Krakow, dn. 26 paZdziernika 2016 r.

Sygn. akt: 18/16/PA

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie informatyki i Telekomunikacji

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8

Wyrok 53du Polubownego

wydany w Krakowie w dniu 26 pazdziernika 2016r.

Sad Polubowny do Spraw Domen Internetowych w skfadzie:

Ewa Nowiriska, arbiter Sadu Polubownego

Po rozpoznaniu w dniu 26 paidziernika 2016 r. sprawy z powodztwa:

Max Hamburgerrestauranger AB z siedziba w Lulea, Szwecja
reprezentowany przez adwokata Dariusza Piroga, adres do korespondencji PATPOL Kancelaria
Patentowa ul. Nowoursynowska 162 1, 02-776 Warszawa

przeciwko:

0 ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji przez pozwanego domen: maxburgers.pl,

maxburgers.com.pl,maxburger.pl,maxburger.com.pl

dziatajgc na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej izbie Informatyki

i Telekomunikacji

orzeka



1.Pozwany
w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie domen internetowych : maxburgers.pl,

maxburgers.com.pl,maxburger.pl,maxburger.com.pl
naruszyf prawa powoda Max Hamburgerrestauranger AB.

2.Zasgdza od Pozwanego na rzecz Powoda kwote 5370 zt tytulem zwrotu kosztéw postepowania.

UZASADNIENIE

I STAN FAKTYCZNY

1. Dzigfalnosé Powoda

Powdd jest whascicielem okoto 120 restauracji dziatajacych w wielu krajach swiata, zatrudniajgcym ponad
5400 pracownikéw. Swoje ustugi $wiadczy w najszerszym zakresie w Szwecji (102 restauracje), gdzie jest
najpopularniejszym restauratorem w braniy lokali szybkiej obstugi. Jego konkurentami sg takie sieci, jak

McDonaids i Burger King.

Najbardziej znanym produktem Powoda sg hamburgery, przygotowywane ze zdrowych lokalnych

produktéw wediug unikalnego przepisu.

Ustugi i produkty Powoda dostepne sg na rynku od 1968 roku, kiedy to w Szwecji powstala pierwsza
restauracja Powoda. Od kilku lat Powdd prowadzi bardzo intensywne dziatania majgce na celu ekspansje
w Europie oraz w rejonie Zatoki Perskiej. Od 2010 roku Powdd prowadzi dziatalnos¢ w Norwegii i Danii.
Obecnie Max Hamburgerrestauranger AB koncentruje swojg ekspansje na rynkach: niemieckim,

francuskim, holenderskim i polskim.

W roku 2010 Pow6d oglosit, iz planuje wejscie na rynek polski. W tym celu podjgi nastepujace czynnosci:

nabyt 10 nieruchomosci w catym kraju | wystapit o pozwolenia na budowe obiektéw restauracyjnych.

W lipcu 2014 r. zlecit firmie Miliward Brown opracowanie badania rynku dotyczacego terytorium Polski
na potrzeby odpowiednich inwestycji. W paédzierniku przygotowat projekt rozwoju biznesowego w
Polsce. W dn. 26 sierpnia 2015 r. zawigzano spotke celowa w Polsce - MAX Poland sp. z o.0., ktérej
jedynym wspdlnikiem jest podmiot z grupy kapitalowej MAX Central Europe AB. Planuje otwarcie
pierwszej restauracji w 2017 roku. Celem jest otwarcie 50 lokali gastronomicznych w ciggu 5 najblizszych

lat.

Dodatkowo stara sie pozyskal sieé franczyzobiorcdw poprzez rozpowszechnianie informacji w

czasopismach branzowych.



Dowdéd:

- wydruki ze stron http://www.maxburgers.com/Home/Franchising/Franchisin

http://www.maxburgers.com/Home/about-max/About-Ma

http: .pl aktualnoéci 2570-max-hamburger-doidzie-do-malei-rewolucii-na-

restauracii-fast-food oraz http:

oswiadczenie petnomocnikéw MAX Poland sp. Z 0.0. z dn. 30 sierpnia 2016 r wraz z ttumaczeniem

na jezyk polski
fragment czasopisma Franchising. Wiasny Biznes nr 8 sierpieri 2015 r

oficjalna oferta franczyzobiorcow

odpis z rejestru przedsiebiorcéw dla MAX Polnad sp. Z o.0.

oswiadczenie Prezesa Zarzadu Millwad Brown S.A. wraz z thumaczeniem z dn 8 wrzeéni 2016 r

dot. doradztwa biznesowego od 1 2014 r
- oSwiadczenie Pana Jerzego Jakubiaka (JS) DEVELOPMENT) z 9 wrzeénia 2016 r. wraz z

tlumaczeniem dot. doradztwa biznesowego w okresie IX-X 2014 r

Powad jest uprawnionym z praw ochronnych krajowych na znaki towarowe oraz do znakéw chronionych

w systemie unijnym.

Dla niniejszego sporu istotne s3 nastepujace znaki:

1. graficzny znak towarowy UE nr 002932192 MAX, data zgtoszenia 12 listopada 2002r.

zarejestrowany w klasie 43 klasyfikacii nicejskiej m.in. ustug zaopatrzenia w 2ywno$é i napoje, uslugi
fast food;

2. graficzny znak towarowy UE nr 009145178 MAX, data zgloszenia 1 czerwea 2010r.

S

zarejestrowany w klasach 29, 30 oraz 43 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla towaréw takich jak: ryby,
galaretki, dzemy, kompoty, jaja, mleko i produkty nabiatowe, oleje i tluszcze jadalne, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryz, maka, chleb, ciasta i wyroby cukiernicze, lody, droidze, proszek do pieczenia,

przyprawy, ustugi zaopatrzenia w zywnosc i napoje, zakwaterowanie tymczasowe.

Dowody:



1. Certyfikat rejestracji znaku towarowego UE nr 009145178
2. Certyfikat rejestracji znaku towarowego UE nr 002932192.

Uiywanie przez Powoda unijnych znakéw towarowych (0 numerach: 009145178 oraz 002932192)
odbywa sie miedzy innymi poprzez: umieszczanie tych znakéw na budynkach restauracji, w lokalach
gastronomicznych, strojach obstugi, na opakowaniach produktéw, na stronie internetowej, na
dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu oraz poprzez postugiwanie sie tymi
znakami towarowymi w celach reklamowych i marketingowych.

W Polsce w chwili obecnej, na rok przed otwarciem pierwszego lokalu, Powdd postuguje sie swoim

znakiem w dokumentach handlowych i w ofertach skierowanych do przyszlych partneréw.

Powdd korzysta ze stownego elementu znakéw tj. ,MAX" wraz z opisowym dodatkiem wskazujacym
na zakres dzialalnosci tj. ,burger”, ,burgers" lub ,hamburger". Gtéwna strong, w jezyku angielskim,
za pomocy ktérej Powdd komunikuje sie z konsumentami i kontrahentami, jest strona www pod

domeng maxburgers.com.

Dowody:
1. wydruki z bazy whois.com oraz ze stron nalezgcych do Powoda
2. wydruki ze stron internetowych Powoda w domenach maxhamburger.no, max.dk , max.se
oroz maxarabia.com
Powdd pod koniec 2015 roku wszedt w posiadanie informacji, iz Pozwani sg wiascicielami spornych
domen internetowych, zarejestrowanych przez AZ.pl Sp. z 0.0. Domeny te s zarejestrowane od 25
marca 2015 r. i w chwili obecnej, wedlug informacji z Krajowego Rejestru Domen, sg aktywne do 25

marca 2017 r.

Powod nie upowainit Pozwanych do uiywania znakéw towarowych unijnych w odniesieniu do
restauraciji badi produktéw gastronomicznych, w tym do uzywania oznaczen tozsamych w nazwach

domen internetowych.

Powod w dniu 10 grudnia 2015 r. wystosowat do Paozwanych pismo w jezyku angielskim przez
petnomocnika ze Szwecji, wzywajgce do zaprzestania naruszen. Pismo nie zostato przettumaczone na

jezyk polski.

Dowody:
- wezwanie do zaniechania naruszen z dnia 10 grudnia 2015,

- wydruki z bazy Krajowego Rejestru Domen



2. Dziotalnosé Pozwanego
prowadzacy dziatalnos¢ wspéinie w formie spétki cywilnej pod
nazwy Swiadczg ustugi, ktére, wedtug danych zawartych w rejestrze CEiDG, koncentrujg
sig na sprzedazy hurtowej mleka, wyrobdw mleczarskich, jaj, olejéw i thuszczéw Jadalnych (Kod PKD:

46.33.2).

Dowdéd:

- wydruk z bazy CEIDG dla Pozwanych

Pozwany nie udzielit odpowiedzi na pismo ostrzegawcze Powoda, sporzadzone w jezyku angielskim.
Stanowisko swoje argumentuje brakiem obowiazku odpowiedzi na pisma wysylanie na terenie Polski

w jezyku angielskim.

Pozwani przediuzyli rejestracje domen o kolejny rok w marcu 2016 tj. juz po skierowaniu do nich

wezwania do zaniechania naruszen.

Obecnie domeny maxburgers.pl, maxburgers.com.pl, maxburger.pi, maxburger.com.p! nie 58

uzywane aktywnie i nie zawierajg zadnej treéci.

Dowdd:

- wydruki  stron internetowych domen maxburgers.pl, maxburgers.com.pl, maxburger.pl,
maxburger.corm.pl

Pozwany w odpowiedzi na pozew wnidst o oddalenie pozwu argumentujac to przede wszystkim tym,
ze w przysztosci zamierza zajmowac sig sprzedazq hamburgeréw na terenie Polski i otworzyé sieé
restauracji. Mysiac o tym perspektywicznie, zarejestrowat szereg domen. Zarzuca Powodowi, e skoro
ten juz w 2010 . podjat decyzjg o ekspansji na terenie Polski, to pomimo profesjonalnego i szerokiego

zakresu dziatari, nie dokonaf zarejestrowania na swojj rzecz zadnej domeny.

Ponadto Pozwany wskazuje, Ze w jego ocenie nazwa, ktéra postuguje sie Powtd, ktorej chce zabronic
Pozwanemu, jest de facto nazwg rodzajowa odpowiadajacy rodzajowi produktéw i nikt nie powinien

jej zawlaszezad.

Na tym koticzy si¢ korespondencja i stanowisko Pozwanego .



3. Pozew i fego Zgdania, odpowiedZ na pozew, daisze pisma procesowe

A. Pow6d wystapit z pozwem w dniu 11 maja 2016 r. Jako podstawy prawne pozwu podat nastepujgce
przepisy:
l.art. 3, art.15 w zw. z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej: "u.z.n.k.");

2.art. 9 ust 1 Rozporzadzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r

B. Pozwany wnidst odpowiedi na pozew w zakreslonym przez Sad terminie, wnoszac o oddalenie

pozwu w catosci i zasgdzenie kosztdw procesu.

W miedzyczasie pomiedzy stronami doszto do wymiany pism procesowych, po ktérych postepowanie

dowodowe zostato zakoriczone.

1L Sad zwazyt co nastepuje:

1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W zwiazku z postawieniem przez Powoda szeregu zarzutéw w oparciu o ustawe o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, Sad odniesie sie do nich po kolei.

Na wstepie wskazujac, Ze na gruncie nieuczciwej konkurencji przyjal, pomimo braku ze strony
pozwane] zarzutu w tym zakresie, ze Powodowi przystuguje na gruncie tej ustawy legitymacja czynna.
Sad uznaje, ze zgromadzone w sprawie materialy dowodowe pozwalajg na stwierdzenie, e Powéd
podjat konkretne czynnosci, ktérych celem ma byé rozpoczecie dziatalnosci na terenie Polski w
kolejnym roku. Sad uznaje, Ze wejscie na rynek konkretnego kraju sieci restauracji wymaga
przygotowania, a przede wszystkim znalezienia kontrahentdw, podjecia czynnosci marketingowym
opracowania strategii dziatania oraz podjecie stosownych inwestycji (np. dokonano zakupu
nieruchomasci).

Niewatpliwie do jednej z takich czynnosci naleiy przygotowanie moiliwosci podjecia aktywnej
dzietnosei reklamowo - marketingowej w oparciu o posiadane i uzywane od kilkudziesieciu lat nazwy,
oznaczenia indywidualizujgce, w tym znaki towarowe. W ocenie Sadu mozna wiec uznaé, ze wykazane
zostato przez Powoda, 2e rozpoczat co najmniej realne kroki w celu podjecia prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej na terenie RP co prowadzi do konstatacji, Ze nie podjecie w tym momencie czynnosci

zmierzajacych do ochrony jego interesdéw gospodarczych, co najmniej zagrozonych dziatania



Pozwanego powoduje, ze jego nieodlegle funkcjonowanie na terenie Polski moze byé znacznie

utrudnione.

Naruszenie art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

A.W polskim porzadku prawnym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993
r., (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z péén. zm., dalej jako u.z.n.k.) ma stac na strazy i zapobiega¢ zakiécajgcym
uczciwe stosunki rynkowe czynom, wskazujac w podstawowym dla ustawy przepisie art. 3 ust. 1, iz
nie jest dozwolone podejmowanie w obrocie gospodarczym dziatar sprzecznych z prawem lub z
dobrymi obyczajami, jesli zagraiajq lub naruszajq interesy innego przedsiebiorcy lub klienta.
Przywotany przepis stanowi¢ moze samodzielng podstawe ochrony, a to w przypadku, gdy zarzucany
czyn nie moze by¢ zakwalifikowany do ktéregokolwiek deliktu czesci szczegdtowej ustawy — funkcja
uzupetniajaca {por.np stanowisko Sadu Najwyzszego w wyroku z 9 czerwca 2009 r., Il CSK 44/09).
Niezbedne jest w takim przypadku - obok uzasadnienia sprzecznoici dziatania sprawcy z prawem lub
dobrymi obyczajami - w kazdym razie wykazanie, Ze dziatanie osoby trzeciej, co najmniej zagraza
interesom gospodarczym przedsigbiorcy Zadajacego ochrony.

Przepis ten zawiera tzw. klauzulg generalng dobrych obyczajéw, pozwalajaca odniesé oceny do
innych zasad, aniZeli zawarte w prawie stanowionym. Obyczajami tymi powinien kierowaé sie
przedsigbiorca w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Aktualnie przyjmuje sie, podejmujac prébe
ich interpretacji, iz niezaklécone funkcjonowanie w ramach wolnej konkurencii polega na rzetelnym
wspétzawodnictwie jakosclg i ceng oraz innymi, pozadanymi przez klientéw cechami oferowanych
towardéw (uslug). Nie eliminuje sie przy tym ocen opartych o kryterium moralno-etyczne, ktére
tradycyjnie wyznaczalo zasady rywalizacji rynkowej. Sprzeczno$é z dobrymi obyczajami podlega
ocenie obiektywnej; w razie sporu rozstrzyga o tym sad rozpoznajacy sprawe (por. J Szwaja, K.Jasiriska
w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013 r., .58 i n. oraz w
szczegolnosci s. 168; por. réwniez np stanowisko katowickiego Sgdu Apelacyjnego z 26 listopada 2007
r., Il CSK 162/08). Jak podkreslono w wyroku Sadu Najwyzszego z 9 stycznia 2008 r. (Il CK 4/07),
klauzula dobrych obyczajéw jest wystarczajacy przestankg do zakwalifikowania dziatania
przedsigbiorcy jako czynu nieuczciwej konkurencji, przy czym sposéb rywalizacji powinien by¢
weryfikowany kazdorazowymi okoliczno$ciami, przy uwzglednieniu zaslugujacych na aprobate w
Swietle norm moralnych i etycznych zwyczajéw dochodzenia przez przedsiebiorcéw do osiggania
korzyéci gospodarczych (tak wyrok SN z 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06).

Konieczne jest takie zidentyfikowanie naruszonego obyczaju (np. naruszenie renomy czy

prowadzenie konkurencji pasozytniczej) przez czyn sprawcy.

B. Powod uzasadniajgc naruszenie art. 3 wskazuje, ze polega zaréwno na dzialaniu sprzecznym z

prawem tj. przede wszystkim na naruszeniu praw wylacznych do wspéinotowych znakéw towarowych



zarejestrowanych na rzecz Powoda, na rejestracji domen w celu blokowaniu dostepowi Powoda do
nich oraz na sprzecznosci z dobrymi obyczajami, ktdre w niniejszym sanie faktycznym polegaja, jego

zdaniem, na :

- rejestracji w jednym czasie zbiorczo ai czterech domen tj: maxburger.pl, maxburgers.pl,
maxburger.com.pl,maxburgers.com.pl, konfuzyjnie podobnych do oznaczen Powoda,
- nieuifywaniu, nieprowadzeniu stron internetowych pod tymi czterema domenami od blisko

14 miesiecy od daty rejestracji,

- niezajeciu stanowiska w stosunku do skierowanego do niego wezwania,

- przediuzeniu umowy z rejestratorem na utrzymanie czterech domen na kolejny rok, pomimo

nieaktywnosci stron internetowych juz po dacie otrzymania wezwania.

Z materialu dowodowego zebranego w sprawie wynika, ze powdéd zamierza prowadzié faktycznie
dziatalnosé gospodarczg na terenie RP pod oznaczeniami Maxburgers od 2017 r. za poérednictwem
podmiotow, ktére bedg dysponowaly umowami franczyzowymi, ktérych elementem bedzie
udzielenie zgody na korzystanie oznaczen naleigcych do Powodowej spétki (licencja na znak
towarowy). Jednoczesnie material dowodowy wskazuje, ze w sierpniu 2015r. zostata zarejestrowana

na terenie Polski spétka celowa tj Max Poland sp. z 0.0.

Materiat dowodowy uzasadnia stanowisko, iz spotka powodowa i jej produkty oraz ustugi sa znane

klientow wielu krajdw Europy.

C. Na wstepie podkreslic nalezy, ze strony sporu sg przedsigbiorcami, cho¢ aktualnie zgodnie z
wyciggami z odpowiednich dokumentow rejestrowych, powodowa spétka nie prowadzi dziatalnosci
gospodarczej na terenie Polski, co jednak zdaniem Sadu, nie wyklucza poszukiwania ochrony na

Eruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sad dokonujjc oceny na gruncie ustawowej przestanki w postaci sprzecznoséci z dobrymi obyczajami
uwzglednit wiec okolicznosci, ze na moment orzekania Powodowa spétka nie prowadzi dziatalnosci,
a rejestracja domeny przez Pozwanego miata miejsce w marcu 2015 r, a kolejno zostata przediuzona

o kolejny rok w marcu 2016 .

Nie ulega Zadnej watpliwosci, Ze zakres prowadzonej dziatalnosci przez Powoda i fakt, Ze zgodnie z

odpowiednimi danymi rejestrowymi tj. CEDIG, dziatalnosci Pozwanych wskazuje, e sa oni

profesjgnalistami, kidrzy ze wzgledu na zakres prowadzonej aktualnie dziatalnosdci, a przede

wszystkim_ze wzgledu na_potwierdzony zamiar podjecia dzialalnosci na tym samym rynku




asortymentowy oraz uwzgledniajac skale terytorialng dziatalnoéci Powoda w Europie i éwiecie, w

sposob jednoznaczny dowodzg, ie oznaczenie MAX w potaczeniu 2 z okredleniem , burger” jest znane

wsrod profesjonalistéw. W zwigzku z tym nie ulega zadnym watpliwosci, ze Pozwani jako podmioty

zainteresowane prowadzeniem dziatalnofci na tozsamym rynku, z pewnoscia znali {a przynaimniej

powinni, uwzgledniajac charakterystyczng dla dzialalno$ci Powoda nazwe domeny) oferte

powodowej spotki, indywidualizowang w obrocie gospodarczym w okresiony sposéb.

W ocenie Sgdu okolicznosé te potwierdza dodatkowo fakt, ze Pozwani sami stwierdzajg, ze dokonujac
rejestracji mieli na celu w przyszioéci rozpoczecie dziatalnoéci w toisamej z Powodem branzy.
Przedsiebiorcy ci jako profesjonalisci, zapewne prowadzili, a w kazdym razie powinni byli, w tym

zakresie odpowiednie badania rynkowe.

Wiedza o rozpoznawalnosci powodowej spotki wéréd profesjonalistéw w tej branizy powoduje, ze
ma miejsce zagrozenie rynkowych intereséw Powoda. Zagroienie to polega w szczegélnosci na tym,
iz potencjaini klienci, znajacy zakres dziatalnoci Powodowej spétki na $wiecie, bad? poszukujacy
kontrahentéw do sprzedazy czy te: potencjalnych franczyzobiorcéw, przyzwyczajeni do oznaczenia
»maxburger” i kojarzenia go z Powodem, wpisza nazweg te w wyszukiwarke i zobaczg pustg strone,
co moze wskazywac bgdz na zawieszenie dziatalnosci gospodarczej badz brak jej podjecia, co w sposéh
oczywisty moze wplyng¢ na gospodarcze powodzenie przedsiewziecia Powoda w postaci wejécia na

polski rynek.

Obie konstatacje moga mie¢ negatywny wplyw na ocene prawidtowoséci rynkowego funkcjonowania
Powoda, prowadzac do naruszenia zajmowanej, wysokiej jego pozycji rynkowe] i - takze wysokiej -
oceny jego oferty, a zatem dalsze utrzymanie nazwy domeny zarejestrowanej na rzecz Pozwanego
realizuje przestanki z art.3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji w postaci dziatania
sprzecznego z dobrymi obyczajami, bowiem Pozwani zarejestrowali domeny, ktdre nie sg spdjne zich
aktualnie prowadzong dzialalnoscia, z nazwa ich firmy oraz nie prowadzg dzialalnosci na ktdra
wskazuje nazwa domeny.

Trudno takZe nie zauwaiy¢, ze aktualna znajomoéé¢ jezykéw obcych, a przede wszystkim jezyka
angielskiego, pozwalata co najmniej zorientowat sie co do tematyki pisma przestanego przez Powoda.
Na marginesie, w obrocie profesjonalnym, zgodnie z ustawa o jezyku polskim, nie ma WYMogu
posfugiwania sig jezykiem polskim. Po dacie otrzymania pisma od Powoda, tj od grudnia 2015 r., byli
(lub powinni by¢) w posiadaniu informacji dotyczacej spornej domeny, a wiec przedifuzajac ochrone w
marcu 2016 r dokonali tego z petng Swiadomoscia, ze wkraczajg chronione interesy gospodarcze

Powoda.



Reasumujac, zarzut naruszenia przez pozwanege art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest uzasadniony.

Zarzut naruszenia art, 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

A. Kolejny, wynikajacy z pozwu zarzut, oparty zostat o art. 15 ustawy. Ten obszerny przepis reguluje
czyn w postaci nieuczciwego utrudniania dostepu do rynku. Swobodny, niezakicony dostep do
niego, jest ze wzgledu na swojg wage przedmiotem ochrony zaréwno przepisami omawianej ustawy,

jak i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentdw.

Zgodnie zatem z tym przepisem: Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym
przedsiebiorcom dostepu do rynku, w szczegdinosci przez : (... W dalszej czesci ustawodawca
przyktadowo wskazat odpowiednie, niedozwolone zachowania innego uczestnika obrotu. Z tego
wzgledu jednym z nich moze by¢ takie uzywanie w obrocie domeny z ckreslong nazwg, a niekiedy

takie z okre$lonym rozszerzeniem. Z taka wiasnie sytuacjg mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

B. Powdd jest uprawniony do znakéw wspdlnotowych graficznych o numerach 009145178 oraz nr
002932192, Jak wynika ze stanu faktycznego, Powéd dziata w poszezegdlnych krajach poprzez spotki,
ktére indywidualizujg swoje firmy badZ swiadczone ustugi i towary - oznaczeniem ,maxburger”. W
tym celu korzystajq m.in. z domen intuicyjnych tj. odpowiednio: maxhamburger.no, max.dk , max.se

oraz maxaragbia.com

W Polsce ze wzgledu na zarejestrowanie przez Pozwanego w marcu 2015 r, az czterech domen,
Powdd nie moze dokonaé rejestracii domeny intuicyjnej, zawierajgcej uzywane przez niego

oznaczenia indywidualizujace, z rozszerzeniem pf lub com.pl.

C. Zdaniem Sadu - niezaleznie od okolicznosci, ze aktualnie prowadzi sie poszukiwania w Internecie
za poérednictwem wyszukiwarek - ekspansja ekonomiczna Powoda zostata znacznie utrudniona
wobec niemoinosci oferowania oraz umieszczania informacji o swojej ofercie na terenie Polski pod
domeng ,maxburger” z czterema réinymi rozwinieciami, ktore, jak wynika z obszernego materiatu
dowodowego, jest powszechnie rozpoznawanym oznaczeniem indywidualizujgcym stosowanym
zaréwno przez powodowa spétke, jak i spotki zalezne w poszczegbinych krajach europejskich, a takie
franczyzobiorcow. W konsekwencji mozliwe jest, ze (przyszly) nabywca produktu poszukujgcy
informacji o Powodzie, bedzie chciat to zrobi¢ postugujgc sie najbardziej intuicying domena, pod ktorg
nie znajdzie 2adnej informacji lub domena skieruje go do przedsiebiorstwa pozwanych. Istotne jest
i to, ze w tym konkretnym stanie faktycznym niemoznosé korzystania ze spornych domen znacznie

ograniczy mozliwoéé pozyskania franczyzobiorcow.



Istotng okolicznoscia, ktérg raz jeszcze podkreslic nalezy, Ze na gruncie tego przepisu jest fakt, 7e
Pozwany zarejestrowat az 4 domeny z réznymi rozwinieciami, takie z tymi najbardziej intuicyjnymi,

tj.”pl” i ,com”.

Ponadto wskaza¢ naleiy, ze postugiwanie sig intuicyjng domeng jest jedng z dodatkowych, a we
wspdiczesnym swiecle wirtualnym — niekiedy podstawowa forma rekiamy, upowszechniajacy

znajomosé firmy i jej oferty.

Pozwany tym samym rejestrujgc domeny : »maxburger.pl, maxburgers.pl, maxburger.com.pl,

maxburgers.com.pl”, realizuje przestanki art. 15 u.z.n.k. utrudniajgc Powodowi dostep do rynku.

W koricu nalezy podkresli¢, ze odpowiedzialnosé z tytufu naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

kankurencji jest niezalezna od wiedzy czy winy sprawcy.

Zarzut naruszenia art. 9 Rozporzqdzenia UE i PE nr 2015/2424 7 dn. 16 Xt 2015 r zmieniajgce

rozporzqdzenie w sprawie wspélnotowego znaku towarowego nr 207/2007

Ochrona wynikajqca z rejestracji wspéinotowego znaku towarowego

A.Znaki towarowe mogg takie korzysta¢ z ochrony na szczeblu Wspdlnoty, a to na podstawie
Rozporzgdzenia UE i PE nr 2015/2424 7z dn. 16 Xl 2015 r zmieniajgcego powotane joko podstawe
prawnq Zqdori Rozporzgdzenie nr 207/2009. Celem ostatnio wskazanego aktu prawnego jest
umotzliwienie przyznawania jednolitego prawa z rejestracji znaku towarowego na terytorium Unii
Europejskiej. Zgodnie zatem z jego art. 1, unijny znak towarowy, zarejestrowany zgodnie z warunkami
w nim okreslonymi, ma charakter jednolity | wywoluje jednakowe skutki prawne na obszarze cafej
Wspdinoty. Rejestracja znaku w tym systemie daje wiec przedsigbiorcy skuteczny instrument prawny,

gdyz w ten sposéb uzyskuje on ochrong we wszystkich paristwach cztonkowskich.

Zakres ochrony okresla art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia wskazujac, Ze Uprawniony do wspdinotowego
znaku towarowego moie zakazad osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym m.in. oznaczenia,
w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobleristwa do wspolnotowego znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towardw lub ustug, ktérych dotyczy wspdinotowy
znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w bigd opinii publicznej:
prawdopodobieristwo wprowadzenia w bigd obejmuje réwniei prawdopodobieristwo skojarzenia

oznaczenia ze znakiem towarowym,

Podstawows funkcjg znaku towarowego jest funkcja polegajaca na wskazaniu pochodzenia. Nadto

znak towarowy petni takze inne funkcje: gwarancyjna, komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna.



Uprawniony moze sig skutecznie sprzeciwi¢ uzywaniu przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia
w kazdym przypadku, gdy wptywa ono lub moze negatywnie wptywac na petnione przez jego znak
funkcje (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej z 22 X 2011 r. w sprawie C-482/09
Budé&jovicky Budvar, a takie wyroki z 18 V| 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal iin.,, z 23 i
2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google).

Zarzucajgc wkroczenie w sferg wylacznoéci wynikajacej z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego uprawniony powinien wskaza¢ jedng z postaci naruszenia, stypizowanych w ust. 1 art.
9 | udowodni¢ wszystkie przestanki, ktérych speinienie moze uzasadniac sprzeciwienie sig
uzywaniu przez osobe trzecig kwestionowanego oznaczenia. Zwykle takie powinien wskazac, jak
dziatanie takie wplywa na petnione przez znak towarowy funkcje. W zadnym razie nie mozna
uzna¢ za wystarczajace odwotanie sie do $wiadectwa rejestracji i opisanie dziatania naruszyciela
(por. postanowienie Sadu Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzorédw Przemysiowych z 3.12,

2012 r., , sygn. akt XXIl GWo 68/12).

Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez moina mowic
zaledwie o ich podobienistwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znakéw i ich calosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwainego i rozsadnego przecigtnego konsumenta. {tak wyrok
Trybunaiu z 20 Ill 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion). Znaki towarowe sg do siebie podobne
jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcw, sg one przynajmniej czesciowo identyczne w

jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen).

B. Przechodzac do oceny wskazanej w pozwie podstawy prawnej, tj przepiséw rozporzadzenia, bardzo
istotnym z-punktu widzenia dokonywania ocen na gruncie ort. 9 jest fakt, ze Powdd Zada ochrony
dwich znakéw graficznych. Takie oznaczenie dzielimy na dwa rodzaje tj ,czysto graficzne” np.

wizerunek pumy oraz z zastosowaniem w grafice elementu stfownego np. ,,Coca cola”.

W niniejszym stanie faktycznym mamy doczynienia z drugim rodzaju znaku, ktorego cechy

charalkterystyczng zdaniem Sadu grafika.

Biorac pod uwage powyisze stwierdzi¢ naleiy, ze ze wzgledu na graficzny charakter znakéw nr CTM
- nr 002932192 od dnia 4 lutego 2004 r oraz nr 009145178 od dnia 4 listopada 2013 r, zgodnie z
powszechnie przyjetymi kryteriami, w ocenie orzekajgcege Sadu zarejestrowana domena

internetowa nie wprowadza w biad.
Wprawdzie elementem wspdlnym znaku towarowego i domeny jest stowo ,MAX”, jednak ochronie
podlega jego graficzne przedstawienie.

Niezaleinie od powyiszego, nazwa domeny jest ,bogatsza” od stowa ,MAX". dominuje tu element

,burger" , opisowy w stasunku do stowa, ktdre zresztq tei ma charakter opisowy, wskazujgc zwykle



na maksymaing (tu) wielko$¢ produktu. Stowo to nie jest samodzielnym znakiem towarowym, na

ktory powoluje sie Powdd.

Reasumujac podkresli¢ nalezy, ze przede wszystkim ze wzgledu na charakter znakéw Powoda tj

graficzny, Pozwana nie uzywa jej chronionych oznaczen.

W ocenie orzekajgcego Sadu, rejestracja spornych domen nie narusza praw do unijnych graficznych

znakdw towarowych.

. Koszty procesu

Koszty procesu zostaly zasgdzone na podstawie par. 35 | par. 38 Regulaminu Sadu Polubownego. Na
zasgdzone koszty procesu tj. kwote 5370 zt sktadajq sie koszty oplaty od pozwu oraz préby ugodowej
w wysokosci: 3690z, koszty zastepstwa procesowego zasgdzone na podstawie rozporzadzenia MS z

dn. 22.X.2015 r. w sprawie opfat za czynnosci adwokatdow w kwocie 1680 zi.
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