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Wyrok

Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Poiskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w Warszawie

Krakow, 17 pazdziernika 2016 r.

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej izbie Informatyki i
Telekomunikacji w Warszawie

w sktadzie: Marcin 0zog - arbiter
PO rozpoznaniu sprawy: 22/16/PA
Z powodztwa: DAVINES S.p.A., Via Ravasini 9/A, 1-43100 Parma

przeciwko: e e

—— emem e T Y eAS s

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku zawarcia przez pozwanego umowy o
utrzymywanie nazwy domeny internetowei

<comfortzone.pl>

dziatajac na podstawie zapisu na sad polubowny z dnia 22 kwietnia 2016 r. przez Powoda
oraz z dnia 27 maja 2016 r. przez Pozwang

1) stwierdza, ze Pozwana, . prowadzaca dziatalnosc
gospodarcza jako o - w wyniku

zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <comfortzone.pl>
naruszyta prawa Powoda, DAVINES S.p.A.;

2) zasadza od Pozwanej dla Powoda tytutem zwrotu kosztdw postepowania kwote 9839
zt (dziewieC tysiecy osiemset trzydziesci dziewieé ztotych 00/100).

Uzasadnienie

I.  Przebieg postepowania i rys argumentacii StroN. ... vcnierercvrrvenicress e s veassmenesmsses 2
VU i ToT wYALTAT IR o Ay AT 3 ) =T - U 6
.1, Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki toWarowe .............c.oooviiiiiieee i, 6
1.1.1. POdODIEASTWO EOWAIAW/USEUS ...t et es e et e e 6
[1.1.2. POdODIENSIWO OZNACZEN ...ttt 8
Ho1.3. FaKE NMBIUSZENTA L..eeiii ittt et ettt ettt eee s e eeneens 8

[1.2. Zarzut czyndw nieuczciwej KONKUMENCIi.......oocoovoviiovie oo 10

[, KOSZLY POSEQPOWANIA .eceremiiiierecccrirarcescrcessstaresaccrresncerasararassnteesanseeennsnsmmsererestuessssesssoversrnsssanes 11

Strona 1z 11



. Przebieg postepowania i rys argumentacji Stron

1.  Pozew w niniejszej sprawie wptynat do Sadu w dniu 14 czerwca 2016 r. W pozwie
Powdd wskazat, ze Spotka Davines s.p.a. zostata zatozona w 1983 r. we Wtoszech i
od poczatku zajmuje sie produkcja kosmetykow przeznaczonych do pielegnacji
wtoséw i skory. Marka comfort zone powstata w 1996 roku i stuzy do oznaczania
tego rodzaju kosmetykow przeznaczonych dla profesjonalnych osrodkow spa.
Zarowno marka comfort zone jak i Davines zostaty zastrzezone jako znaki
towarowe Unii Europejskiej. Powdd jest uprawniony m.in. z rejestracji znakow
unijnych comfort zone nr 001574458 oraz nr 004405908. Znak nr 001574458 zostat
zarejestrowany 21 maja 2001 r. dla towarow w klasie 3, w tym m.in. kosmetykdw,
srodkow do pielegnacji wtosow, olejkow. Znak nr 004405908 zostat zarejestrowany
7 czerwca 2006 r. dla towarow i ustug w kl. 20,41 i 44, Klasa 44 obejmuje ustugi
prowadzenia salondw kosmetycznych, salonow pieknosci, salonow fryzjerskich.

2.  Produkty comfort zone sa dostepne w Polsce od co najmniej 2005 roku i byty od
tego czasu dystrybuowane przez rozne podmioty. W 2011 roku wspotprace z
Davines S.p.A. rozpoczeta Pozwana. Pozwana nie uzyskata statusu wytacznego
dystrybutora, strony nie zawarty umowy pisemnej, jednak Pozwana otrzymata
autoryzacje na dokonywanie zakupéw bezposrednio od producenta z okreslonymi
znizkami. W 2014 r. strony zakonczyty wspétprace handlowa. Z dniem 1 stycznia
2015 r. wytacznym dystrybutorem marki comfort zone w Polsce zostata spotka
Optimum Distribution Sp. z o0.0.

3. W trakcie trwania wspotpracy Powoda z Pozwang strony ustality, ze Pozwana
bedzie mogta uzywac nazwy domeny <comfortzone.pl> na potrzeby sprzedazy
kosmetykow i uzgodnity przy tym, ze Powdd bedzie uprzednio akceptowat
zawartos¢ strony internetowej pod nazwa <comfortzone.pl>, bedzie miat wiec
bezposrednia mozliwos¢ kontroli tresci na tej stronie. W pazdzierniku 2013 r.
Pozwana dokonata zgtoszenia do rejestracji na swojg rzecz nazwy domeny
internetowej <comfortzone.pl>. Powdd pozostawat przekonaniu, ze utrzymywanie
nazwy domeny przez Pozwana nastapi wytacznie na czas wspotpracy trwajacej
miedzy stronami, podczas ktérej Powdd bedzie miat realny wptyw na zawartosc¢
strony oraz sposéb postugiwania sie domena.

4.  Pomimo zakonczenia wspotpracy z Powodem, Pozwana nadal korzysta w obrocie z
nazwy domeny internetowej <comfortzone.pl>. Na stronie internetowej pod nazwa
domeny <comfortzone.pl> abonent umieszcza aktualnie oferty sprzedazy
kosmetykow, z wykorzystaniem zdje¢ przedstawiajacych produkty wykonane na
zlecenie Davines S.p.A. Po wejsciu na strony pojawia sie komunikat ,,Jestesmy dla
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Ciebie. Skontaktuj sie z nami w sprawie wspdtpracy”. Komunikat ten jest
zamieszczony tuz pod zdjeciem wykorzystywanym w ofercie przez autoryzowane
.salony spa wspotpracujace z Davines S.p.A. Pozwana nie nalezy do sieci salonow
spa - partnerow Powoda. Takie dziatanie Pozwanej jest dziataniem
wprowadzajacym z btad. Co wiecej, na stronie www.comfortzone.pl Pozwana
zamiescita zaktadke -,,SPA miesigca”, po otwarciu ktorej wyswietla sie informacja o
salonie SPA ,Kandara" we Wroctawiu. Pozwana reklamuje zatem ustugi salonu
kosmetycznego  podmiotu  trzeciego wykorzystujac do tego  domeny
<comfortzone.pl>. Dziatanie Pozwanej narusza prawa z rejestracji znakow
towarowych Unii Europejskiej comfort zone nalezace do Powoda. Powdd podnidst
tez, ze dziatanie Pozwanej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w ujeciu art. 3
ust. 1 oraz art. 15 u.z.n.k. jako utrudnianie dostepu do rynku. Zarzucit tez Powod
Pozwanej dziatanie w zwigzku z rejestracja spornej domeny w ztej wierze.

5. W odpowiedzi na pozew z dnia 29 czerwca 2016 r. Pozwana wskazata, ze nie
uzywata i nie uZywa znaku towarowego w sposob objety uprawnieniami
wynikajacymi z rejestracji znaku towarowego graficznego comfort zone przez
Powoda. Pozwana ‘nie produkuje kosmetykow, nie umieszcza na kosmetykach, czy
na jakichkolwiek innych produktach przedmiotowego znaku towarowego. Pozwania
nie jest producentem kosmetykow, czy jakichkolwiek towardw. Pozwana
zaprzeczyta, aby dokonywata z Powodem jakichkolwiek uzgodnien co do sposobu,
zakresu i terminu korzystania z domeny <comfortzone.pl>. Stwierdzenie zawarte w
pozwie: ,W trakcie trwania wspotpracy strony ustality, ze Pozwana bedzie mogta
uzywa¢ nazwy domeny <comfortzone.pl> na potrzeby sprzedazy kosmetykow
Powoda na rynku polskim. " jest nieuprawnione, poniewaz po pierwsze nie zawarty
zadnej umowy na podstawie ktorej Pozwana byta zobowiazana do sprzedazy
kosmetykéw Powada na rynku polskim. Na stronie gtéwnej, jak i kazdej innej
podstronie w zaktadkach: produkty, zabiegi, spa miesiaca, znajdujacych si¢ pod
domeng <comfortzone.pl> znajduje sie jednoznaczne stwierdzenie, Ze
Jwiascicielem strony www.comfortzone.pl jest firma:

i, ze ,Firma zajmuje sie sprzedaza kosmetykow comfort
zone” - dlatego nie zachodzi tu sytuacja wprowadzania kogokolwiek w btad w
zakresie domniemania wspdtpracy z Powodem, powigzan z Powodem, jak i
jakiejkolwiek wspdtpracy z Powodem. Pozwana nie powotuje sie na jakakolwiek
wspdtprace z Powodem, a prezentacja sprzedawanych produktéw, zgodnie z
~wczesniej udostepnionymi materiatami promocyjnymi przez Powoda jest
dopuszczalna.

6. Kosmetyki opatrzone zastrzezonym znakiem towarowym w formie jedynie
graficznej comfort zone, jak i jakiekolwiek inne kosmetyki moga by¢ sprzedawane
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na terenie Polski, jak i UE przez kazdego przedsiebiorce. Z samej zasady wynika,
ze znak jedynie graficzny, nie moze by¢ identyczny, czy nawet podobny ze
znakiem stownym. Nawet, jezeli zaréwno znak stowny, jak i znak graficzny
sktadaja z tego samego stowa, nie sg identyczne, chyba ze roznice pozostana
niezauwazone przez wiasciwy krag odbiorcow. Niemozliwym jest uznanie znaku
domeny comfortone.pl za nawet podobny do znaku towarowego graficznego
comfort zone. Zaktadajac, catkiem hipotetycznie, Zze dziatania Pozwanej stanowi
korzystanie ze znaku towarowego graficznego comfort zone, uznac nalezatoby w
Swietle orzecznictwa, Ze zachodzi przypadek dozwolonego uzycia znaku
towarowego w celach reklamowym i informacyjnym.

7. Pozwana sama wykupita domeny <comfort-zone.pl> i <comfortzone.pl>, nie
otrzymywata w tym zakresie zadnych zezwolen od Powoda, a strony nie zawieraty
w tym zakresie zadnych umoéw. Powodd nie sprzeciwiat sie korzystaniu przez
Pozwang z domeny <comfortzone.pl> do czasu, kiedy catkowicie jednostronnie z
dnia na dzien postanowit, ze nie bedzie juz sprzedawat swoich produktow
Pozwanej. Powdd nie prowadzi na terenie Polski dziatalnosci gospodarczej, a
jedynie z terenu Wtoch sprzedaje wybranym przez siebie polskim przedsiebiorcom
swoje produkty, bazujac na pojedynczych umowach sprzedazy, ktore zawierane sa
odrebnie w zakresie kazdego zamowienia. Dopdki Powod akceptuje danego
polskiego przedsiebiorce, jako odbiorce swych towardw, Powdd nie podnosi wobec
niego zadnych roszczen dotyczacych domeny internetowej, ktora postuguje sie
dany przedsiebiorca. Powadd nigdy nie korzystat z domeny <comfortzone.pl>, nigdy
jej nie wykupit. Skoro Powdd nie dziata na rynku polskim, a znak towarowy nie jest
zarejestrowany dla dystrybucji/sprzedazy jakichkolwiek towarow, w tym
kosmetykéw, to Powdd nie moze wywodzi¢ z rejestracji europejskiej jedynie
graficznego znaku towarowego, zakazu uzywania przez Pozwang domeny
<comfortzone.pl> na terenie Polski. Dodatkowo znak towarowy Powoda, jest
zarejestrowany, jako znak graficzny, a nie stowny, co powoduje, Zze nie mozna
twierdzi¢, ze stowne okreslenie: comfortzone.pl, to to samo co znak graficzny
comfort zone. Ponadto Powod, jak wynika z pozwu, nie chce sam korzysta¢ z
przedmiotowej domeny, a jedynie chce, aby inna spdtka polska tj. Optimum
Distribution Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, ktorej Powdd sprzedaje obecnie
swoje produkty mogta korzystac z tej domeny. ‘

8. W ocenie Pozwanej, Powdd moze co najwyzej (jesli juz), zadaé usuniecia z tresci
zawartych na stronie internetowej Pozwanej pojedynczych zapisow, ktore
ewentualnie i hipotetycznie mogtyby sugerowac powigzania Pozwanej z Powodem,
natomiast w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest podstaw prawnych do
zadania przez Powoda stwierdzenia, ze Pozwana swym dziataniem tj. zawarciem
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umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej <comfortzone.pl> naruszyta
prawa Powoda, gdy Powod przez tak dtugi okres akceptowat fakt posiadania przez
Pozwang praw do przedmiotowej domeny, nie podnoszac wobec niej Zadnych
roszczen, czy chocby sprzeciwu wobec korzystania z przedmiotowej domeny.
Powod swe argumenty zawarte w pozwie odnosi raczej do treéci zawartych na
stronach internetowych pod domeng <comfortzone.pl>, anizeli do samej domeny.
Powdd moze przygotowac polska wersje swojej strony internetowej na jezyk polski
i w ramach swej strony <comfortzone.it> i na niej umiesci¢ link; do polskiego
dystrybutora oraz okresla¢ takiego dystrybutora, jako jedynego autoryzowanego
itp. Dlatego istnienie domeny <comfortzone.pl> w zaden sposob nie uniemozliwia
Powodowi dostepu do rynku polskiego, zwtaszcza, Ze sam na nim nie dziata.

9.  Postanowieniem z 23 sierpnia 2016 r. Sad wezwat Powoda do uzupetnienia brakow
petnomocnictwa i zatwierdzenia czynnosci podejmowanych dotychczas w sprawie
przez osobe wystepujaca jako petnomocnik Powoda. Pismem / mailem z 21
wrzednia r. Powdd uzupetnit wskazane braki i dokonat zatwierdzenia czynnosci.

10. Postanowieniem z 26 wrzesnia 2016 r. sad wezwat strony do przedtozenia
dodatkowych dowodow, o ile istnieja i miatyby rzuci¢ nowe $wiatto na sprawe. W
ustosunkowaniu si¢ do tego postanowienia Powdd podnidst w pismie z 3
pazdziernika 2016 r. szereg dalszych argumentdw. Wskazat Powdd m. in., Ze
oznaczenie domeny internetowej <comfortzone.pl> powoduje, iz zachodzi ryzyko
wprowadzenia w btad ze znakami Powoda. Znaki Powoda nie sg oznaczeniami
graficznymi, a stowno-graficznymi, w ktorych grafika sprowadza sie jedynie do
przedstawienia stow comfort zone pogrubiona czcionka oraz umieszczenia
kwadratowych nawiasdw na poczatku i na koncu przekazu stownego. W niniejszej
sprawie oczywiste jest, Ze intencja Pozwanej jest uzywanie domeny
<comfortzone.pl> wtasnie jako znaku towarowego i nazwy linii produktéw comfort
zone, do ktorych w przewazajacej mierze odwotuje sig tre$¢ strony internetowej
pod sporng domeny, w zwiazku z tym niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow
w btad jest nieuniknione. Powdd nie wyraza zgody na rejestracje domen
internetowych zawierajacych zarejestrowane na jego rzecz znaki przez
nieautoryzowanych dystrybutoréw. Pozwana przed zawarciem umowy o rejestracje
spornej nazwy domeny byta poinformowana przez Powoda, iz zamierza on dokonad
rejestracji domeny internetowej <comfortzone.pl> na swojg rzecz. W odpowiedzi
na pozew Pozwana wyraznie przyznaje, ze sama wykupita sporng domene, a strony
nie zawieraty w tym zakresie Zadnych umow, co jest niezgodne z prawda, a
mianowicie Pozwana zostata wyraznie poinformowana przez Powoda, e Powod
zarejestruje na swoja rzecz przedmiotowa domene, a nastepnie umozliwi
Pozwanej korzystanie z niej w ustalonym przez strony, wymagajac przy tym, aby
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tres¢ strony internetowej ujawnionej w domenie byta przez niego zatwierdzana.
Pozwana byta swiadoma polityki Powoda dotyczacej rejestracji domen i wbrew
wczesniejszym ustaleniom dotyczacym rejestracji domeny <comfortzone.pl>
dokonata samowolnej rejestracji tej domeny na swoja rzecz. Z uwagi na trwajaca
pomiedzy stronami wspdtprace Powdd postanowit jednak tolerowad ten fakt.
Oznaczenie domeny internetowej <comfortzone.pl> stwarza wrazenie istnienia
wiezi gospodarczej pomiedzy Pozwang a Powodem. Umieszczone w tresci strony
internetowej oswiadczenie Pozwanej w Zaden sposéb tego wrazenia nie zaburza.
Catoksztatt okolicznosci zwigzanych z rejestracja oraz postugiwaniem sie domeng
<comfortzone.pl> przez Pozwana prowadzi do mylacego wrazenia o istnieniu
‘gospodarczych powiazan pomiedzy uprawnionym ze znaku (Powodem) a Pozwana.

11. Postanowieniem z 5 pazdziernika 2016 r. Sad zamknat postepowanie uznajac
okolicznosci sprawy za dostatecznie wyjasnione i zawezwat kazda ze Stron do
przedtozenia spisu kosztow. Powod przedtozyt sadowi spis kosztow za pismem z 12
pazdziernika 2016 r. Pozwana nie przedtozyta sadowi spisu kosztow w zadanym
terminie.

. Motywy rozstrzygniecia
il.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe
i{.1.1. Podobieristwo towardw/ustug

12.  Powdd jest uprawniony z rejestracji znakéw towarowych unijnych comfort zone nr
001574458 oraz nr 004405908. Znak 001574458 zostat zarejestrowany dla towarow
w klasie 3, w tym m.in. kosmetykdw, srodkow do pielegnacji wtosow, olejkow.
“Znak 004405908 zostat zarejestrowany dla towarow i ustug w kl. 20,41 i 44. Klasa
44 obejmuje ustugi prowadzenia salonow kosmetycznych, salondw pieknosci,
salonow fryzjerskich.

13. Pozwana prowadzi pod sporna domeng dziatalnos¢ polegajaca na oferowaniu na
sprzedaz ,jako takich” kosmetykow opatrzonych pochodzaca od Powoda marka
comfort zone, co zreszta sama potwierdza czyniac adnotacje na stronie gtéwnej
ww. serwisu. W odniesieniu do znakéow towarowych umieszczonych na samych,
wprowadzonych do obrotu, produktach comfort zone w tym réwniez
zamieszczonych w serwisie wizerunkach tych produktéw uprawnienia zakazowe
Powoda ulegly wyczerpaniu (art.13 rozporzadzenia 207/2009). Jednoczesnie
jednak Pozwana wykorzystuje oznaczenie comfort zone do oznaczania
pochodzacych od siebie samej ustug dystrybucyjnych.

WyrokSadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacii
z 17 pazdziernika 2016 r. w sprawie o sygn. akt 22/16/PA Strona 6 z 11



14. Domena <comfortzone.pl> stanowi domene krajowa pierwszego rzedu,
charakterystyczny dla znaku towarowego (0 czym bedzie dalej mowa) element
stowny wyczerpuje jej tres¢ - rejestracja i korzystanie z takich domen,
pozbawionych dalszych dodatkéw, jest typowym przypadkiem korzystania ze znaku
towarowego przez sam podmiot uprawniony wtascicielsko ze znaku, stad
dziatalnos¢ prowadzona pod taka domena za posrednictwem Internetu uznad
nalezy za prowadzona badz przez uprawnionego ze znaku bad? za jego zgoda.
Oznaczenie comfort zone odniesione zostato wyraznie do kanatu dystrybucji
produktow zorganizowanego jako strona internetowa, stuzy do identyfikacji tego
kanatu dystrybucji w Internecie (w tym identyfikacji za pomoca narzedzi
wyszukiwawczych), domena <comfortzone.pl> jest stale wyswietlana w pasku
adresowym strony, co wyczerpuje znamiona uzywania tej domeny i tym samym
znaku towarowego do celow $wiadczenia ustug dystrybucyjnych. Pozwana wskazuje
na siebie jako ,wtasciciela strony” i okresla swdj status jako dystrybutora
kosmetykow comfort zone, ale nie znosi to ogdlnego wrazenia, jakim jest dziatanie
‘Pozwanej jako dystrybutora autoryzowanego przez Powoda do postugiwania sie
oznaczeniem comfort zone na oznaczenie samej tej dziatalnosci dystrybucyjnej.
Odbiorca, czy tez rzekomym odbiorca tych ustug dystrybucyjnych Pozwanej jest
sam Powod, bo to jego produkty sa przede wszystkim dystrybuowane, ale tez
pojawia sie tu - na co stusznie wskazuje Powod - element promocji ustug spa

- pochodzacych od osdb trzecich. Powod wskazuje na powszechnie przyjeta w
obrocie rynkowym praktyke dystrybutoréw oferujacych wiele marek kosmetykdw,
ktdrzy dziataja pod marka wtasng w warunkach czytelnego podziatu rol pomiedzy
nich a samych wytwarcow kosmetykéw, w dziataniach Pozwanej niewatpliwie zas
brak jest tego rodzaju czytelnego podziatu.

15.  Przedmiotem rejestracji znakdw towarowych comfort zone nr 001574458 oraz nr
004405908 nie sa ustugi sprzedazy hurtowej badZ detalicznej towardw w rodzaju
kosmetykéw, znak ten nie ma réwniez charakteru znaku renomowanego - sam
Powod zreszta nie argumentuje w tym kierunku. Ustugi dystrybucyjne moga byc
jednak traktowane w orzecznictwie unijnym jako podobne wzgledem towardow
bedacych przedmiotem dystrybucji i w szczegdlnosci podobienistwo takie zostato
stwierdzone w odniesieniu do sprzedaiy prowadzonej w perfumeriach i wyrobow
perfumeryjnych (pkt 42-49 wyroku z 9.07.2015 r. w sprawie T-89/11 Nanu-Nana
Joachim Hoepp v OHMI - Vincci Hoteles (NANU), ECLI:EU:T:2015:479 utrzymany w
apelacji)/ Odpowiednio argumentacje z tego wyroku odnie$¢ nalezy do innego
rodzaju kosmetykow przyjmujac ze ich dystrybucja jako ustuga jest podobna do
nich samych jako towardw. W konsekwencji uznac¢ nalezy, ze Pozwana uzywa
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znaku towarowego Powoda w odniesieniu do ustug podobnych do towaréw
bedacych przedmiotem rejestracji.

11.1.2. Podobienstwo oznaczen

16. Powod wywodzi twierdzenia o naruszeniu jego praw w wyniku rejestracji spornej
domeny z faktu przystugiwania mu praw z rejestracji znakow towarowych (tutaj

[ comfort zone |
reprodukowanych w  catosci) nr 001574458 oraz

[ comfort zone |

nr 004405908. Oba oznaczenia sa oznaczeniami stowno-
graficznymi, jednakze, jak stusznie wywodzi Powdd dominujacymi, odrozniajacymi
elementami tych znakdéw sg wyrazy ,comfort zone”, a ich grafika ma znaczenie
pomijalne. Sprowadza sie ona do pogrubienia czcionki oraz umieszczenia wyrazow
,comfort zone” w nawiasach kwadratowych. Same w sobie te elementy graficzne
nie wzbogacaja znaku na tyle, aby mozna zasadne twierdzi¢, Ze znak zawdziecza
im wtasnie, a w kazdym razie zawdziecza w stopniu innym niz minimalny, zdolnosc
odrdzniajaca - proste zabiegi typograficzne takie jak pogrubienie, typowej tak jak
w tym przypadku, czcionki, ktorg ztozony jest element stowny, czy zastosowanie
prostych ksztattow okalajacych ten element stowny (ktore zreszta sg
reprodukowane w pismach Pozwanej przy pomocy podstawowego zasobu czcionek)
nie moga zostaC uznane za stanowiace istotny wkiad w zdolno$¢ odrézniajaca
oznaczenia. Istota kazdego z wymienionych oznaczen zawiera sie w obecnosci w
jego sktadzie wyrazow ,comfort zone” i nieuprawnione korzystanie z tego
elementu w odniesieniu, do wczesniej wymienionych ustug wystarcza do uznania,
ze doszto do wkroczenia w zakres prawa ochronnego na znak towarowy. Jezeli
zatem zachodzi przypadek korzystana z tego elementu stownego w ramach domeny
internetowej, takze jezeli dotyczy to zbitki literowej ,comfortzone”, w ktérej
wyrazy ,comfort” i ,zone” daja sie tatwo wyodrebni¢, zachodzi przypadek
podobienstwa, w tym przypadku graniczacego, z identycznoscia pomiedzy znakami
zarejestrowanymi a znakami bedacymi przedmiotem korzystania osoby trzeciej.

II.1.3. Fakt naruszenia

17. Pozwana jest aktualnie uprawniona z rejestracji domeny <comfortzone.pl> i
domeny tej uzywa do oznaczania ustug dystrybucji produktéw kosmetycznych
comfort zone pochodzacych od Powoda. Korzystanie z elementu stownego
,comfort zone” w domenie internetowej jest korzystaniem ze znaku towarowego
Powoda - znamiennego jak wywiedziono wyzej - obecnoscia elementu stownego
,comfort zone”. Pozwana utrzymuje, ze nawet jezeli uznaé, Zze w niniejszej
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sprawie ma miejsce korzystanie przez nig z oznaczenia comfort zone, takie

- hipotetyczne korzystanie uznac nalezatoby za dozwolone uzycie znaku towarowego
w celach reklamowym i informacyjnym. Prawnga podstawg kwalifikacji przypadkow
takiego korzystania jest przepis art. 12 rozporzadzenia 207/2009. W
okolicznoiciach niniejszej sprawy, przez wzglad na ekonomike procesowag mozna
poming¢ analize korzystania przéz Pozwéna ze znaku towarowego Powoda na tle
tego przepisu, a to z uwagi na wyrazna przystawalnos¢ stanu faktycznego sprawy
do opisu znamion typu czynu z przepisu art. 161 P.w.p.

18. Przepis art. 161 P.w.p. majacy swoj pierwowzdér w art. 6 septies Konwencji
Paryskiej (i odpowiednik w art. 11 rozporzadzenia 207/2009) dotyczy zgtaszania i
rejestrowania przez krajowych agentow i przedstawicieli podmiotdw zagranicznych
znakdw towarowych, ale odpowiednio nalezy zastosowac go w niniejszej sprawie
do sytuacji uzyskania na oznaczeniu odrézniajacym quasi-wytacznego ,krajowego”
prawa wynikajacego z zawartej umowy rejestracji, dajacego uprawnionemu
pozycje podobna do prawa ochronnego na znak towarowy, a nawet silniejsza z
uwagi na brak specjalizacji takiej rejestracji. Sad w niniejszej sprawie podziela
poglad, Ze powotany przepis ustawy ,dotyczy z pewnoscia nielojalnego agenta lub
przedstawiciela, a strony innych uméw (nazwanych lub nienazwanych) tyko wtedy,
gdy z ich tresci lub konkretnych okolicznosci faktycznych wynika obowiazek
lojalnosci. Zgtoszenie znaku towarowego zagranicznego wiasciciela przez
LZWyktych” dystrybutoréw lub importeréow moze by¢ oceniane jako dziatanie w ztej
wierze, o ile zarzut taki jest uzasadniony w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p.
[obecnie Art. 129! ust. 1 pkt 6 p.w.p. - przyp. arbiter]” (U. Prominska, Kazus
yhielojalnego agenta” w swietle prawa wiasnosci przemystowej [w:] Ksiega
pamiqtkowa dedykowana Prof. M. du Vallowi, Warszawa 2015 s. 544)

19. Z ustalen sadu wynika, Ze sporna domena zostata zarejestrowana przez Pozwang
18 pazdziernika 2013 r. W tym samym dniu, wczesniej, Pozwana byta informowana
przez przedstawiciela Powoda p. S. Anzola, Ze to Powdd zarejestruje na swoja
rzecz przedmiotowa domene, a nastepnie umozliwi Pozwanej korzystanie z niej w
ustalonym przez strony zakresie, przy czym tworzona przez Pozwang zawartosé
strony internetowej, ktora miata by¢ wykorzystywana do sprzedazy kosmetykow
comfort zone wymaga wczeéniejszego zatwierdzenia przez Powoda. Powod
milczaco przystat na fakt dokonanej nastepnie przez Pozwang rejestracji spornej
domeny i sytuacje ta tolerowat, zeby, jak twierdzi, nie psuc stosunkéw z Pozwana,
do czasu ustania wspotpracy miedzy stronami - sad daje jednak wiare
wyjasnieniom Powoda, ze zgoda ta obejmowata wytacznie korzystanie przez
Pozwang ze spornej domeny na czas trwania wspotpracy. Pozwana zarejestrowata
domene, Powdd ta jej czynnosc zatwierdzit i miedzy stronami nawigzany zostat w
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tym zakresie stosunek powiernictwa, ktorego tres¢ stata sie nastepnie
przedmiotem rozbieznych interpretacji stron.

20. Powodd, jak wynika z przediozonych przez niego uméw dystrybucyjnych
zawieranych z osobami trzecimi w latach 2010-2013, prowadzi rygorystyczna
polityke w zakresie rejestracji domen internetowych. Faktem jest, Ze w niniejszej
sprawie Powdd nie dochowat zatozen tej wiasnej polityki, dopuscit rejestracje
domeny przez dystrybutora i tolerowat ta sytuacje, wiarygodnie jednak twierdzi,
ze spodziewal si¢ powrotu domeny do jego wiasnej sfery prawnej po ustaniu
wspotpracy. Strona Pozwana musiata za$ wiedzie¢ o takich oczekiwaniach Powoda
zwazywszy, Ze zostata poinformowana o zrebie polityki Powoda w tej dziedzinie i
nastepnie zarejestrowata domene, w tym samym dniu, w ktérym informacje ta
otrzymata, wyreczajac w tym zakresie Powoda, przeciwko czemu ten nie
oponowat. W szczegdlnosci, jezeli Powodd przekazat Pozwanej, a uczynit to
wyraznie w cytowanym mailu, Ze zamierza sprawowac kontrole nad zawartoécia
strony dostgpnej w domenie, réwna sie to oswiadczeniu, ze z chwila, gdy
mozliwosci Powoda w tym zakresie ustana, w zwiazku z zakonczeniem wspotpracy
stron, domena powinna znalez¢ sie w gestii Powoda, tak aby kontrola zawartosci
mogla byc przez Powoda nadal sprawowana. Zachowujac domene dla siebie po
ustaniu wspotpracy Pozwana uczynita to wbrew intencji Powoda znanej jej w
chwili dokonywania rejestracji domeny, co wiecej w opinii sadu Pozwana dokonata
tej rejestracji wbrew sygnalizowanemu jej stanowisku Powoda, z intencja
trwatego z niej korzystania - trudno czym innym wyttumaczy¢ fakt, Ze stanowisko
przedstawiciela Powoda wyrazone w zgtoszonym mailu zostato przez Pozwana po
prostu zignorowane. Pozwana zatem w wyniku rejestracji spornej domeny
naruszyta prawa Powoda, przeciagajac nastepnie dzierzenie domeny poza okres
wspotpracy, bedacy - o czym wiedziata w chwili dokonywania rejestracji -
ostatecznym terminem w ktérym domena powinna zosta¢ scedowana na Powoda.
Rejestracja domeny zostata zatem przez Pozwang podjeta w ztej wierze wbrew
znanej Pozwanej w chwili jej dokonywania woli Powoda odmiennego uregulowania
spraw, co opowiada naruszeniu praw Powoda na gruncie odpowiednio stosowanego
przepisu art. 161 P.w.p.

Il.2. Zarzut czynéw nieuczciwej konkurencji

21. Sad uznat za zbedne roztrzasanie in extenso pozostatych zarzutéow Powoda
dotyczacych naruszen, w szczegdlnosci jego twierdzenia o dopuszczeniu sie przez
Pozwanego czyndw nieuczciwej konkurencji - a to kierujac sie zasada ekonomiki
procesowej, zauwaza jednak, Ze dziatania Pozwanej stanowig takie czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Uzupetniajac powyzsza
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argumentacje, kontynuacja korzystania z domeny powierniczo zarejestrowanej w
ramach szerszej wspotpracy stron po ustaniu tej wspdtpracy stanowi dziatanie
sprzeczne z dobrymi obyczajami i niewatpliwie narusza interes przedsiebiorcy,
ktory domene taka powierzyt kontrahentowi do rejestracji.

lll. Koszty postepowania

22. O kosztach postepowania Sad orzekt zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sadu,
zasgdzajac od Pozwanej na rzecz Powoda koszty tltumaczen przysiegtych
dokumentow w wysokosci 3039, koszt wpisu od wniosku w postepowaniu
arbitrazowym 200 zt, koszt optaty kancelaryjnej 3000 zt wedtug faktur oraz koszt
zastepstwa i pomocy prawnej w podanej przez Powoda zryczattowanej kwocie
3600 zt. Sad stwierdzit brak podstaw do zasadzenia na rzecz Powoda catosci
zadanych kwot, wtacznie z naliczonym podatkiem VAT, wziawszy pod uwage, ze
podatek ten podlega odliczeniu w toku prowadzonej przez Powoda dziatalnosci
gospodarczej i jako taki nie moze by¢ uznany za czes¢ kosztdw procesu, ktdrych
zwrotu Powdd miatby sie w tej sytuacji wtornie domagac od Pozwanej.

Majac powyzsze na uwadze Sad orzekt jak w sentencji.
Marcin 0zog

/
/ arbiter
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Irencusz Matusiak
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