Krakdéw dn.19 grudnia 2007 r.

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i

Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 200.

Sygn. akt. 41/07/PA

Wyrok Sadu Polubownego

wydany w Krakowie w dniu 14 grudnia 2007 r.

Sad Polubowny do Spraw Domen Internetowych w skladzie:

Ewa Nowinska, arbiter Sadu Polubownego,

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2007 r.

sprawy z powodztwa:

przeciwko:

Lumin Vision Polska sp. z 0.0. ul. Bociania 23A, 02-807 Warszawa

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domeny mybaby.pl

dzialajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy

Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka:



1. oddala powddztwo w calosel
2, zasadza od powoda ' na rzecz pozwanego Lumin
Vision Polska sp. z 0.0. kwotg 500 zt (stownie: pigcset ztotych) tytulem zwrotu

kosztéw postgpowania.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych.

W dniu 16 sierpnia 2007 r do Sadu Polubownego ds. domen internetowych
wplynal pozew od firmy z siedziba w Warszawie. W
pozwie tym powdd zZada stwierdzenia, Zze Pozwany w wyniku rejestracji domeny
internetowej ,,mybaby.pl” naruszyl jego prawa do znaku towarowego slownego

»mybaby”.

W uzasadnieniu Powod podnosi, iz:

W dniu 15.02.2002 r zglosil w Urzgdzie Patentowym RP stowny znak towarowy
mybaby, ktdry zarejestrowany zostal 14 lipca 2004 r dla klasy nr 28. Znak ten
jest intensywnie uZywany przez niego w ramach prowadzone] dzialalnosci
gospodarczej, reklamie oraz promocji.

W kwietniu br stwierdzil, Ze pozwany korzystajac z domeny ,,mybaby” sprzedaje
towary identyczne lub podobne do towardw, na ktére udzielone mu prawo

ochronne,

Powd6d wystosowal w zwigzku z tym pismo ostrzegawcze do pozwanego.

Wskutek niego pozwany zarejestrowal si¢ jako wlasciciel domeny oraz zrobit



Powod opierajac si¢ na wyzej przytoczonych faktach twierdzi, iz pozwany rejestrujac
domeng internetowa ,,mybaby.pl” naruszyt skuteczne erga omnes przystugujace mu
prawo do znaku towarowego. Powod twierdzi, iz dziatania pozwanego w peini realizujg
znamiona art. 296 ust 2 pkt 2 prawa wiasnosci przemyslowej.

Powéd uwaza, iz pozwany poprzez zarejestrowanie domeny ,,mybaby.pl” i prowadzenie
za jej posrednictwem sprzedazy wypetnia przestanke uzywania znaku na terenie RP takze
w sytuacji przekierowania na strong ,,4baby.pl”, gdyz pozwany postuguje sie znakiem
identycznym dla podobnych ze wzgledu na przeznaczenie towardw, ktore ,,w pewnym

sensie przynalezq do tej samej klasy w miedzynarodowej klasyfikacji towardow”.
Jako podstaweg prawng swoich roszczen powdd wskazal:

-Art. 153 ust 1 w zw. z art. 296 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo wiasnodei przemystowe;.

W odpowiedzi na pozew, Pozwany podnidst iz nie narusza prawa ochronnego na znak
towarowy powoda, gdyz przedmiot prowadzonej przez niego dziatalnosci jest odmienny
od dzialalnosci prowadzonej przez powoda. Pozwany sprzedaje bowiem: przedmioty dla
matki dziecka tj m.in. akcesoria do karmienia piersia, butelki do karmienia, do toalety i
pielegnacji ntemowlgcia, kosmetyki dla mamy, kubeczki niekapki, przedmioty stuzace do
podrézy dziecka, smoczki, produkty do sterylizacji 1 podgrzewania, systemy VIA,
literature 1 zabawki w postaci gryzakdw, pieluszki.

Podnidst takze, iz w celu eliminacji wszelkich watpliwosci zrezygnowal ze wskazywania
jako przedmiotu swojej oferty towar zatytulowany ,zabawki”, gdvz de facto jej

przedmiotem byty gryzaki, a nie zabawki w powszechnym rozumieniu tego stowa.
Sad ustalil nastepujacy stan faktyczay:
Powdd jest spotka, ktdéra dziata na rynku od 15 lat i jest producentem, importerem i

dystrybutorem zabawek, artykutow dziecigcych, artykutow niemowlecych, sportowych,

papiemiczych i piSmiennych. Wykorzystuje on aktualnie takze wspodiczesne §rodki



techniczne takie jak Internet do sprzedazy hurtowej swoich towar6w, uruchamiajgc
wiasny sklep internetowy pod strong f2uminujacym elementem ofert
powoda s3 roznego typu zabawki dla dzieci w réznym wieku. Oferta sprzedazowa sklepu
podzielona jest na dzialy, w ramach ktérego wyrdzni¢ mozna dzial: mybaby i mybaby
safety care. W ramach dzialu mybaby powdéd oferuje wylacznie zabawki, zas w ramach
dzialu mybaby safety care artykuly dla matek, karmienie, zgbkowanie, pielegnacja i
bezpieczenstwo.

Informacja za§ o firmie umieszczona na stronie www podkresla, iz elementem

dominujacym sprzedazy sg zabawki i artykuly sportowe.

Dowdd:
- aktualny odpis z KRS

- ogledziny z urzgdu strony sklepu internetowego

Powéd w dniu 15.02.2002 r zgtosit w Urzedzie Patentowym RP stowny znak towarowy
»mybaby”, ktory zarejestrowany zostat 14 lipca 2004 r dia kalsy 28 w miedzynarodowe;j
klasyfikacji towardw tj dla: gier, i zabawek; artykuldéw gimnastycznych i sportowych nie

ujetych w innych klasach; 0zdéb choinkowych.,

Dowéd: swiadectwo ochronne na stowny znak towarowy ,,mybaby”

Pozwany jest firma, ktdra za posrednictwem Internetu sprzedaje produkty dla matki i
dziecka stuzace przede wszystkim do pielegnacji matki i dziecka, do karmienia,
sterylizacji, podgrzewania itp. W ramach tej dziatalnosci ubocznym elementem sg

zabawki ale w waskim rozumieniu np. gryzaki dla niemowlat.



Dowdd: ogledziny stron www, oferujacych towary pozwanego

Aktualnie ¢ na dzien. 14 grudnia 2007 r domena ,,mybaby.pl” nie jest aktywna, nie
ma tam zamieszczonych Zadnych informacji i nie przekierowuje ona na inny adres, w
szczegoOlnoscei ,,www.4baby.pl”

Dowdéd: ogledziny strony internetowej
Sad zwazyl, co nastgpuje:

Ustawa Prawo wiasnosci przemystowej wskazuje zasady ochrony znakow
towarowych. Uzyskane prawo ochronne uprawnia do wylacznego uzywania
znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej (art. 153 ust 1 p.w.p).Zgodnie za$ z art, 154 p.w.p.
WMIywanie znaku towarowego polega w szczegblno$ci na (1) umieszczaniu tego
znaku na towarach objetych rejestraciq lub ich opakowaniu | wprowadzaniu tych
towarow do obrotu, (2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z
wprowadzaniem towaréw do obrotu lub zwiqzanych ze $wiadczeniem ustug, (3)

postugiwaniu si¢ nim w celu reklamy”.

Wedle art. 296 ust. 2, do naruszenia znaku dochodzi wdwczas, gdy w obrocie
gospodarczym bezprawnie uizywany jest znak identyczny Iub podobny do
zarefestrowanego znaku w odniesieniu do identycznych towaréw (pkt 1) lub znak
identyczny Iub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniv do
towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w blqd, ktore obejmuje w szczegblnosci ryzyko skojarzenia znaku ze

znakiem zarejestrowanym(pkt 2).

Dla postawienia odpowiedniego zarzutu niezbedne jest, aby dziatanie sprawcy bylo
bezprawne. Uprawniony moze bowiem zakazaé oscbom trzecim takich dziatan, ktére

objgte sg jego prawem wylacznym (por. blizej U. Prominska, Naruszenie prawa z



rejestracji znaku fowarowego w: Naruszenie praw na dobrach niematerialnych, pod red.
T. Szymanka, Warszawa 2001, s. 93). W swietle powyzej wskazanych przepiséw, za
bezprawne uznaé nalezy takie dziatania osoby trzeciej, podejmowane w obrocie
gospodarczym, ktore moga wprowadzié odbiorcow w blad, ktérego elementem jest

mozliwos¢ powstania skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.

Dla ustalenia, czy w konkretnym przypadku mozliwe jest wystapienie konfuzji o ktérej

mowa w przepisie, istotne jest ustalemie podobienstwa (identycznosci) znakéw i

towaréw oraz dokonanie charakterystyki kupujacego, ktérego stan swiadomosci

przesadza o istnieniu lub nie ryzyka pomytki (por. U. Prominska, op. cit., s. 94 i n.). Jak

podkresla sie w literaturze, podobienstwo towaréw nie moze byé oderwane od rynku,

ktorego warunki, a zwlaszcza sposéb dystrybucji i organizacja handln, s3 tu istotne

(op. cit., s. 95).

Ustalenie podobiefistwa znakéw towarowych oraz towardéw dokonuje si¢ biorac pod

uwage nie tylko nabyweow towarow ale takZze czy zaspakajajg one ten sam zakres

potrzeb.

Ze wzgledu na znaczenie, jakie dla stosowanych ocen ma model przecietnego — klienta,
nalezy ten model przyblizy¢. Aktualnie w Polsce przyjmuje sig za dorobkiem ETS-u,
pojecie ,, przecietnego konsumenta”, ktérego traktuje sie, nawet w przypadku nabywania
towaru powszechnego (masowego) jako osobe dostatecznie spostrzegawcza, znajacg
rynek i dokonujaca zakupu $wiadomic.

Réwniez wypowiedzi polskiej doktryny od lat wskazujg na konieczno$é uznania
standardéw wypracowanych w Unii Europejskiej takze w Polsce. Ewa Letowska pisze, iz
analizujac orzecznictwo ETS-u nalezy stwierdzié, iz ,stopriowy rozwdj orzeczmictwa
ETS (...} doprowadzit do utrwalenia modelu konsumenta jako konsumenta rozwazanego,
przecietnie o§wieconego, majqcego prawo do rzetelnej informacji, niewprowadzajqcej w
biqd , zawierajgcej wszelkie niezbedne dane wynikajqce z funkcji i przeznaczenia towaru
i wtrwalit informacyjny paradygmat tego wmodelu(..). Orzecznictwo FEIS (.)
doprowadzilo ostatecznie do uksztaftowania wzorca konsumenta przecietnie uwaznego i

przecigtnie podejrziiwego. ( E. Letowska :  Europejskie prawo umdéw”™ Warszawa 2004, s



73, rozdziat Il punkt 3  Model Swiadomego konsumenta jake wyznacznik liberalnego
modelu ochrony konsumenta”). W tym kontekscie istotne sa rozwiazania przyjete w
dyrektywie Rady nr 2972005/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych
stosowanych w ramach relacji miedzy firma a konsumentem w obrgbie rynku
wewnetrznego. Przyjmuje'siq tu test tzw, , przecietnego klienta”, za ktdrego uznaje si¢
osobg dostatecznie dobrze poinformowana, uwazna i ostrozng, z uwzglednieniem
czynnikéw spolecznych, kulturowych i jezykowych, zgodnie zreszta z wykladnig
Europejskiego Trybunatu Sprawteditwosci.

Aktualnie w polskim systemie prawnym model ten jest okreslony w ustawie z 23 sierpnia
2007 r o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom handlowym (Dz. U. Nr 171,
poz.1206), kiéra wchodzi w zycie 21 grudnia 2007 r. Zgodnie wiec z jej art. 2 pkt 8,
przez przecigtnego konsumenta rozumie sie ,osobe, ktdra jest dostatecznie dobrze
poinformowana, uwaina i ostrozna; oceny dokonuje si¢ z uwzglednieniem czynnikow
spolecznych, kulturowych, jezykowych | przynaleznosci damego konsumenta do

szczegdlnef grupy konsumentow”,

W odniesieniu do zakresu prawa ochronnego obowiazuje jednak co nalezy podkreslié,
tzw. zasade specjalizacji, z ktdrej wynika iz prawo ochronne obejmuje te klasy towarowe
ktdre zostaty wskazane w zgtoszeniu znaku do ochrony. Z tego wzgledu, prawo ochronne
nie rozciaga si¢ na stosowanie okreslonych, chronionych znakéw towarowych jakimi
opatrywane sg inne towary, nie objgte wykazem. W szczegdlnym przypadku tzw. znakow
renomowanych, dochodzi do rozszerzenia ochrony poza powyzej wskazany zakres art.

296 ust 2 pkt 3 p.w.p.

Biorac pod uwage powyzsze uwagi stwierdzié nalezy, iz niniejszy pozew jest
nicuzasadniony ze wzgledu na to, ze¢ w odniesieniu do zakresu prawa ochronnego
obowigzuje tzw. zasada specjalizacji, o ktorej byla powyzej mowa. Opatrywanie zatem
towaréw nie ujetych w klasie 28 tj gier 1 zabawek, artykuléw gimnastycznych i
sportowych nie ujgtych w innych klasach; ozdéb choinkowych, wylgcznoséel uzywania
znaku towarowego stownego ,,mybaby” nie mozna jej rozciagaé. Tymczasem jak wynika

z przedstawionego przez strony stanu faktycznego pozwany zajmuje si¢ przede



wszystkim sprzedazg akcesorii do karmienia piersia, butelek do karmienia, do toalety i
pielegnacji niemowlecia, kosmetykéw dla mamy, kubeczkéw niekapkdw, przedmiotéw
stuzacych do podrozy dziecka, smoczkéw, produktéw do sterylizacji i podgrzewania,
systemdw VIA, literatury i zabawek w postaci gryzakdw, pieluszek. Po otrzymaniu za$
pisma ostrzegawczego w ogole wycofal towar zatytutlowany ,zabawki”, W zwiazku z
tym jego przedmiot dzialalnosci nie pokrywa sig w zaden sposéb z zakresem
przystugujacego powodowi prawa ochronnego dla zarejestrowanego na jego rzecz znaku
towarowego. Sad oczywiscie zbadat z urzedu, co nalezy podkreslié, iz znak towarowy
mybaby w polaczeniv z wyrazami safety care jest faktycznie aktualnie stosowany dla
tozsamych produktéw co pozwany, tym niemniej ten znak towarowy ,,mybaby” nie zostal

zarejestrowany dla klasy nr 5 migdzynarodowej klasyfikacji towaréw.,

. Ponadto, co nalezy podkresli¢, domena ta aktualnie w ogdle nie jest aktywna.

Wskazane okolicznosei nie zostaly dostrzezone przez powoda, ktdry zadanie ochrony
rozszerza poza wskazany zakres specjalizacji znaku towarowego ,,mybaby”. Tymczasem,
jak wspomniano, poza zakresem specjalizacji ochrona jest skuteczna jedynie w
przypadku znakdw towarowych renomowanych. Na okoliczno$é posiadania za$ przez

znak towarowy ,,mybaby” renomy nie wskazuje zebrany w sprawie material dowodowy.

Zauwazy¢ nalezy, ze faktycznie nabywca towaréw stron postgpowania bedzie zazwyczaj
matka — rodzice, niewatpliwie jednak asortyment towarowy oferowany przez strony
niniejszego postepowania jest odmienny. Podkreéli¢ jednak nalezy, iz wskazany powyzej
mode] konsumenta oraz sposdb dokonywania zakupdw przez Internet wyklucza
mozliwo$é konfuzji, przede wszystkim ze wzgledu na réznorodnos$é oferowanego przez
strony asortymentu. Trudno jest bowiem przypuszczaé, aby klient (matka) przez
omytke zamiast produktéw oferowanych przez powoda (w szczegdinoscei zabawki) kupik

towary pozwanego.



Reasumujge:

Zarejestrowanie przez pozwanego domeny ,mybaby.pl” nie narusza w rozumieniu
powolanego przez powoda art. 296 ust pkt 2 pwp prawa ochronnego na
zarejestrowany na jego rzecz znak towarowy i tym samym powddztwo zostalo

oddalone.
Koszty postgpowania:

O kosztach postgpowania orzeczono zgodnie z art. 35 Regulaminu Sadu Polubownego
ds. Domen Internetowych. Zgodnie z ust. | wskazanego przepisu, przyznane koszty
moga obejmowaé wpis, poniesione przez strong koszty przeprowadzenia dowododw, a
takze rozsadne koszty zastgpstwa i pomocy prawnej w sprawie, Z uwagi na fakt, iz w
niniejszej sprawie nie przeprowadzono rozprawy oraz dowoddw z zeznan $wiadkéw i
przestuchania stron, a pozwany nie skladal, poza odpowiedzig na pozew, innych pism
procesowych, za rozsadng sume kosztdw postegpowania i pomocy prawnej nalezato uznaé
kwote 500 zt

POLSKA IZBA INFORMATYK! 1 TELEKOMUNIRAC O UPM

SAD POLURBDWNY DS, DOMENM INTERNETOWYCH
ul. Koszykowa 54 {wejscre "B"-lok, (03 230)
G0-675 Warszawa

tel Mfax +48-22 625-73-23 '
N aa g5 oao T Prof. UJ dr hab. Ewa Nowiriska

Ireneusz Matusiak
PREZES

Saru Polubownago
g6. Bomen [nternelowych




