sygn. akt 45/23/PA
Wyrok
Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

w Warszawie

Krakéw, 4 wrzesnia 2024 r.

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

w skladzie: Marcin Oz6g — arbiter

PO rozpoznaniu sprawy: 45/23/PA

z powddztwa: YaYa Shirt Company Holding B.V., Haarlemmerstraatweg 95,
1165 Halfeg, Holandia
przeciwko: Pekano sp. z 0.0., ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny
<butikyaya.pl>

dziatajgc na podstawie zapisu na sad polubowny z dnia 20 grudnia 2023 r. przez Powoda
oraz z dnia 16 kwietnia 2024 r. przez Pozwanego

1) stwierdza, ze Pozwany, Pekano sp. z 0.0., w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie
nazwy domeny internetowej <butikyaya.pl> naruszy! prawa Powoda, YaYa Shirt
Company Holding B.V. wynikajace z przystugujacych Powodowi praw z rejestracji
unijnych znakéw towarowych nr 003586518 i nr 017916503 oraz z cigzacych na
wszystkich przedsigbiorcach obowiazkéw dziatania zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji wynikajacych z przepisow art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z
pézn zm.);

2) zasgdza od Pozwanego dla Powoda tytulem zwrotu kosztéw postepowania kwote 8760
z} (osiem tysigcy siedemset sze$édziesigt 00/100).

Uzasadnienie

L Przebieg postepowania i rys argumentacji Stron
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I.  Przebieg postgpowania i rys argumentacji Stron

1.  Pozew w niniejszej sprawie wplynat do Sadu w dniu 06.05.2024 r. Powdd wskazal w
pozwie w szczegdlnosci, ze jest podmiotem dziatajacym od 1992 1. w branzy modowej
i lifestylowej, specjalizujacym si¢ w ubraniach damskich i akcesoriach modowych,
oferujacym takze elementy wyposazenia wngtrz, posiada ponad 2700 punktéw
sprzedazy i rozwija swoje sklepy koncepeyjne w Holandii, Belgii, Niemczech, Francii,

Polsce i Irlandii.

2.  Powolalt Powod w pierwszej kolejnosci jako podstawg prawng do stwierdzenia
naruszenia art. 9 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1 z pzn. zm.) w zw. z art. 296 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwea 2000 r. - Prawo wiasnodci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz.
1170). Wskazat Powdd, ze jest uprawniony z prawa z rejestracji stownego unijnego
znaku towarowego YAYA nr 003586518, a takze stowno-graficznego unijnego znaku

Y AY A
towarowego rweeresmv e ir 017916503, a kazdy z tych znakéw chroniony jest dla

szeregu towarow i ushug w klasach 18, 25, 35 takich jak, w szczegdlnosci, odziez,
obuwie, nakrycia glowy, wyroby ze skory i imitacji skory oraz ustugi w zakresie
handlu wymienionymi towarami.

3. Wskazal dalej Powéd, ze Pozwany dokonal rejestracji domeny <butikyaya.pl> w dniu
18.07.2023 r., a pod sporng domeng prowadzony jest co najmniej od 16.10.2023 r.
sklep internetowy, za posrednictwem ktorego Pozwany oferuje produkty tozsame do
towaréw znajdujacych si¢ w ofercie Powoda, tj. ubrania w tym sukienki, bluzki,
kombinezony, szorty, straje kgpielowe, jeansy, spodnie, spédnice, dresy i komplety
marynarki, bluzy, kurtki, plaszcze, swetry. Pozwany za pomocg tego sklepu
internetowego wprowadza do obrotu ubrania, ktére sygnuje oznaczeniem ,,Butikyaya",
zapraszajac przy tym do ,.dolaczenia do spolecznoséci Butikyaya" oraz do ,,odkrycia
$wiata mody na Butikyaya". Jak wskazuje Powdd w ofertach produktow
zamieszczanych na stronie butikyaya.pl nie ma zadnej informacji na temat producenta
towaréw oferowanych za posrednictwem spornej domeny, a brak tych danych
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znaczaco utrudnia przecigtnemu konsumentowi ustalenie, jaki podmiot wytwarza
oferowane w sklepie produkty.

4. Wskazal dalej Powé6d, ze funkcjonowanie spornej domeny znaczaco wplywa na
dzialalnos¢ powodowej spotki, bowiem konsumenci regularnie mylg marke Powoda
ze sklepem prowadzonym przez Pozwanego, czego dowodem sq wystawiane przez
konsumentéw w Internecie negatywne oceny i zamieszczane komentarze na temat
spotki Yaya, podczas gdy z tresci tych komentarzy w sposob ewidentny wynika, ze
wyrazane przez piszacych opinie mialy dotyczy¢ sklepu prowadzonego przez
Pozwanego, a nie dziatalnosci Powoda. Zbieznosé nazwy marki Powoda oraz nazwy
spornej domeny jest zatem na tyle wysoka, ze konsumenci nic sg w stanie odrdznié
oferty spolki Yaya od dziatalnosci prowadzonej przez Pozwanego. Negatywne oceny
zamieszczane przez klientéw w Intemecie swiadczg réwniez o tym, ze obstuga
oferowana przez Pozwanego oraz jakosé produktéw sprzedawanych za posrednictwem
spornej domeny jest przedmiotem krytyki wyrazanej przez konsumentéw w sieci, a
sklep prowadzony pod spomng domeng nie cieszy dobry opinig wsréd klientow,
Dziatalnoé¢ prowadzona przez Pozwanego za posrednictwem spornej domeny,
wywodzil Powo6d, niewatpliwie szkodzi renomie Powoda i w negatywny sposdb
wplywa na opini¢ dotyczaca towardw znajdujacych sie w portfolio Powoda. Oferta
Pozwanego nie spelnia bowiem standardéw wypracowanych i przestrzeganych przez
marke spéiki Yaya, natomiast konsumenci w sposéb ewidentny mylg dziatalnosé
Powoda ze sklepem Pozwanego. Powéd powolal na uzasadnienie tych twierdzen
przykiady zamieszezonych w Internecie ocen i komentarzy.

5. Powdd kilkakrotnie wzywat Pozwanego do zaprzestania naruszer, jednak Pozwany
odméwil spetnienia zadan Powoda i zaprzeczyl, jakoby w wyniku zawarcia przez
niego umowy o utrzymanic nazwy domeny internetowej <butikyaya.pl> doszto do
naruszenia praw Powoda.

6.  Dalej wywodzit Powdd, ze Pozwany w nazwie domeny <butikyaya.pl> bez zgody
Powoda wykorzystal oznaczenie YAYA, ktére odpowiada znakom towarowym
zarejestrowanym na rzecz Powoda, a ponadto za posrednictwem domeny
<butikyaya.pl> Pozwany oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu ubrania, tj.
produkty identyczne do towaréw, dla ktérych zostaly zarejestrowane znaki towarowe
przystugujace Powodowi. Pozwany uzywa domeny <butikyaya.pl> do prowadzenia
sklepu intemetowego, za posrednictwem ktérego oferuje, reklamuje i wprowadza do
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obrotu ubrania, tj. towary tozsame do tych, ktdre znajduja si¢ w ofercie spdtki Yaya.
Biorac natomiast pod uwage, ze Pozwany nie uzyskal zgody Powoda na uzywanie
nalezacych do Powoda znakdw towarowych, dzialanie Pozwanego nalezy niewatpliwe
uznaé za bezprawne. Towary i ustugi, dla oznaczania ktorych zarejestrowane sg znaki
Yaya, s3 co najmniej podobne, a w duzym stopniu catkowicie identyczne do

towarow/ustug oferowanych przez Pozwanego za posrednictwem spornej domeny.

7 W przedmiocie podobienstwa oznaczefi znakéw Powod wskazal w szczeg6lnosci, ze
powolane w sprawie znaki towarowe Powoda opierajg si¢ na tym samym
odrozniajacym elemencie stownym YAYA, a elementem szczeg6lnie dystynktywnym
i dominujgcym w nazwic spomej domeny jest stowo YAYA, ktére nalezy uznaé za
identyczne z catym znakiem nr 003586518 oraz identyczne z jednym, ale zasadniczym
dla znaku, z elementéw stownych obecnych w znaku 017916503. Element stowny
,butik" w domenie <butikyaya.pl> ma charakter opisowy, wskazujgc na rodzaj
prowadzonej dziatalnosei, stowo ,butik" oznacza bowiem ,sklep z odziezg" i jest
powszechnie stosowane w branzy modowej, a zatem nalezy uzna¢, ze clement stowny
,butik" w kontekscie cato$ci nazwy spornej domeny odgrywa rolg calkowicie
marginalng, a dominujgcym, najistotniejszym i najsilniej odrézniajacym elementem w
nazwie spornej domeny jest element stowny YAYA. Element stowny ,.butik" jedynie
uzupelnia element YAYA, majac charakter opisowy w tym znaczeniu, ze dookresla
znaczenie odroézniajgcego elementu. Powdd wskazal na podobiefdstwo wizualne

fonetyczne i koncepeyjne swoich znakéw towarowych do spornej domeny.

8. Powod wskazal tez na ryzyko wprowadzenia w biad wynikajgce z podobienistwa jego
nakéw 1 spornej domeny i powotal przyklady wypowiedzi zamieszczonych w
Internecie majgce wskazywaé, ze wprowadzenie w blad odbiorcow jego znakéw

rzeczywiscie ma miejsce.

9.  Powotal Powéd jako podstawe prawng do stwierdzenia naruszenia takze przepisy art.
3 ust. 11 art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Wskazal Powod, ze rejestracja spornej
domeny przez Pozwanego jest przejawem pasozytnictwa ukierunkowanego na renomeg
Powoda i nalezacych do niego znakow towarowych. Powod oraz oferowane przez
niego towary ciesza si¢ uznaniem i renoma, Pozwany prowadzi natomiast dziatalnos¢
polegajaca na sprzedazy towarow identycznych do produktéw oferowanych przez
Powoda, wykorzystanie przez Pozwanego spornej domeny do prowadzenia jego
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wiasnego sklepu internetowego, niewatpliwie pozwala zatem na przeniesienie
pozytywnych skojarzen zwigzanych z przedsiebiorstwem Powoda na dziatalno$é
prowadzong przez Pozwanego. Pozwany w ten sposéb korzysta z renomy i dobrej
opinii, ktére zostaly nabyte przez lata dziatalnosci Powoda, nie ponoszac przy tym
zadnych wlasnych nakladéw. Uzywanie przez Pozwang spomej domeny niewatpliwie
stanowi probg ,,wdarcia si¢ w klientele" Powoda i przejecia czescei rynku za pomoca
wykorzystania skojarzen ze spotkg Yaya. Pozwany probuje osiggnaé dodatkowy zysk
poprzez wykorzystanie rozpoznawalnosci Powoda bez ponoszenia wlasnych
wydatkéw i wysitkow na budowe marki i renomy oraz wydatkéw na dzialalnodé
promocyjno-reklamows. Pozwany chce nawigzaé do sukcesu rynkowego spotki Yaya
i skorzystac z wypracowanej przez wiele lat pozycji, znajomoscei marki Powoda i jego
pozytywnego wizerunku. Dzialanie Pozwanego uderza bezposrednio w interes
Powoda, bowiem uzywanie spornej domeny niewatpliwie szkodzi renomie i dobrej
opinii, jakg wypracowata sobie spétka Yaya podczas wielu lat obecnosci na rynku.
Powyzsze w sposéb ewidentny potwierdza fakt, iz konsumenci wystawiaja w
Internecie negatywne oceny na temat spétki Yaya, podczas gdy z tresci ww.
komentarzy bezsprzecznie wynika, ze opinie te mialy dotyczy¢ sklepu prowadzonego
przez Pozwanego, a nie dziatalnosci Powoda.

10. Pozwany nie wnidst odpowiedzi na pozew.

11.  Postanowieniem z 17.07.2024 r. Sad wezwal strony do przedtozenia dodatkowych
dowodéw, o ile istniejg i miatyby rzucié¢ nowe $wiatto na sprawe. W ustosunkowaniu

si¢ do tego postanowienia Powdd przedstawit za pismem z 19.08.2024 r. dalsze
przyklady wypowiedzi opublikowanych w Internecie majacych dowodzié ze
dzialalnos¢ Pozwanego prowadzona pod sporng domeng jest mylona z dziatalnoscia
Powoda, szkodzi renomie Powoda i ma negatywny wplyw na jego dzialalnosé.
Pozwany na wezwanie Sgdu nie odpowiedziat.

12.  Postanowieniem z 22.08.2024 r. Sad zamkngl postepowanie uznajac okolicznosci
sprawy za dostatecznie wyjasnione i zawezwat kazda ze Stron do przedtozenia spisu

koszi0w postgpowania w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia. Powod
przedtozyt Sadowi spis kosztéw za mailem z 03.09.2024 r., a wiec po uplywie
wyznaczonego przez Sgd ww. terminu, skadingd dziatajac przez osobe nie umocowana
do dzialania w sprawie. Pozwany w ogole nie podjat czynnosci przedtozenia Sadowi

spisu kosztow.
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II.  Motywy rozstrzygniecia
IL.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe
I1.1.1. Znaki towarowe Powoda

13.  Powdd jest uprawniony z unijnego slownego znaku towarowego YAY A nr 003586518,
chronionego od dnia 17.12.2003 r. dla towaréw i ustug w klasach nr 18, 25 i 35
klasyfikacji nicejskiej, m in. dla towardw 1 ustug takich jak: ,,0dziez, obuwie, nakrycia
gtowy™ oraz ,,posrednictwo handlowe i doradztwo w zakresie handlu, przez Internet
lub w inny sposoéb [...] odzieza, obuwiem i nakryciami glowy™, jak réwniez unijnego

Y AY A
znaku slowno-graficznego e o eon s nr 017916503, chronionego od dnia

12.06.2018 r. dla towaréw i ustug w klasie 18, 25 i 35 klasyfikacji nicejskiej m.in, dla
towar6ow takich jak: ,odziez, ubrania, obuwie, nakrycia glowy; czesci do uprzednio
wymienionych towaréw” oraz ,,ushigi handlu detalicznego w zakresie towar6éw, takich
jak [...] artykuly odziezowe, odziez, obuwie, nakrycia gtowy i czesci do wyzej
wymienionych towaréw [...] wyze] wymienione ustugi $wiadczone takze przez
Internet, sie¢ kablowa lub inne formy transferu danych”.

I1.1.2. Oznaczane towary/ushugi i ich podobienstwo

14, Pozwany uzywa domeny <butikyaya.pl> na oznaczenie swojego serwisu
internetowego mianowicie sklepu internetowego z oferta odziezy w ten sposob (co Sad
w niniejszej sprawie ustalil na podstawie materialéw zalaczonych za pozwem i w
drodze ogledzin wymienionego sklepu), ze po wprowadzeniu i aktywizacji domeny
<butikyaya.pl> w pasku wyszukiwania, uzytkownikowi wyswietlana jest strona
serwisu internetowego ujawnionego 1 opisanego przez Powoda w pozwie,
obejmujacego uporzadkowane w zakladkach (,,Sukienki”, ,,Bluzki”, ,,Kombinezony”
itp.) w seriach po kilka- kilkanascie paneli w ukltadzie panela 5 rzedéw x 4 kolumny
zdjecia modeli/modelek odzianych w oferowane sztuki odziezy, przy czym domena
<butikyaya.pl> jest w sytuacji wyswietlania serwisu stale widoczna w pasku
wyszukiwania takze przy przerzucaniu kolejnych podstron. Kazda strona/podstrona
internetowa serwisu oznaczona jest takze, w lewym gornym rogu strony, stale obecnym
przy przerzucaniu stron/podstron, dobrze widocznym, kontrastujagcym z tlem strony
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(czarne litery na biatym tle) napisem ,,butikyaya”. Oznaczenie »Butkyaya” pojawia sig
réwniez w innych typowych miejscach serwisu stuzacych wskazaniu operatora strony
i zawierajgcych dalsze o nim informacje takich jak tzw. nota copyrightowa u dolu
strony (,,© 2024 Butikyaya, Wszelkie prawa zastrzezone”), adres email do
korespondenciji (,,sklep@butikyaya.pl”), czy zakladki z dalszymi informacjami o tym
podmiocie: ,,O Butikyaya”, ,,Wspélpraca z Butikyaya”, ,Opinie o Butikyaya”. Nie
mozna mie¢ w tej sytuacji watpliwosci, ze korzystanie ze spornej domeny, jest czedciag
szerszego kompleksu dziatan stuzacych Pozwanemu do identyfikacji i reklamowania
jako ,,butikyaya” jego ustug sprzedazy detalicznej majacych za przedmiot towary w
rodzaju odziezy. Jednoczesnie, na co zwraca uwage Powdd, oznaczenie »yaya” czy
»butikyaya” nie widnieje na samych egzemplarzach odziezy ujawnionych na zdjeciach
zamieszczonych w serwisie, a z drugiej strony tez egzemplarze te nie noszg innych
znakow towarowych (przynajmniej calosci stownych czy graficznych, ktérym tatwo
byloby przypisa¢ takg rolg) i ten brak oznaczefi ~konkurencyjnych” dla oznaczenia
»butikyaya” moze by¢ dla uzytkownika serwisu powodem do uznania catosci dostepne;j
w serwisie oferty odziezy za pochodzaca od samego podmiotu pod nazwg Butikyaya
tj. nie tylko sprzedawanego za posrednictwem Butikyaya, ale i takiego ktérego
Butikyaya jest producentem. Inaczej méwige, ten sposéb posluzenia sie przez
Pozwanego oznaczeniem Butikyaya moze by¢ dla uzytkownika serwisu sugestig 1 to,
w ocenie Sgdu, sugestia bardzo silng, ze odziez sprzedawana w Butikyaya jest odziezg
marki Butikyaya, a serwis w domenie <butikyaya.pl> jest dla tej odziezy tzw. sklepem
firmowym. Pozwany nie tylko zatem oznacza jako Butikyaya $wiadczone przez siebie
ustugi handlu detalicznego odzieza (co jednoznacznie wynika, o czym bedzie jeszcze
dalej mowa, z kontekstu sytuacyjnego uzycia spornej domeny i z faktu posluzenia si¢
przez Pozwanego stowem ,butik” dla opisania ,,yaya™), ale oznacza jako Butikyaya,
catos¢ oferowanej w serwisie <butikyaya.pl> towaréw o charakterze odziezy. Zar6wno
wspominane ustugi sprzedazy detalicznej jak i towary-odziez sa identyczne z
odpowiednimi towarami i ustugami, dla ktérych chronione sg znaki towarowe Powoda.

I1.1.3. Podobienstwo oznaczen

15.  Oznaczenie stowne w znaku towarowym YAYA nr 003586518 WyCZerpuje swoja
zawarto$¢ na elemencie stownym ,,yaya”, co jest jednoznacznym dowodem, ze sam ten
element, ktdry w swoim czasie uzyskat ochrong jako znak fowarowy, ma samoistng
zdolno$¢ odrézniajgeg, w tym moze by¢ traktowany jako taki w zlozeniach z innymi
elementami nazewniczymi. Znak slowno-graficzny nr 017916503 zamienny jest
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obecnoscig elementu slownego YAYA wyraznie w tym znaku wyeksponowanym,
zestawionym czcionka umozliwiajacg jego natychmiastowe odczytanie, przy
obecnosci w znaku elementéw stownych zestawionych znacznie mniejsza niz napis
YAYA czcionka, BRAND OF QUALITY GOODS, ktére tacznie tworzag napis o tresci
w tlumaczeniu na jezyk polski ,,marka jakosciowych towaréw”. Napis ten umieszczony
jest w znaku w postaci ,podkreslenia” elementu stownego YAYA, jego
umiejscowienie (wzdluz dolnej krawedzi prostokatnego pola znaku) zestawienie
drobniejsza czcionkg w sposob typowy dla réznych drugorzednych elementéw znakow
towarowych (przede wszystkim wskazan przedmiotu dzialalnoSci ale tez hasel
reklamowych) powoduje, Ze napis ten zostanie odczytany przez odbiorcéw jako
swoisty komentarz do YAYA, elementu nazewniczego, ktéry ci sami odbiorcy
postrzega¢ beda niewatpliwie jako gtéwny, odrdzniajgcy element znaku. Sama w sobie
wielkos$¢ tego napisu w ramach oznaczenia jednoznacznie wskazuje, Ze nie jest to
element traktowany jako zasadniczy, podstawowy, dominujgcy dla znaku. Sam fakt,
Ze napis ten zestawiony zostal w jezyku angielskim nie jest powodem do uznania, ze
odbiorcy, o ktdérych w sprawie przede wszystkim chodzi, postugujacy si¢ jako
pierwszym, albo 1 jedynym je¢zykiem polskim, mieliby traktowaé ten napis jako
element znaku bardziej niz pomijalny, z uwagi na jego umiejscowienie, 0 czym wyzej
wspomniano, wielko$é czcionki i komunikat ptyngcy ze znaku, zrozumiaty dla
odbiorcow towardOw w rodzaju odziezy, obejmujgcy podstawowe stowa jezyka
angielskiego czesto spotykane w obrocie odziezg czy w handlu w ogdle.

16. Pozwany uzywa domeny <butikyaya.pl> znamiennej, jak trafnie wywodzi Powéd
obecnosceig elementu slownego ,,yaya”. Slowo ,butik”, bedace spolszczeniem (tzw.
galicyzm) pochodzacego z jezyka francuskiego stowa ,.boutique” oznaczajacego w
jezyku francuskim elegancki, nieduzy sklep, oferujgcy unikatowe produkty, w
obszarze jezyka polskiego uzywane jest przedec wszystkim jako synonim malego
sklepu odziezowego (niekoniecznie oferujgcego odziez markows). Wzigwszy ten fakt
pod uwage stopiell zbieznosci domeny <butikyaya.pl> oraz oznaczen zmakéw nr
003586518, nr 017916503 nalezy zdefiniowa¢ jako identycznosé w zakresie, w jakim
te znaki obejmuja ,,posrednictwo handlowe [...} przez Internet [...] odziezg” (znak nr
003586518) czy .ustugi handlu detaliczncgo w zakresie towardéw, takich jak [...]
artykuly odziezowe [...] $wiadczone [...] przez Internet” (znak nr 017916503). W tym
zakresie rejestracji element stowny ,,butik” towarzyszacy w domenie <butikyaya.pl>
elementowi ,,yaya” uzna¢ nalezy bowiem za pomijalny jako wprost odnoszacy si¢ do
jednej z form $wiadczenia ustug handlu detalicznego odziezg, a wige odnoszacy sie do
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ustugi kt6ra domena miataby oznaczaé. Podobnie pomijalny jest, niesitotny dla oceny
podobienistwa oznaczen, z uwagi na jego wymienione wyzej cechy, napis BRAND OF
QUALITY GOODS w znaku nr 017916503. W zakresie, w jakim domena
<butikyaya.pl> uzywana jest w odniesieniu do towaré6w w rodzaju odziezy, dla ktérych
chronione s3 oba ww. znaki, jest to oznaczenie do obu ww. znakéw podobne, przy
czym stopien tego podobienistwa okreslié nalezy jako bardzo wysoki z uwagi na fakt,
ze element ,,butik” jest co najmniej aluzjg do odziezy i jego wkiad w ogélne wrazenie
wywierane przez sporna domeng uzyta w odniesieniu do odziezy jest nikty.

I1.1.4. Fakt naruszenia

17.  Pozwany jest aktualnie uprawniony z rejestracji domeny <butikyaya.pl > i domeny tej
uzywa do oznaczania ustig handlu detalicznego odziezg a takze, co wyjasniano
Powyzej, na oznaczanie samej tej sprzedawanej przez siebie odziezy. Korzystanie z
oznaczenia identycznego dla identycznych towaréw (przypadek domeny
<butikyaya.pl> oraz znakéw nr 003586518, nr 017916503 w zakresie ushug handlu
detalicznego odzieza, kl. 35), w kazdym przypadku nosi znamiona naruszenia prawa z
rejestracji znaku towarowego, w ktérego zakresie takie korzystnie wkracza (art. 9 ust.
2 lit. a rozporzadzenia 2017/1001). Korzystanie z podobnego oznaczenia do
identycznych towardéw i ustug (przypadek z domeny <butikyaya.pl> oraz znakéw nr
003586518, nr 017916503 w zakresie towaréw w rodzaju odziez, kl. 25) wymaga dla
stwierdzenia jego nagannosci (art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1 001) zaistnienia
ryzyka wprowadzenia wskutek takiego uzywania w blad odbiorcow znaku.

18.  Podobiefistwo oznaczen w stanie faktycznym sprawy jest bardzo wysokie, co samo w
sobie wskazuje na wystepowanie ryzyka wprowadzania w blad. Co wiecej,
wystgpowanie tego ryzyka znajduje potwierdzenie w istnieniu stwierdzonych przez
Powoda i wykazanych w pozwie przypadkach, w ktérych odbiorcy oferty sklepu
prowadzonego przez Pozwanego pod domeng <butikyaya.pl> rzeczywiscie zostali, na
co wskazuje tresé i ton ich wypowiedzi, wprowadzeni w biad co do pochodzenia tej
oferty towaréw i ustug sprzedazowych - jakoby pochodzila ona od Powoda. Wielogé
tych wypowiedzi i ich rozproszenie na przestrzeni miesiecy jest dobitnym dowodem,
ze ryzyko wprowadzenia w btagd w stanie faktycznym sprawy jest istoine i niegasnace.
Zgodnie z miarodajnym w tym zakresie orzecznictwem do wprowadzenia w blad w
zwigzku z korzystaniem z oznaczen odrézniajacych dochodzi m. in. gdy ,.po wpisaniu
hasta identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje sie ogloszenie
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reklamowe osoby trzeciej [za$] reklama nie pozwala lub z trudnoscig pozwala
wiasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie
sie, czy reklamowane towary lub uslugi pochodza od wlasciciela znaku lub z
przedsiebiorsiwa powigzanego z mim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby
trzecie]” (wyrok TSUE z 8.07.2010 r., C-558/08 Portakabin, ECLI:EU:C:2010:416 1
cytowane tamze orzecznictwo). W niniejszej sprawie ma miejsce analogiczna sytuacja
wprowadzania w blad poprzez niejasne w odbiorze konsumentéw sugerowanie przez
Pozwanego bycia sklepem firmowym Powoda, producentem sprzedawanej w tym
sklepie odziezy i podmiotem wlascicielsko moggcym poshigiwaé si¢ znakami

towarowymi Powoda.
IL.2. Zarzut czynéw nienczeiwej konkurencji

19. Sad uznal za zbedne roztrzgsanie in extenso pozostalych zarzutéw Powoda
dotyczacych naruszen, w szczegdlnosci jego twierdzenia o dopuszezeniu si¢ przez
Pozwanego czynéw nicuczciwej konkurencji - a to kierujgc si¢ zasada ekonomiki
procesowej. Zauwaza jednak, ze dziatania Pozwancgo stanowia takze czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 v.z.nk w tym drugim
przypadku w formie nie nazwanego deliktu nieuczciwej konkurencji powszechnie
znanego w orzecznictwie i pi$miennictwie przedmiotu jako ,,pasozytnictwo”. Powod
przekonujgco wywiddl, ze chronione na jego rzecz znakami towarowymi oznaczenie
YAYA reprezentuje znaczny potencjal sprzedazowy. Powotat na t3 okoliczno$é Powod
m. in. liczbe 2700 sklepéw odziezowych dzialajacych pod marka YAYA w skali
globalnej oraz fakt ze wskutek dzialan Pozwanego pod sporng domeng rzeczywiscie
dochodzilo do pomytek wérod odbiorcéw oznaczenia YAYA, co wskazuje ze marka
YAYA jest rozpoznawalna na rynku polskim, jej wspomniany potencjal sprzedazowy
jest reprezentowany takze na polskim rynku odziezowym i Ze potencjat ten stal si¢
celem nieuprawnionych dzialai Pozwanego. Wiarygodnie wywiodt Powod, ze
dzialania Pozwanego byly nieprzypadkowe i obliczone na korzystanie z tego
potencjatu.

III. Koszty post¢epowania
20. O kosztach postepowania Sad orzekl zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sadu,

zasgdzajac od Pozwanego na rzecz Powoda kwotg 8760 PLN obejmujaca, zgodnie z
zadaniem pkt 2 petitum pozwu, w sytuacji gdy Powdd nie przediozyt w terminie
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zapowiadanego przez siebie w tym punkcie spisu kosztow, 400 PLN tytulem oplaty
kancelaryjnej, 5000 PLN tytutem wpisu od pozwu oraz 3360 PLN tytutem kosztoéw
zastgpstwa i pomocy prawnej w wysokosci dwukrotnodci stawki okreslonej w § 8 ust.
1 pkt 19 rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w
sprawie oplat za czynnosci radcéw prawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1935). Sad
stwierdzit jednak brak podstaw do zasadzenia na rzecz Powoda catosci zadanych kwot,
wiacznie z naliczonym podatkiem VAT, wzigwszy pod uwagg, ze podatek ten podlega
odliczeniu w toku prowadzonej przez pelnomocnika Powoda dziatalnosci gospodarczej
i jako taki nie moze by¢ uznany za cz¢$é kosztéw procesu, ktérych zwrotu Powéd

miatby si¢ w tej sytuacji wtérnie domagaé od Pozwanego.
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