze naruszenie jej prawa do firmy zostalo dokonane przez Pozwang
w zlej wierze, a takze, 2e firma Powddki byta znana Pozwanej w chwili rejestracji spornych
nazw domen.
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Bezprawno$é dzialania, o kiérym mowa w art. 43 (10) k.c. jest domniemana, a za tym to
pozwany ma obowigzek wykazania istnienia wfasnych praw skutecznych wzgledem
uprawnionego do firmy. W niniejszym postepowaniu Pozwana takich praw nie wykazata. Za
niewystarczajacy w powyzszym zakresie nalezy uzna¢ fakt, iz Pozwana byta autoryzowanym
dystrybutorem marki Caran d’Ache prowadzonej przez Powddke. Pozwana nie przediozyla
2adnej dokumentacji, z ktérej wynikalaby zgoda Powddki na rejestracje przez Pozwang
spomych domen - uwagi w tym zakresie zawarte sg we wczes$niejszym fragmencie wyroku.

W konsekwencji Sad uznat, ze w nastepstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazw domen
carandache.pl oraz carandache.com.pl Pozwana naruszyta prawo do firmy Powédki,

Zarzut popeinienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 15 ust. 1 uznk

Art. 15 ust 1 uznk typizuje czyn nieuczciwe] konkurencji polegajgcy na utrudnianiu
przedsigbiorcom dostepu do rynku, wskazujg jednoczesnie przykladowe przejawy takiego
utrudniania dostepu: spreedaz towaréw lub ustug ponizej kosztéw ich wytworzenia lub
$wiadczenia albo ich odprzedaZz ponizej kosztéw zakupu w celu eliminacji innych
przedsiebiorcéw; nakianianie osdb trzecich do odmowy sprzedazy innym przedsiebiorcom
albo niedokonywania zakupu towardw lub ustug od innych przedsiebiorcéw; rzeczowo
nieuzasadnione, zréznicowane traktowanie niektérych kiientéw; pobieranie innych niz marza
handlowa optat za przyjecie towaru do sprzedazy; dziatanie majgce na celu wymuszenie na
klientach wyboru jako kontrahenta okreslonego przedsiebiorcy lub stwarzanie warunkéw
umozliwiajgcych podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub ustugi u okreélonego
przedsigbiorcy.

Dziatania Pozwanej polegajace na rejestracii i utrzymaniu nazwy domeny nie da sie jednak
powigza¢ z Zadnym z wymienionych w art. 15 ust 1 uznk konkretnych przejawéw utrudniania
dostepu. Jesdli wigc dziatanie Pozwanej miatoby stanowi¢ ograniczanie dostepu do rynku, to
tylko w innej, niewskazanej przez ustawodawce postaci.

Ze wzgledu na zarejestrowanie przez Pozwang spomych nazw domen, dziatalno$é
gospodarcza Powoddki ulegta pewnym ograniczeniom - Powddka nie mogta dokonaé
rejestracji nazw domen intuicyjnych, zawierajgcych uzywang przez nig oznaczenie
indywidualizujace (firmeg) z rozszerzeniem pl lub com.pl. Postugiwanie sie intuicyjng nazwg
domeng jest jedng z dodatkowych, a we wspdiczesnym $wiecie wirtualnym niekiedy
podstawowsg formg reklamy, upowszechniajgcg znajomos$é firmy i jej oferty.

Zdaniem Sadu, niezaleznie od okolicznosci, Zze aktualnie najczesciej prowadzi sie
poszukiwanie w Internecie za posrednictwem wyszukiwarek, ekspansja ekonomiczna Powédki
zostala utrudniona wobec niemoznoéci oferowania oraz umieszczania informacji o swojej
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ofercie na terenie Polski pod domeng carandache z dwoma réznymi, podstawowymi polskimi
rozwinigciami. Potencjalni klienci czy kontrahenci poszukujgcy informacji o Powédce, mogg
postuzy¢ sig najbardziej intuicyjnymi nazwami domeni, pod ktérymi nie znajdg jednak zadne;
informacji lub przez ktére zostang przekierowani do stron prowadzonych przez Pozwana, tak
jak to miato miejsce w przesziosci.

Pozwana tym samym rejestrujgc nazwy domen intemetowych carandache.pl oraz
carandache.com.pl zrealizowata przestanki z art. 15 ust. 1 uznk.

Zarzut popeinienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 5 uznk

Art. 5 uznk stanowi, i czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa,
ktére moze wprowadzi¢ kiientéw w biad co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy,
godta, skrétu literowego lub innego charakterystycznego symbolu weczeéniej uzywanego,
Zgodnie z prawem, do cznaczenia innego przedsigbiorstwa.

Powyzszy przepis w sposéb jednoznaczny wskazuje, iz jego zastosowanie jest mozliwe
jedynie w przypadku, gdy oznaczenie jest uzywane w charakterze oznaczenia
przedsigbiorstwa. Poglagdem utrwalonym w orzecznictwie w sprawach domen internetowych
jest mozliwo$¢ uznania, iz domena intemetowa mo2e pemnié réwniez role oznaczenia
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 5 uznk (zob. wyrok tut. Sadu z 13 listopada 2006 sygn akt
15/06/PA, wyrok tut. Sgdu z dnia 21 grudnia 2006, sygn. akt 50/09/PA).

Pozwana uzywata sporny nazw domen internetowych w celu automatycznego przekierowania
uzytkownikébw Intermetu do prowadzonege przez Pozwana profiu na portalu
spoteczno$ciowym Facebaok, funkcjonujacego pod nazwa ,Caran d’Ache Polska”. Takie
dziatanie mogto prowadzié do wywotania mylnego wraZenia, Ze Pozwana jest spdtka zalezna
lub spétkq powigzang ekonomicznie i gospodarczo z Powédka lub 2e Pozwana dziata jako
wylgezny dystrybutor produktow marki Powédid na terytorium Polski, co zgodnie z zebranym
w sprawie materiale dowodowym, nie miato miejsca w niniejszej sprawie.

W ocenie Sadu, Pozwana rejestrujgc i utrzymujgc nazwy domen carandache.pl oraz
carandache.com.pl zrealizowata przestanki z art. 5 uznk.

Zarzut popefnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 3 ust 1 uznk

Zgodnie z art. 3 ust 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, jeZeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy Iub
konsumenta.

Jako dziatanie sprzeczne z dobrymi obyczajami traktowane jest w szczegéinosci zawarcie
umowy o utrzymanie nazwy domeny w zlej wierze (zob. wyrok tut. Sqdu z dnia 11 paZdziernika
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2005 r., sygn. akt 28/05/PA; wyrok tut. Sqdu z dnia 23 marca 2006 r., sygn. akt 22/05/PA).
Niewgtpliwie za rejestracje w ztej wierze nalezy uzna¢ rejestracie nazwy domeny, w sytuadji
kiedy rejestrujacy ma $wiadomosé, 2e inny podmiot, zwiazany blizej lub bezposrednio z nazwg
zawartg w danej domenie, moze by¢ zainteresowany jej rejestracig na swojg rzecz. Taka
sytuacja miata miejsce w niniejszej sprawie. Swiadczy o tym diugoletnia dziatainosé Powédki
na rynku globalnym, w tym réwniez na rynku polskim. Ponadto Pozwana zostata abonentem
spormych nazw domen internetowych po rozpoczeciu wspdtpracy z Powédka, co wskazuje na
fakt, ze firma Powédki byta niewatpliwie znana Pozwanej.

Powédka podniosta réwniez zarzut popelnienia przez Pozwana deliktu w postaci czynu
pasozytnictwa. Jest to czyn nieuczeiwej konkurencji, ktérego istotq jest wykorzystanie przez
jednego z przedsiebiorcéw w spaséb nieuczciwy dorobku innego przedsigbiorcy. W tym celu
nawigzuje si¢ do cudzego znaku towarowego, firmy, koncepcii, reklamy, wygladu czy
kolorystyki produktu, kidry cieszy sie znajomoscig i uznaniem nabywcow (zob. wyrok SN z
2.01.2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007/5, poz. 11). Zdaniem Sadu dzialanie Pozwanej
wypeinia znamiona powy2szego deliktu. Pozwana $wiadomie wykorzystata firme | znak
towarowy Powddki oraz renome marki Caran d’Ache w adresach stron internetowych, w celu
promocji wiasnej dziatalnosci gospodarczej, o czym Swiadczyé moze chociazby system
przekierowann ze spomych domen do profilu Pozwanej na portalu spoteczno$ciowym
Facebook, a nastepnie do strony Pozwanej primeline.pl. W istocie rzeczy Pozwana czerpata
w sposdb nieuprawniony korzysci z utrzymywania spormych nazw domen, ktére
przechwytywaly ruch sieciowy kierowany do tych domen przez narzedzia wyszukiwawcze w
skutek wyszukiwania oznaczenia do kidrego jedynie uprawniona jest Powodka.

Powddka podniosta réwniez, 2e dziatania Pozwanej stanowily takre czyn nieuczciwej
konkurencji w postaci ,cybersquatting-u®. Obecnie przyimuje sie, Ze cybersquatting jest to
jedna z form deliktéw popemnianych w Intemecie, polegajgca na rejestrowaniu lub uzywaniu
nazw domen internetowych zawierajacych znane i cieszgce si¢ renoma znaki towarowe.
Zachowanie to moze mieé na celu przyciggnigcie uxytkownikéw na stroneg intemetowa za
pomocg uzycia przez nieuprawnionego cudzego znaku towarowego. Innym powodem moze
byé cheé uzyskania korzysci ekonomicznej zwigzanej z odsprzedaza adresu internetowego
uprawnionemu [ub tez 2z uniemozliwieniem przez osobg prowadzacy dziatalnosc
konkurencyjng czerpania korzy&ci z adresu internetowego zawierajgcego jego znak towarowy
(zob. J. Ozegalska, Cybersquatting i inne formy naduzywania znakéw towarowych w adresach
internetowych a nieuczciwa konkurencja, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczosci i
Ochrony Wlasno$ci Intelekiualnej, zesz. nr 77, Krakéw 2001).
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Bezprawna, dokonana w 2zlej wierze rejestracja nazw domen interetowych przez Pozwang
oraz propozycja przeniesienia na Powddke, osobe uprawniong do firmy i znaku CARAN
D'ACH, praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy z rejestratorem pod warunkiem uiszczenia
przez Powodke odpowiedniego wynagrodzenia, zdaniem Sadu, spefnia przestanki
zakwalifikowania dziatania Pozwanej jako cybersquatting-u.

W konsekwencji Sad uznat, Ze w nastepstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazw domen
carandache.pl oraz carandache.com.pl Pozwana popeinita ¢zyn nieuczciwej konkurencii
stypizowany w z art. 3 ust. 1 uznk.

W kwesti] zasgdzenia kosztéw postepowania

Powbdka w pozwie wniosta 0 zasgdzenie od Pozwanej na jej rzecz kosztéw postepowania
zgodnie z Regulaminem. Z uwagi na uwzglednienie powddztwa, Sad uznal za zasadne
uwzglednienie wniasku.

Sad w przedmiocie zwrotu kosztéw orzekt w oparciu o art. 35 Regulaminu Sadu Polubownego
ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikagji.

Zgodniz z art. 35 ust 1. Regulaminu strony powinny zgiosié wszelkie poniesione przez nie
koszty w postgpowaniu arbitrazowym, na ktére skiadaja sie koszty obejmujace wpis,
poniesions przez strong koszty przeprovradzenia dowodéw w postepowaniu rozpoznawczym,
a takze uzasadnione koszty zastepstwa i pomocy prawnej w sprawie. Powddka jako zatacznik
do pozwu przeciozyta dowéd uiszczenia optaty od pozwu. Optata ta wyniosta 3690,00 zfotych
i taka tez przez Sgd zostata uwzgledniona.
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