Warszawa, 15 maja 2015 1.

Sygn. akt: 67/14/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO

Sad Polubowny ds. Domen Internmetowych przy Polskiej .Izbie Informatyki i
Telekomunikacji w Warszawie

w skdadzie:

Wojciech Machata — arbiter Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r.

sprawy z powodztwa CEDC International Sp. z 0.0. w Obornikach
przeciwko Semper idem Underberg GmbH w Rheinberg, Niemcy

o stwierdzenie, ze Semper idem Underberg GmbH naruszyla prawa CEDC International
Sp. z 0.0. w wyniku rejestracji nazwy domeny ,,grasovka.pl”

dzialajac na podstawie Art. 25 ust. 4, Art. 29 ust. 1, Art. 30 ust. 1 oraz Art. 35 ust. 1 i 3
Regulaminu Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych (w brzmieniu obowigzujacym w
dniu wszczecia postgpowania) oraz umowy o poddanie sporu orzeczeniu sagdu polubownego
zawarte] w zapisach na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych podpisanych przez strony
W dniach 14 pazdziernika 2014 r. (powodka) i 4 listopada 2014 r. (pozwana),

postanowit:

1. stwierdza, ze pozwana Semper idem Underberg GmbH naruszyla — w wyniku
zawarcia umowy o utrzymanie (rejestracji) nazwy domeny »grasovka.pl” — prawa
powddki CEDC International Sp. z o.0. w Obornikach, t.. uprawnienia wynikajace
z prawa ochronnego do stownego znaku towarowego ,,grasovka” (nr R-85 803);

2. zasgdza od pozwanej na rzecz powoda kwote 1.000 zlotych tytulem zwrotu czesci
oplaty arbitrazowej, w pozostalym zakresie koszty postepowania miedzy stronami
wzajemnie znosi;

3. w pozostatym zakresie powodztwo oddala.

dr hLT.J V;()j%gc’ﬁ Machata

Arbiter



] Uzasadnienie
1. Zadania stron

W pozwie z dn. 19 listopada 2014 r. powodka — CEDC International Sp. z 0.0. — wniosta o
stwierdzenie, ze pozwana — Semper Idem Underberg GmbH w Rheiberg, Niemcy - naruszyla
jej prawa w wyniku rejestracji nazwy domeny ,,grasovka.pl” (dalej ,Domena”). Powddka
wniosta réwniez o zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania wedhug Regulaminu. W
uzasadnieniu swojego roszczenia pelnomocnik powodki podnidst, ze rejestracja Domeny na
1Zecz pozwanej narusza: jego prawa ochronne do trzech znakéw towarowych, t.j. stownego
znaku ,,grasovka™ (nr R-85803) oraz dwdéch znakéw stowno-graficznych, przedstawiajacych
wizerunki etykiet wodki Grasovka (nr R-56130 1 R-56012).

W odpowiedzi na pozew z dn. 3 grudnia 2014 r. pozwana wniosta o oddalenie powddztwa w
caloci. Pozwana wniosta rowniez o zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania wedlug
Regulaminu oraz o zawieszenie postgpowania przed Sadem do czasu wydania przez Urzad
Patentowy RP decyzji w przedmiocie wnioskdéw pozwanej o stwierdzenie wygasniecia w/w
znakow towarowych powodki. W uzasadnieniu swojego stanowiska petnomocnik pozwanej
podniést zarzut nieuzywania przez powodke jej znakdéw towarowych w sposdb rzeczywisty
przez okres pigciu lat, prowadzacego do utraty roszczen ochronnych wzgledem o0séb
uzywajgcych znakow (art. 157 w zwiazku z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000
r. Prawo wlasnosci przemystowej).

Strony zajely zgodne stanowisko, ze fakt przystugiwania pozwanej praw ochronnych
wzgledem wspolnotowych znakow towarowych zawierajacych stowo ,.grasovka” (nr CTM
000033233 1 CTM 000044651) nie stanowi przeszkody dla dochodzenia przez powddke
roszczenl ochronnych z tytutu naruszenia praw ochronnych do krajowych znakéw towarowych
(art. 165 ust. 5 Rozporzadzenia 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego).

2. Stan sprawy
W toku postgpowania Sad ustalit nastgpujace okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy:

1. CEDC International Sp. z 0.0. przyshuguja prawa ochronne wzgledem stownego znaku
stownego znaku ,.grasovka” (nr R-85803) oraz dwéch znakéw stowno-graficznych,
przedstawiajacych wizerunki etykiet wodki Grasovka (ar R-56130 i R-56012). W
Urzedzie Patentowym RP toczg si¢ postgpowania o stwierdzenie wygasni¢cia w/w praw
ochronnych, wszczgte 13 listopada 2013 r. na wniosek pozwanego.

2. Wodka marki ,,Grasovka”, produkowana przez powddke i jej poprzednika prawnego,
jest wprowadzana do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Do 2009 r. byt on
dystrybuowany w butelkach z etykiets o szacie graficznej podobnej do znaku stowno-
graficznego zarejestrowanego pod nr R-56012 (jakkolwiek o zmienionej kolorystyce i
innym rozwigzaniu graficznym gornej czedci etykiety). Od 2012 r. produkt dostepny jest
z nowa etykieta, eksponujacg stowo ,grasovka”, lecz nie zawierajaca pozostalych
elementéw znakéw stowno-graficznych zarejestrowanych pod nr R-56130 i R-56012.
Udokumentowana dowodami sprzedaz produktu ,,Grasovka” w nowej, uzywanej od
2012 r., szacie graficznej, wynosi 14.760 butelek.



3. Na rzecz pozwanej Semper Idem Underberg GmbH zarejestrowana jest nazwa domeny
»grasovka.pl”.

3. Wedlug stanu na dzien zakonczenia postgpowania, pod adresem www.grasovka.pl
zainstalowane jest przekierowanie na stron¢ www.grasovka.de administrowang przez
spolke Grasovka eksportowo-importowa GmbH, zawierajaca informacje na temat wodki
marki ,,Grasovka”, wytwarzane] przez innego producenta niz powodowa spotka.

Sad ustalil powyzsze okolicznosci na podstawie zlozonych przez strony do akt sprawy
dokumentow, a takze przeprowadzonego przez arbitra badania Krajowego Rejestru Domen
oraz proby polaczenia ze strong pod adresem ,,www.grasovka.pl”.

Postanowieniem z dn. 29 stycznia 2015 r. Sad oddalit wniosek pozwanej o zawieszenie
postgpowania z uwagi na brak podstaw proceduralnych dla takiego rozstrzygniecia.

3. Zamknigcie postgpowania

Postgpowanie w sprawie zostalo przez arbitra zamknigte z dniem 4 maja 2015 r.

4. Motywy rozstrzygnigcia

1. Powddce przystuguja prawa ochronne z rejestracji znakéw towarowych: stownego
znaku ,,grasovka” oraz znakéw slowno-graficznych przedstawiajacych etykiety wodki
marki Grasovka. W zwigzku z powyzszym to powo6d posiada wylacznosé w zakresie
uzywania z tego znaku w sposéb zarobkowy lub zawodowy na obszarze
Rzeczypospolite] Polskiej (art. 153 ust. 1 Prawa wilasnosci przemystowej). Przez
uzywanie znaku towarowego, objete wylacznoscia wynikajaca z prawa ochronnego,
ustawodawca rozumie m.in. poshigiwanie si¢ nim w celu reklamy (art. 154 pkt 3
Prawa wlasnosci przemystowej) oraz umieszczanie znaku na towarach i $wiadczenia
ustug pod znakiem (art. 154 pkt 1 Prawa wlasnosci przemystowej).

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pwp, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega
na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym:

[} znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towarow;
2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w

odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia
znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie
moze przynies¢ uzywajagcemu nienalezng korzy$¢ lub by¢é szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego.

2. Pozwana zakwestionowala uprawnienia powddki zwigzane 2z naruszeniem
przyshugujacych jej praw ochronnych wzgledem w/w znakéw towarowych,
podnoszac, Ze zgodnie z art. art. 157 w zwigzku z art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp uprawniony
wzgledem znaku towarowego nie moze zakaza¢ innej osobie uzywania tego lub
podobnego oznaczenia, jesli go nie uzywat w ciggu nieprzerwanego okresu 5 lat po



udzieleniu prawa ochronnego, a taka sytuacja miata — zdaniem pozwanej — miejsce w
odniesieniu do znakow, na ktére powdodka powoluje si¢ w pozwie. Pozwana
zaproponowata wyldadni¢ normy art. 157 pwp, polegajaca na przyjeciu, ze do utraty
przez podmiot prawa ochronnego do znaku uprawnien zakazowych wystarcza, gdy da
sie wskaza¢ jakikolwiek mnieprzerwany piecioletni okres nieuzywania znaku
towarowego. Utrata ta nastepuje zatem takze wowczas, gdy w dacie realizacji
uprawnienia zakazowego podmiot prawa ochronnego korzysta ze znaku, jesli tylko
kiedykolwiek w przesziosci przez lat pig¢ znaku nie uzywal. Taki postulat
interpretacyjny znajduje oparcie w literalnym brzmieniu art. 157 pwp, w kidrym
ustawodawca odsyta wylacznie do art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 pwp, ale nie zawar}
odestania do art. 170 pwp, ktory okresla konsekwencje wznowienia uzywania znaku.
Niemniej jednak zastosowanie dyrektyw wylkladni funkcjonalnej prowadzi do
odrzucenia powyzszego postulatu. Gdyby bowiem miato by¢ tak, jak postuluje
pozwana, powstalaby sytuacja paradoksalna, podajaca w watpliwos¢ racjonalnosé
ustawodawcy. Okazaloby si¢ bowiem, Zze wskutek piecioletniego nieuzywania znaku
prawo ochronne straciloby bezpowrotnie swoja skuteczno$¢ (skoro kazdy moglby
korzysta¢ ze znaku bez konsekwencji prawnych) i to nawet pomimo tego, ze wskutek
wznowienia uzywania znaku prawo ochronne nie wygasto (art. 170 ust. 1 pwp). Taki
rezultat wykladni art. 157 pwp wydaje si¢ nie do przyjecia. Tak wiec, wlasciwie
zrekonstruowana normg, jakg przepis ten zawiera, jest dyrektywa, ze uprawniony do
znaku nie moze zakazaé jego uzywania osobie trzeciej, jesli sam go nie uzywal przez
nieprzerwany okres pigciu lat bezpoSrednio poprzedzajacych zgloszenie przez
naruszyciela zarzutu z art. 157 pwp. Za takg wykladnia przemawia rowniez
okoliczno$¢, ze norma zawarta w art. 157 pwp wprowadza wyjatek od zasady
wylgcznosci uzywania znaku towarowego przez podmiot prawa ochronnego i
skutecznosci uprawnienn wynikajacych prawa ochronnego wzgledem o0s6b
zaktocajacych te wylacznosé. 1 jako taka, norma ta powinna by¢ interpretowana

,,,,,

Sciesniajaco.

Podstawa zarzutu z art. 157 pwp jest jedynie nieuzywanie znaku towarowego w
spos6b rzeczywisty. Pozwana proponuje atrakcyjne intelektualnie kryterium oceny,
czy uzywanie znaku mialo rzeczywisty charakter, odwolujace si¢ do wielkosci
produkcji towardw oznaczanych spornym znakiem w zestawieniu z innymi towarami
wytwarzanymi przez uprawnionego do znaku. Jesli wielkosci te wykazujg znaczace
dysproporcje, miatoby to — wedlug postulatu pozwanej — $wiadczyé o braku
rzeczywistego uzywania znaku. Problemem, jaki wiaze si¢ z proponowang przez
pozwana metoda badania rzeczywistego uzywania znaku, jest trudnos¢ ze
wskazaniem, jaka konkretnie relacja wielkoSci produkcji towaréw oznaczanych
spornym znakiem i innych marek uprawnionego ma prowadzi¢ do stwierdzenia braku
rzeczywistego uzywania. Trzeba wyrazié watpliwosé, czy taki wskaznik (ktéry nie
bedzie mial czysto intuicyjnej natury) w ogole da si¢ ustanowié; tym wieksza, jesli
u$wiadomimy sobie, jak zlozony zespdt czynnikéw moze wplywac na okreslona
wielkos$¢ produkcji towaru. Naleza do tych czynnikéw zaréwno decyzje producenta
odnoénie do pozycjonowania marki (n.p. jako marki luksusowej lub ,,niszowej™), jak i
okolicznosci od producenta niezalezne, n.p. nie dajacy si¢ racjonalnie wytlumaczy¢
wybor konsumentow, ktorzy nie zaakceptowali marki w danym momencie. Trudno
obciaza¢ uprawnionego do znaku negatywnymi konsekwencjami sytuacji rynkowej,
na ktdra nie ma wpltywu. Ponownie, ze wzgledu na wyjatkowy charakter normy z art.
157 pwp, nalezy przyja¢ Sciesniajgca wykladnie przestanki braku rzeczywistego
uzywania znaku 1 uznac, ze jest ona spelniona tylko wtedy, gdy (z zastrzezeniem



sytuacji opisanych w art. 169 ust. 5 pwp) znak w ogdle nie jest nanoszony na towary
(lub nie jest wykorzystywany w zwigzku ze $wiadczeniem ushug) albo nie jest
uzywany w reklamie, bad? znak jest wprawdzie umieszczany na towarach, ale towary
te nie sg dostgpne w obrocie wskutek celowej decyzji uprawnionego do znaku (n.p.
partia towar6w oznaczonych znakiem nie trafia do sprzedazy, a jest trwale kierowana

do magazynu).

4. W nastepstwie przyjetej i opisanej wyzej wykdadni art. 157 pwp nalezy uznaé, ze
strona powodowa zdolala wykazaé rzeczywiste uzywanie slownego znaku
towarowego ,,grasovka” w relewantnym okresie. Miarodajny jest tutaj przede
wszystkim rok 2012, kiedy powdd wprowadzit na rynek wodke marki Grasovka z
nowa etykietg. Okolicznos¢ ta miala miejsce nie wiecej niz trzy lata przed
zgloszeniem przez pozwang w niniejszym postgpowaniu zarzutu braku rzeczywistego
uzywania znaku, co nastapilo w grudniu 2014 r., i od tego czasu stowny znak
towarowy ,.grasovka” jest bezsprzecznie uzywany. W tej sytuacji korzystanie przez
pozwang z nazwy Domeny, polegajace na umozliwieniu przekierowania na strony
lokalizowane w domenie ,grasovkade”, stanowilo wkroczenie w wylaczne
uprawnienie powodki do reklamowego uzywania sfownego znaku towarowego
»grasovka”. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje sie powszechnie, ze jedng z
postaci reklamowego wykorzystania znaku towarowego jest uzycie go w nazwie
domeny internetowej, za posrednictwem ktdrej rozpowszechniana jest informacja o
towarach lub ushugach przedsigbiorcy (zob. n.p. J.Antoniuk Ochrona znakéw
towarowych w Internecie Warszawa 2006, str. 163).

5. W ocenie Sadu, nie udato si¢ natomiast powddce wykazaé rzeczywistego uzywania w
relewantnym okresie dwoch znakéw stowno-graficznych zawierajacych stowo
»grasovka”. Z oswiadczenia powddki wynika, ze etykieta o szacie graficznej podobne;j
do znaku slowno-graficznego zarejestrowanego pod nr R-56012 byla uzywana tylko
do 2009 r., a brak jest jakichkolwiek dowodéw uzywania znaku stowno-graficznego
zarejestrowanego od nr R-56130. Z tego wzgledu powddztwo w czesci odnoszacej sie
do stwierdzenia naruszenia praw powddki wynikajacych z rejestracji stowno-
graficznych znakéw towarowych (R-56130 i R-56012) zostalo oddalone.

5.  Koszty postgpowania

Zgodnie z Art. 35 ust. 1 Regulaminu, Strona powinna zglosi¢ Arbitrowi wszelkie poniesione
przez niq koszty postepowania arbitrazowego. [...] Do zgloszenia strona powinna zalgczyé
dokumenty potwierdzajqce poniesienie tych kosztéw. Na tej podstawie arbiter zasadza na
rzecz strony wygrywajacej od strony przegrywajacej zwrot kosztow postepowania (art. 35 ust.
2 Regulaminu), moze on jednak zamiast powyzszego znie$é wzajemnie lub rozdzieli¢ koszty
miedzy stronami (art. 35 ust. 3 Regulaminu). Regulamin nie przewiduje zasadzania kosztow
zastgpstwa procesowego wedlug norm przepisanych (wzorem przepisdw o postepowaniu
cywilnym), w zwigzku z tym wszelkie koszty poniesione przez strone powinny zostaé
zgloszone w sposéb skonkretyzowany i odpowiednio udokumentowane. Pelnomocnicy kazdej
ze stron zlozyli wnioski o zwrot kosztéw postgpowania, niemniej jednak wniosek strony
pozwanej nie spetnial warunkéw formalnych wskazanych w Art. 35 ust. 1 Regulaminu
wskutek niedolaczenia dokumentéw potwierdzajacych poniesienie kosztow.



Strona wygrywajaca w niniejszym postepowaniu jest powddka, w tym sensie, ze skutkiem
orzeczenia bedzie wypowiedzenie stronie pozwane] umowy o utrzymanie nazwy Domeny.
Nie mozna jednak traci¢ z oczu faktu, Zze w znaczacej czeéci zadanie powédkd nie zostalo
przez Sad uwzglednione, a obrona pozwanej w tym zakresie okazala si¢ skuteczna. Dlatego,
zdaniem Sadu, rozwigzaniem sprawiedliwym i zasadnym jest zasadzenie na rzecz powddki
zwrotu czgsci oplaty arbitrazowej odpowiadajgcej uwzglednionemu roszezeniu (bez wartosci
podatku od towaréw i ustug, ktéra powddka jako przedsiebiorca moze rozliczy¢ jako podatek
naliczony) oraz wzajemne zniesienie pozostatych kosztow postepowania.
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