Poznan, 12 marca 2015 r.

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Syg. akt : 57/14/PA

domena : chatier.pl

Wyrok Sadu Polubownego
ds. Domen Internetowych

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
w sktadzie : dr Jakub Kepinski — arbiter

po rozpoznaniu sprawy

z powodziwa :

Cartier International A.G. z siedziba w Steinhausen, reprezentowanej przez radcg prawnego
Grzegorza Rzase (LDS Eazewski Depo i Wspdlnicy, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
office@lds-ip.pl)

przeciwko :

Markowi Asenkowiczowi, prowadzgcemu dziatalno$é gospodarczg pod firmg A&S Parfume
Factory (ul. Kosmiczna 55 lok. 5, 40-403 Katowice), reprezentowanego przez adwokata
Michata Konieczyfskiego (Kancelaria Adwokat Michat Konieczynski, ul. Kopernika 13/5,

40-064 Katowice, sekretariat@konieczynski.pl)

o stwierdzenie naruszenia praw Powédki w wyniku rejestracji domeny internetowej

,chatier.pl”



orzeka :

1. stwierdza naruszenie praw Powddki w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy
domeny internetowej ,chatier.pl”,
2. zasadza na rzecz Powodki kwote 4530 zt (stownie : cztery tysigce piecset trzydziesci

zlotych) tytutem zwrotu kosztéw postgpowania arbitrazowego.

Uzasadnienie

Spér przed tut. Sadem jest kolejnym ze spordw (wczesniejsze spory toczyly si¢ przed sadami
cywilnymi — Sadem Okrggowym i Sadem Apelacyjnych w Katowicach, jak i Urzedem
Patentowym i sadami administracyjnymi — WSA w Warszawie i NSA — dowdd : odpis
wyroku Sadu Okrggowego i Sadu Apelacyjnego w Katowicach - Zatgcznik 4 Pozwu oraz
decyzje Urzedu Patentowego i odpisy wyrokéw sadow administracyjnych WSA i NSA —
Zatacznik 5 i 6 Pozwu) pomigdzy Cartier International A.G. z siedzibg w Steinhausen,
Szwajcaria (dalej Powoédka), a Markiem Asenkowiczem prowadzacym dziatalnosé
gospodarczg pod firmg A&S Parfume Factory w Katowicach (dalej Pozwany) w zwigzku z

uzywaniem przez Pozwanego w dziatalnosci gospodarczej oznaczenia ,,Chatier”.

Powédka jest szwajcarska spotka, ktora oferuje takze w Polsce luksusowe produkty przede
wszystkim kosmetyki, bizuterig, zegarki i odziez (dowéd : fragmenty artykutéw prasowych —
Zatgeznik 12 i 13 Pozwu). Ma ona zarejestrowane na terytorium RP liczne znaki towarowe
stowne i sfowno-graficzne (dowéd : wydruki z internetowej bazy UPRP i OHIM — Zatgcznik

8 Pozwuy).

Podstawg powddztwa jest naruszenie praw wylaczonych do dwoch znakdéw towarowych
Powddki 1) znaku stownego ,Cartier” zgloszonego (6.09.1972 r.) i zarejestrowanego
(28.05.1973, opub. 31.08.1973) w UPRP  (ar prawa wytacznego R-51277) dla klas
3,14,16,18, 20,21 i 2) znaku stowno-graficzny ..Cartier” zgtoszonego (18.02.1982 r.) i
zarejestrowanego (20.02.1984 r., opub. 28.02.1985) w UPRP (nr prawa wytacznego R-59579)
dla klas 3, 9, 14,16,18, 25, 33. 34 (dowdéd : wydruk z internetowej bazy UPRP — Zatacznik 9

Pozwu).



Pozwany prowadzi dziatalno$¢ gospodarczag pod firmg A&S Parfume Factory. Oferuje
i sprzedaje kosmetyki (wody zapachowe) za podrednictwem sklepu internetowego,
prowadzonego pod domeng ,,chatier.pl”. Domena ta zostat zarejestrowana przez Pozwanego
23.11.2004 r. i jest uzywana do dzi§ (dowdd : wydruk z rejestru dziafalnosci gospodarczej i
wydruk z bazy WHOIS (http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl) - Zatacznik 10 Pozwu).

Obecnie na stronie internetowej pod domeng “chatier.pl” oferowane sa perfumy z serii ,,She
is”, a takze ,,585 Gold absolutely Gold Chatier”, ,,Armand Luxury Intense 61 Chatler”, ,,Live
Blus Chatler, Bella Che Eaue de parfume Chatler”. Jakiekolwiek kliknigcie na stronie
,chatier.pl” przekierowuje na strong o domenie ,she-is.p!”, na ktorej oferowane sg rézne
perfumy z serii ,,she is”. Pozwany od 5.12.2014 r. znaczenie zmienil swoja strone internetowg
i ograniczyl dostepny asortyment produktéw (dowdd : ogledziny strony chatier.pl oraz

wydruki ze strony chatier.pl z grudnia 2014 r. — Zalgcznik 11 Pozwu).

W wyniku postgpowania sadowego przed Sadem Okrggowym w Katowicach w sprawie o
syg. akt XIV Gc 213/08 Sad zakazal Pozwanemu uzywania w obrocie gospodarczym
oznaczenia ,,Chatier” w stosunku do produktéw kosmetycznych, a w szczegblnodei ich
oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w tym za podrednictwem internetu
(dowéd : odpis wyroku Sadu Okrggowego w Katowicach - Zatgcznik 4 Pozwu). Apelacja od
tego wyroku zostata oddalona (dowod : odpis wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach -

Zatgcznik 4 Pozwu).

Powddka wniosta skutecznie do UPRP wnioski o uniewaznienie praw ochronnych na znaki
towarowe zarejestrowane na rzecz Pozwanego zawierajagce w sobie element ,,Chatier”. Znaki
te zostaly uniewaznione. PoZniejsze skargi Pozwanego wnoszone do sadéw
administracyjnych od decyzji UPR zostaly oddalone (dowdd : odpisy decyzji UPRP oraz
wyroki WSA i NSA - Zatacznik 5 i 6 Pozwu).

Powyzej wskazane okolicznosci nie byly kwestionowane przez zadna ze stron. Jedyny
podnoszony przez Pozwanego argument, Ze obie strony ,funkcjonuja na catkowicie
odmiennych polach dziatalnodci gospodarczej” nie znajduje uzasadnienia w zebranym

materiale dowodowym.



Zadna ze stron nie kwestionowala tez prawdziwosci dowodow przedstawionych przez drug

strone.

Sad Polubowny jest wiadciwy do orzekania w niniejszej sprawie, gdyz Pow6dka (1.09.2014 r.
— zapis na Sad w aktach sprawy, wplyngto do Sadu 3.09.2014 r,, L. dz. 560/14/P) i Pozwany
(18.11.2014 r. — zapis na Sad w aktach sprawy, wplyngto do Sadu 21.11.2014 r., L.dz.
712/14/P) podpisali zapis na Sad Polubowny i zgodzili si¢ na rozstrzygnigcie powstatego

sporu przez Sad Polubowny ds. Domen Internetowych.

W powyzszym stanie faktycznym pismem datowanym na 5.12.2014 r. (wplyneto do Sadu
8.12.2014 r.) Powddka wniosta do Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy

Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji powédztwo przeciwko Pozwanemu.

Powddka wniosta 1) o stwierdzenie, ze Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie
nazwy domeny internetowej ,chatier.pl” naruszyl prawa ochronne na znaki towarowe
Powadki, 2) o stwierdzenie, ze Pozwany popetnit czyny nieuczciwej konkurencji okreslone w
art. 3 i art. 10 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2013 r., nr 153, poz.
1503 wraz ze zm. dalej UZNK) i 3) zasadzenie od Pozwanego na rzecz Powodki kosztow

zastepstwa procesowego zgodnie z Regulaminem Sadu.

Powddka podniosta, ze uzywanie przez Pozwanego domeny chatier.pl” stanowi naruszenie
praw wylacznych Powodki plynacych z rejestracji znakow towarowych w UPRP na
podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej (tj. Dz. Uz 2013 r,,
poz. 1410 dalej PWP) gdyz: towary oferowane przez Powodke i Pozwanego sg identyczne
(s. 8 Pozwu), oznaczenie ,,Chatier” jest wysoce podobne do znakéw wskazywanych znakow
towarowych ,,Cartier” na plaszczyZnie (przede wszystkim) wizualnej i fonetycznej (s. 9
Pozwu), uzywanie oznaczenia ,,Chatier” przez Pozwanego ma charakter bezprawny (s. 10-11

Pozwu) oraz istnieje ryzyko konfuzji u nabywecéw (s. 10 Pozwu).

Powdédka podniosta tez, ze jej znaki towarowe ciesza sig renomg. W zwigzku z tym Powodka
twierdzita, ze dziatanie Pozwanego moze wplywaé na degradacja jej znaku towarowego.
Zdaniem Powddki Pozwany czerpie nienalezyte korzysci ptynace z renomy jej znaku. (s. 11

— 13 Pozwu).

Powodka wskazala, ze dziatanie Pozwanego stanowig tez czyn nieuczciwej konkurencji
naruszajac ogdlng klauzulg dobrych obyczajéw (art. 3 UZNK), a takze art. 10 UZKU

w zwiazku z niewlagciwym oznaczeniem towarow (s. 14-16 Pozwu).



Pozwany w Odpowiedzi na pozew datowanej na 22.12.2014 r. (wplyngfa do Sadu 29.01.
2015 r.) wni6st o: oddalenie powddztwa, zasadzenie kosztéw i zawieszenie postgpowania do

czasu rozpoznania przez Sad Okregowy w Katowicach wniosku o wykfadni¢ wyroku w
sprawie XIV Ge 213/08.

Pozwany podnosit, Ze jego dziatanie nie narusza praw wytgeznych Powodki i nie stanowi
czynow nieuczeiwej konkurencji, gdyz: nie zachodzi podobiefistwo pomigdzy jego domeng
internetowa, a znakiem towarowym Powddki, nie istnieje ryzyko wprowadzenie klienta
w blad, gdyz strony dziataja na innych polach dziatalnosci gospodarczej (zob. Odpowiedz na

pozew).

W dniu 16 lutego 2015 r. zostato wydane Zarzadzenie w celu umozliwienia stronom ztozenia
dodatkowych dowodéw w sprawie (do 24.022015 r.) wraz z wnioskami dowodowymi

wskazujacymi na okolicznoscei, ktére sg nimi dowodzone.

Powddka w zakredlonym terminie (24.02.2015 r.) zfozyla pismo procesowe, w ktérym
podtrzymata w catosci zgloszone zadania, twierdzenia i wnioski. W pismie tym Powddka
ustosunkowala si¢ do stanowiska Pozwanego przedstawionego w Odpowiedzi na pozew
i podniosta, ze Odpowiedz na pozew zostala ztozona z uchybieniem terminu, a wniosek

Pozwanego o zawieszenia postgpowania jest bezzasadny.
Pozwany nie zfozyl w terminie zadnego pisma.

W zwiazku z wyjasnieniem wszelkich okoliczno$ci majacych znaczenie dla rozstrzygniecia
sprawy postepowanie zostalo zamknigte 2.03.2015 r. Strony zostaly zobowigzane

do zgloszenia ewentualnych wnioskéw o zwrot kosztéw postgpowania.
Powddka ztozyta pismo dot. kosztéw 9.03.2015. Pozwany takiego pisma nie przedstawit.
W niniejszym stanie faktycznym Sad zwazyt co nastgpuje :

W niniejszym sporze nalezato przede wszystkim przesadzic: 1) czy znak towarowy HCartier”
jest znakiem renomowan}llh,4 2) czy domena ,chatier.pl” jest identyczna lub podobna do
zarejestrowanego znaku towarowego ,,Cartier” i czy jest uzywana w zwigzku z towarami
identycznymi i podobnymi, wskutek czego zachodzi ryzyko wprowadzenie w blad,
w szozegdlnodei ryzyko skojarzenia domeny internetowej z zarejestrowanym znakiem
towarowym oraz 3) czy dziatanie Pozwanej mozna uzna¢ za czyn nieuczciwej konkurencji

(art. 3 i art. 10 UZNK).



Znaki towarowe odgrywajg obecnie szczegélng role w obrocie gospodarczym. Sg one
noénikiem réznorodnych informacji o samym towarze opatrzonym  znakiem,
jak i o przedsiebiorcy, kidre dany towar lub ustugg oferuje. Petnig one takze réznorakie
funkcje, przede wszystkim jest to funkcja oznaczenia pochodzenia, ale takze funkcja

gwarancyjna, reklamowa, informacyjna, czy inwestycyjna.

Niewatpliwie ze znaczenia znaku towarowego w obrocie gospodarczym zdaje sobie Powodka,
ktére swoje znaki towarowe od dawna chroni poprzez liczne rejestracje znakow towarowych
na poziomie krajowym (w UPRP) lub poziomie unijnym (w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w Alicante).

Przedmiotem ninigjszego sporu sa dwa znaki towarowe zarejestrowane w Urzedzie
Patentowym tj. znak stowny ,Cartier” (R-51277) oraz znak stowno-graficzny ,Cartier”
(R-59579). Powddka posiada prawa wylaczne do tych znakéw. Oznacza to, Ze przez
uzyskanie prawa ochronnego nabyla prawo wylgeznego uzywania takich znakéw towarowych
w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskie]
(art. 153 PWP). Powddka tym samym powolujac si¢ na prawa ochronne przyznane na znaki
towarowe zarzuca, ze Pozwany narusza jej prawa wylaczne do znaku towarowego poprzez

uzywanie domeny ,,chatier.pl” zarejestrowanej od 23.11.2004 r. na rzecz Pozwanego.

Jak wskazuje Powédka w pozwie przed sadami powszechnymi toczyly sig pomigdzy
Powddks i Powodem spory w odniesieniu do wskazanych znakéw towarowych i domeny
internetowej (w sprawach o syg. akt. XIV GC 213/08/16 oraz V ACa 507/10), ktore
zakonficzyly sie prawomocnym orzeczeniem. Na mocy tego orzeczenia Pozwany ma zakaz
uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia ,chatier” w stosunku do produltéw
kosmetycznych, w szczegélnosci ich oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania,

w tym za podrednictwem internetu.

Za uzasadnione nalezy uznaé argumenty Urzedu Patentowego i sadéw administracyjnych
w sprawach o uniewaznienie znakow towarowych Pozwanego. W sprawach tych organy
orzekajace doszty do wniosku, ze kwestionowane, poZniejsze znaki towarowe Pozwanego
i wezedniejsze znaki Powédki sa do siebie podobne, przeznaczone s3 do oznaczania
podobnych towaréw i istnigje ryzyko wprowadzenie w bfad przecigtnego konsumenta.
Ponadto zdaniem organéw orzekajacych znaki Powddki sg znakami renomowanymi i istnieje
ryzyko osiagniecia przez zglaszajgcego nienalezytej korzysei oraz szkody dla odrdzniajacego

charakteru badZ renomy znakéw Powodki.



Nie jest zadaniem Sgdu Polubownego ocenianie wyrokéw sadéw we wezedniejszych sporach
Powdédki z Pozwanym, jednakze Sad Polubowny podziela co do zasady rozwazania Sadu

Okregowego i Sadu Apelacyjnego, jak i organéw i sadéw administracyjnych.

Po pierwsze, niewatpliwie Pozwany uzywa spornej domeny internetowe w obrocie
gospodarczym oferujgc produkty kosmetyczne (w tym perfumy) za posrednictwem sklepu

internetowego pod nazwa domeny ,,chatier.pl”.

Po drugie, domena ,chatier.pl” jest podobna do zarejestrowanych znakéw towarowych
Powodki. Przy dokonywaniu oceny podobiefistwa domeny do zarejestrowanego znaku
towarowego nalezy pamietaé o charakterystycznej budowie domeny internetowej, ktéra
obejmuje dodatkowe elementdw, jak np. domeng pierwszego stopnia ,,pl” czy tez oznaczenie
serwera ,,www”, jednakze nie powinno sie¢ ich braé pod uwage, gdyz jako takie nie majg one
bowiem charakteru odrézniajacego. Tym samym Sad Polubowny stoi na stanowisku,
ze podobienstwo pomiedzy domens ,,chatier.pl”, a znakami towarowymi Powddki ,,Cartier”
zachodzi na plaszczyznie wizualnej (drobne roznice polegajace na przestawieniu liter
i zamianie spotgtoski ,r” na spotgloske ,h™ nie majg istotnego znaczenia), fonetycznej
(w jezyku polski w zasadzie wymowa obu wyrazéw jest identyczna, a réznica dla polskiego
internauty/potencjalnego konéumenta prawie  niezauwazalna) i  znaczeniowej
(w obu przypadkach w jezyku polskim sa to oznaczenia fantazyjne, nie majgce zadnego,

szczegdlnego znaczenia).

Po trzecie, zgodzié sie nalezy z pogladem wskazywanym w literaturze przedmiotu, Ze badanie
identycznodci lub podobieristwa towardw obejmowaé powinno m.in. towary prezentowane na
stronie internetowej, zwigzanej z dang domeng internetows (tak np. 4. Kobylanska, Ochrona
znakéw towarowych w internecie, Warszawa 2005, roz. III, § 3, Legalis). Zgodnie
z zatgcznikami dotgczonymi do pozwu (zob. Zalgcznik 11 Pozwu), a takze w wyniku ogledzin
strony internetowej prowadzonej pod domeng internetowa ,chatier.pl” nalezy stwierdzi,
7e towary oferowane przez Pozwana, sa w czesci (tj. w odniesieniu do produktow

kosmetycznych) identyczne z towarami oferowanymi przez Powodke.

Tym samym, zdaniem Sadu Polubownego w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia
z tzw. ,,absolutna” ochrong znaku zarejestrowanego ze wzgledu na ,,podwdjng identycznosc”,

tj. tozsamosé oznaczen i towaréw dla ktorych sg one uzywane.



Wyjasnié nalezy, Ze podwéjna identycznosé wystepuje takze w przypadku, gdy réznice
miedzy znakiem zarejestrowanym a oznaczeniem uzywanym jako stowo kluczowe sg
nieznaczne (por. ,,Cartier”” — ,Chatier”). Z kolei, gdy chodzi o oferowane towary lub ustugi to

wystarcza, ze cze$ z nich pokrywa sig z towarami lub ustugami uprawnionego z rejestracji.

Uzycie w domenie oznaczenia bardzo podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego
stanowi naruszenie funkeji oznaczania pochodzenia petnionej przez znak towarowy. Jest tak
w sytuacji, gdy towary oferowane w ten sposéb sg podrdbkami towarow oryginalnych,
jak i w przypadku gdy towary te sg towarami wiasnymi reklamodawcy oferowanymi jako
konkurencyjne dla towaréw uprawnionego do znaku. W przypadku podwdjnej identycznodci
ochrona przyshiguje niezaleznie od tego czy uprawniony z rejestracji znaku towarowego

wykaze wprowadzanie w btad nabywcow.

Co wigcej w niniejszej sprawie ochrona znakéw towarowych Powddki wykracza poza granice
padobiefistwa towaréw, gdyz znaki towarowe Powddki sg znakami renomowanymi. Powodka
starata sie co prawda wykazaé, ze jej znak towarowy jest znakiem renomowany, gdyz stuzy
oznaczaniu produktéw luksusowych, unikalnych, wysokiej jakosci. Jednakze nie o to jakosé,
luksus i prestiz chodzi w znaku renomowanym, a o jego rozpoznawalno$é/znajomosé. Znak
towarowy moze byé uznany za renomowany tylko i wylgcznie wtedy, gdy cieszy sig
wystarczajaca rozpoznawalnoscia lub znajomoscia wérdd odbiorcéw (tj. na poziomie ok 20 %
wéréd potencjalnych nabywcéw towaréw oznaczonych znakiem). Na marginesie mozna
dodag, 7e znakiem renomowany moze by¢ tez znak stuzacy do oznakowania towaréw bardzo
niskiej jakosci (wiecej : R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnoSci
przemystowej, tom 14 b, R. Skubisz (red), Warszawa 2012, s. 71 8-719). Sad Polubowny jest
zdania, ze znaki towarowe ,,Cartier” ciesza sie odpowiednia renoma, a wigc cieszg si¢ duza
rozpoznawalnoscia wérod znaczacego segmentu klienteli. Takich watpliwosci nie mialy tez

sady cywilne i administracyjne orzekajace we wczedniejszych sprawach.

Okolicznodé, ze towary oznaczane znakiem ,.Cartier” sg towarami luksusowymi, nie
pozostaje jednak tez znaczenia. Oferowanie bowiem za podrednictwem strony internetowej
o domenie zblizonej do renomowanego znaku towarawego produktéw gorszej jakodci w cenie
nizszej niz towary Powodki, moze wplynaé na wizerunek znaku towarowego Powddki.
Zdaniem Sadu Polubownego w niniejszej sprawie oferowanie przez Pozwanego produktéw

kosmetycznych, nasladujacych (poza znakiem towarowym) takze inne cechy towarow
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oznaczonych znakiem ,Cartier” np. opakowania, w sklepie internetowy o domenie
»chatier.pl” moze mie¢ negatywny wplywa na odbior znakéw towarowych ,,Cartier” przez
potencjalnych klientéw. Dziatanie Pozwanego moze prowadzi¢ bowiem do naruszenia ogétu
pozytywnych wyobrazen i zwigzkéw w odniesieniu do towaréw oznaczonych znakiem

towarowym ,,Cartier”.

Mozna wigc mowié takze o naruszeniu funkcja gwarancyjnej (jakosciowej) znaku
towarowego. Funkcja ta jest scisle zwigzana z funkcjg oznaczania pochodzenia. Oznacza ona,
ze towary lub ustugi oferowane pod znakiem towarowym sg wytwarzane lub $§wiadczone pod
kontrolg jednego przedsigbiorcy. Taki przedsigbiorca uprawniony do znaku ponosi
odpowiedzialno$¢ za jako$é tych towardéw. Nabywca towaru lub ushigi moze w zwigzku
z tym, gdy chce ponownie siggnac po towar lub skorzystaé z ushugi, wybrac¢ towar lub ustuge
kierujac sie znakiem towarowym. Jezeli natomiast jego doswiadczenia z towarem lub ustuga
sa negatywne to moze si¢ zwraci¢ do towardw inaczej oznaczonych. Funkcja ta nie oznacza
jednak, ze istnieje obowigzek prawny utrzymywania przez przedsigbiorce zawsze tej samej
jakosci towaru czy ushugi. Jest jednak oczywiste, ze oferowanie pod tym samym znakiem
towarow roznej jakosci jest niezmiernie szkodliwe dla wizerunku znaku i dla rynkowego.
sukcesu jego wiasciciela. Rozwazanie te z pewnoscig mozna takze odnies¢ do oferowaniem
towarow za podrednictwem sklepu internetowego w domenie, ktéra moze by¢ odebrana przez
potencjalnego klienta, jako domena uprawnionego z rejestracji znaku towarowego lub w jakis

sposéb z nim powigzana.

Bioragc pod uwage powyzsze rozwazania nalezy dojsé do wniosku, ze dziatanie Pozwanego

stanowi naruszenie prawa wytgczonych Powaédki ptynacych z rejestracji znakéw towarowych

Powddka podnosi takze, ze dzialanie Pozwanego wypelnia znamiona deliktéw nieuczciwej
konkurencji, a w szczegdlnodci art. 3 ust. 1 UZNK i art. 10 UZNK. Tym samym nieuczciwe
formy wykorzystania domeny internetowej muszg by¢ ocenione zaréwno z punktu widzenia
klauzuli generalnej (art. 3 ust. 1 UZNK), jak i przepiséw dotyczacych okreslonych deliktow
nieuczciwej konkurencji (art. 10 UZNK).

Dziatania Pozwanego zdaniem Sgdu Polubownego budza zastrzezenia z punktu widzenia
zasad uczciwej konkurencji. Jak juz wykazano powyzej uzywana przez Pozwanego domena

,.chatier.pl” jest bardzo podobna do zarejestrowanych na rzecz Powodki znakoéw towarowych.
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Pod domeng ta Pozwany oferuje produkty zblizone do produktow oferowanych przez
Powddke. Wszystkie te okolicznosei prowadzg do wniosku, Ze w niniejszej sprawie doszto do
naruszenia zasad uczciwej konkurencji, przede wszystkim poprzez zaistnienie mozliwosé
wprowadzenie uzytkownikéw internetu/potencjalnych klientéw w blad co do pochodzenia
towarow, a takze poprzez stworzenie fatszywego wyobrazenia co do powigzan Pozwanego z

Powddka.

Art. 10 ZNKU stanowi, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarow
lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientdéw w biagd co do pochodzenia.
Podstawowym zatozeniem art. 10 UZNK jest, ze oznaczenia towardw i ustug powinny by¢
prawdziwe. Tym samym zakazane jest uzywanie nieprawdziwych oznaczen towardw, ktore to
uzywanie rozcigga si¢ takze na oznaczania towardw mogace myli¢ nabywcoéw. Mogacymi
myli¢ nabywce sg oznaczenia, ktére odbiera on niewlasciwie, ktdre sa dwuznaczne albo
celowo tak skonstruowane, by wprowadza¢ w bigd. Wystapienie ryzyka wprowadzenie
w biad jest podstawowym warunkiem zastosowania tego przepisu. O tym, czy oznaczenie
wprowadza w biad klienta, decyduje catoksztalt okolicznosci, w jakich towar dociera do
nabywcy. Z reguly trzeba wzigé pod uwagg ogélne wrazenie, jakie okreslone oznaczenia
wywieraja na nabywcy danego towaru. W niniejszej sprawie, biorac pod uwage catoksztalt
przedstawionych okolicznosci (uzywanie przez Pozwanego domeny internetowej zblizonej do
znaku towarowego Powddki dla towaréw identycznych lub bardzo podobnych do towardw
oferowanych przez Powodke) nalezy stwierdzié, ze istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow

w blad co do pochodzenia towarow.

Nie bez znaczenie pozostaje tez okolicznosd¢, ze produkty oferowane przez Pozwanego
celowo byly zblizone (ksztalt, kolorystyka, nazwa) do produktow Powddki. Niewatpliwie
Pozwany chciat poprzez uzycie w domenie oznaczenia ,,chatier”, ktére cho¢ nie identyczne to
padobne do znaku towarowego Powddki, wprowadzié czes¢ klienteli w blad sugerujac,
ze produkty oferowane przez niego na stronie internetowej sa produktami Powodki lub

istnieje powigzanie pomiedzy Powodka, a oferowanymi przez Pozwanego towarami.

Naruszenie art. 10 UZNK nalezy oceniaé przez pryzmat uwaznego nabywcy, rozsgdnego
i $wiadomego swoich wyboréw. Taki nabywca powinien co do zasady zauwazyc, ze domena
internetowa ,,chatier.pl” r6zni si¢ do znaku towarowego ,,Cartier” i towary oferowane przez

Pozwanego roznig sie od towaréw Powodki. Tak w wielu przypadkach zapewne sig stato,
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gdyz obecnie uwazni internauci zdaja sobie sprawe z pewnych co raz czestszych zachowan
konkurujgcych przedsigbiorcéw. Zdawaé sobie nalezy jednak sprawe, ze oferta Pozwanego
byla za posrednictwem strony internetowej adresowana do kazdego internauty, ktdry szuka
perfum i kosmetykéw. Caloksztalt okolicznosci prowadzi do wniosku, ze nawet mimo
przyjecia modelu klienta/internauty uwaznego, sposéb prowadzenia przez Pozwanego swojej
dziatalnosci mdgt potencjalnych klientow/uzytkownikéw internetu wprowadzaé w btad co do
pochodzenie towardw. Nic nie stalo bowiem na przeszkodzie, by Pozwany swaje towary
oferowal na stronie www pod inng. domeng internetowg odmienng od znakéw towarowych

Powddki.

Powddka podniosta takze, Zze dziatanie Pozwanego narusza dobre obyczaje i tym samym
stanowi naruszenie generalnej klauzuli zawartej w art. 3 ust. 1 ZNKU. Art. 3 ust. 1 UZNK
okresla, Zze czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Petni on
przede wszystkim trzy funkcje tj. funkcje definiujgca, funkcje uzupelniajgca i funkcje
korygujacg. Celem funkcji definiujacej jest okre$lenie za pomocag ogdlnych terminéw
prawnych (sprzecznosé z prawem i dobrymi obyczajami) czynu nieuczciwej konkurencji.
Funkcja uzupelniajgca pozwala na wypelnienie luk istniejgcych w przepisach deliktow
szczegolnych (art. 5 — 17d UZNK) nieuczciwej konkurencji. Jezeli jakies dziatanie nie
podpada pod zaden szczegélowy przepis to ocena takiego dziatania powinna byé prowadzona
przez pryzmat art. 3 ust. 1 UZNK. Klauzula generalna moze wigc uzupeia¢ katalog deliktow
nieuczciwej konkurencji przyktadowo wskazanych w art. 3 ust. 2 UZNK. Szczegolne
znaczenie ma funkcja korygujgca (korekcyjna) art. 3 ust. 1 UZNK, kt6rej celem jest korekta
hipotez szczeg6towych deliktow, gdy zarysowane sa one zbyt szeroko lub tez stuzy
obezwladnieniu roszczeri opartych na szczegdfowym stanie faktycznym, gdy roszczenia te

godzityby w dobre obyczaje wyrazone w art. 3 ust. | UZNK.

Najczedciej jednak, tak jak ma to miejsce w niniejszej, art. 3 ust. 1 UZNK bedzie zwykle
uzupetniajgcg podstawg powddztwa obok szczegdtowego deliktu ZNKU wéwcezas, gdy strona
zada oceny zachowania pozwanego w $wietle dobrych obyczajéw. Art. 10 UZNK nie odsyta
nas do klauzuli dobrych obyczajow, koniecznym jest wiec ocena dziatan Pozwanego przez

pryzmat art. 3 ust. 1 UZNK.
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Zdaniem Sadu Polubownego dziatanie Pozwanego mozna uzna¢ za sprzeczne z dobrymi
obyczajami przez ktdre nalezy rozumieé normy moralne i zwyczajowe majace zastosowanie
m.in. w dziatalnosci gospodarczej, do ktérych prawo odsyla, a ktdre przez to nie mieszczg sig
w ramach systemu prawa (zob. wyr. SA w Warszawie z 15.2.2011 r.,  ACa 852/10, niepubl.).

Obecnie co raz czesciej przy ocenie naruszenia dobrych obyczajéw stosuje sie kryterium
ekonomiczno-funkcjonalne. Niewatpliwe bowiem konkurencja na rynku jest jak najbardziej
pozadana, jednakze nie moze to by¢ konkurencja nierzetelna, nieuczciwa. W niniejszej
sprawie Pozwany wykorzystujac pozycje rynkowa Powddki wypracowywang przez wiele lat
probuje poprzez uzywanie podobnych oznaczefi dla podobnych towaréw stworzy¢ wrazenie,
Ze oferowane przez niego towary w sklepie internetowym o domenie ,.chatier.pl” to towary
w jaki$ sposdb zwigzane z towarami oferowanymi przez Powodke. Niewatpliwie zachowanie

takie nie jest zachowaniem rzetelnym i zgodnym z zasadami uczciwosci kupieckiej.

Celem UZNK jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Dlatego czyny
nieuczciwej konkurencji ustawa uznaje za popetnione nie tylko w razie naruszenia interesow
innego przedsigbiorcy lub klienta, co jest oczywiste, lecz takze w przypadku zagrozenia ich
intereséw. W niniejszej sprawie z pewnoScia mozna mowi¢ 0 zagroZeniu naruszenia
intereséw Powodki. Jak juz wyjasniano wezesniej dziatania Pozwanego mogg prowadzi¢’
bowiem do naruszenia ogétu pozytywnych wyobrazen i zwigzkéw towaru oferowanego pod
zarejestrowanym znakiem ,Cartier”. Potencjalny klient moze by¢ bowiem przekonany,
ze Pozwany jest w jaki§ powiagzany z Powodka. Powoddka co prawda nie wskazata i nie
udowodnita, by dziatanie Pozwanego w jaki§ sposéb prowadzito do utraty przez nig czgsci

zyskdéw. Potencjalnie jednak takie zagrozenie istnieje.

Nalezy podzielié poglad wyrazany w literaturze przedmiotu, ze UZNK nie chroni
przedsiebiorcow przed pogorszeniem intereséw lub nawet stratami, jezeli s one wynikiem
zgodnych z prawem i uczciwych dziafan innych osob, w szczegdlnoéei konkurujgeych z nim
przedsiebiorcow. Konkurencja jest jak najbardziej pozadana pod warunkiem, ze jest zgodna z
prawem i dobrymi obyczajami. Biorac jednak pod uwage okolicznosci niniejszej sprawy
stwierdzi¢ nalezy, ze dzialanie Pozwanego nie mieszczg si¢ z zakresie dopuszczalnej

i uczciwej konkurenciji.

Pozwany w Odpowiedzi na pozew wnidst o zawieszenie niniejszego postgpowania do czasu

rozpoznania przez Sad Okregowy w sprawie XIV Gc 213/08 wniosku o wykfadnig wyroku.
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Zdaniem Sadu Polubownego zadanie to jest bezzasadne. Pozwany w zaden sposob nie
wyjadnil, w jaki sposéb wyktadania prawomocnego wyroku Sgdu Okregowego moglaby mieé
wplyw na postgpowanie przed Sadem Polubowny. Pozwany nie wskazat tez, kiedy i o jakiej
tresci wniosek zostat ztozony do Sadu Okrggowego. Dodaé nalezy, ze z art. 352 kpc wynika
jedynie, ze sad, ktéry wydat wyrok, rozstrzyga postanowieniem watpliwosci co do jego tresci.
Konieczno$¢ dokonania wyktadni wyroku zachodzi wowczas, gdy jego tre$é zostala
sformutowana w sposéb niejasny, uniemozliwiajgcy jednoznaczne zrozumienie tekstu.
Natomiast wniosek o wyktadnie nie moze zmierzaé do wyjasnienia zawartych w uzasadnieniu
orzeczenia wyrazen prawniczych i znaczenia stdéw, ani do polemiki ze stanowiskiem sadu
orzekajgcego w sprawie i wskazaniami, co do dalszego postepowania (tak np. Postanowienie
NSA z23.6.2003 r. - I SA/Ed 1517/02).

Pozostale twierdzenia Pozwanego przedstawione w Odpowiedzi na pozew okazaly sie w
$wietle zebranego materialu dowodowego nieuzasadnione i nieudowodnione. Zdaniem Sadu
Polubownego Pozwany uzywajgc domeny internetowej ,,chatier.pl” narusza prawa wytaczne
Powddki ptynace z rejestracji znaku towarowego (zob. powyzej). Dziatania Pozwanego
stanowig tez delikty nieuczciwej konkurencji (zob. powyzej). Niewatpliwie tez obie strony
dzialajg na tym samym rynku oferujac wyroby kosmetyczne, a pomiedzy domena
»chatier.pl”, a =zarejestrowanymi znakami towarowym Powddki bedacymi podstawa
niniejszego sporu istnieje duze podobiefistwo. Wszystkie te okolicznosci prowadzg do
wniosku, ze potencjalny klient moze przez uzywanie przez Pozwanego domeny internetowej

~chatier.pl” zosta¢ wprowadzony w biad co do pochodzenia towardw.

O kosztach postgpowania orzeczono zgodnie z art. 35 Regulaminu Sgdu. Zgodnie z art. 35
Strona powinna zgtosi¢ arbitrowi wszelkie poniesione przez nig koszty postepowania
arbitrazowego. Koszty postgpowania arbitrazowego moga obejmowaé wpis, poniesione przez
strong koszty przeprowadzenia dowoddw w postepowaniu rozpoznawczym, a takze
uzasadnione koszty zastepstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgloszenie strony powinna

dotgezyé dokumenty potwierdzajgce poniesienie tych kosztdw.

Powddka w pismie z 9.03.2015 r. wniosta o zasgdzenie kosztéw postepowania arbitrazowego
obejmujgcych : wpis od pozwu w lkwocie 3690 zt i kosztéw zastgpstwa procesowego
w kwocie 4769 zt. Powddka dotaczyla dowdd uiszczenie wpisu od pozwu oraz fakture
224/11/2014.
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Biorge pod uwage powyzsze Sgd Polubowny zasgdzit na rzecz Powodki (strony
wygrywajacej) od Pozwanego (strony przegrywajacej) koszty postepowania arbitrazowego
obejmujace : wpisu od pozwu w wysokosci 3690 zi (udokumentowane) oraz koszty
zastgpstwa procesowego w wysokosci 840 zt. W pozostalym zakresie Sad Polubowny oddalit

zgdania Powodki.

Mimo przedfozonych dokumentdw, w szczegélnosci faktury 224/11/2014 wraz z wykazem
czynnosci Powodka nie wykazata zadnych powiazan pomiedzy Cartier International A.G., a
Richemont International S.A. (podmiotu na rzecz ktérego zostal wystawiona faktura).
Zatgczone wydruki z Wikipedii nie mogg by¢ traktowane jako dowod istnienia powigzan

pomigedzy Powddka, a adresatem faktury.

Sad Polubowny uznat jednak, ze przyznanie kosztéw zastgpstwa procesowego w pewnym
zakresie jest zasadne. Powédka byla reprezentowana przez radce prawnego, stad wysolkosé
koszt6w zastgpstwa procesowego ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci w sprawie optit za czynnosci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu -
z 28.09.2002 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 tj. z 25.02. 2013r. Dz. U. z 2013 r. poz. 490).
Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 18 Rozporzadzenie stawka minimalna za prowadzenie spraw

0 naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi 840 zt.

Sad Polubowny przyznajgc koszty zastepstwa procesowego wzial pod. uwage niezbedny
naklad pracy petnomocnika, a takze charakter sprawy i wktad pracy pelnomocnika
W przyczynienie si¢ do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. Niewatpliwe wkiad petnomocnika
miat znaczenie dla rozstrzygnigcia sprawy, pisma procesowe byly starannie i WYCZEerpujgco
przygotowane. Nalezy jednak wzigé pod uwage, ze w duzej mierze przedstawione twierdzenia
i dofgczone dowody pokrywaly sie z twierdzeniami i dowodami przedstawianymi juz we
wezesniejszych sporach tj. przed sgdami cywilnymi, Urzedem Patentowym i sadami
administracyjnymi, w sprawie Pozwany nie kwestionowat twierdzef i dowodéw Powédki, a
petnomocnicy stron nie musieli uczestniczy¢ w rozprawach. Tym samym zasadzenie stawki

minimalnej jest uzasadnione.
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Biorge pod uwage powyzsze Sad Polubowny orzek! jak w sentencji.
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