Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki 1 Telekomunikacji
Warszawa, ul. Koszykowa 54
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Wyrok
Sadu Polubownego
wydany w dniu 17 wrzesnia 2013 roku

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w sktadzie: dr Michal Jackowski — arbiter Sadu Polubownego, w sprawie z powodztwa Spa-
cewall GmbH Ausstellungspaneele, reprezentowanej przez adwokata Dariusza Pirdg 1 adwo-
kata Barttomieja Kochlewskiego, przeciwko " prowadzacy dzialalno$¢ go-
spodarczg pod nazwag o _, reprezen-
towany przez adwokata Marcina Andrzejewskiego o stwierdzenie, ze pozwany w wyniku
zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen spacewall.pl i spacewall.com.pl, naruszyt
prawa powoda, dzialajgc na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisany przez powoda w dniu 21 lute-
go 2013 roku i podpisany przez pozwanego w dniu 10 kwietnia 2013 roku,

orzeka:

1. pozwany ., prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
mor AoYToomon w wyniku zawarcia umowy o utrzymy-
wanie nazw domen spacewall.pl oraz spacewall.com.pl, naruszy! prawa powoda Space-
wall GmbH Ausstellungspaneele.

2. zasadzi¢ od pozwanego na rzecz powoda kwote 3.936,00 zlotych tytulem zwrotu kosz-

tow postepowania arbitrazowego.
% : 7/2 é - / B

Poiska lzba informatyki | Telekemunik@cii
Sad Poluhowny ds. Lomsn lniemaiowys:h
ul. Kruczkowskiego 8, bug. Nordic Park, Vil pigtro
00-380 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338




UZASADNIENIE

I. Stan sprawy

1.

Pozwem z dnia 14 maja 2013 roku, poprzedzonym wnioskiem przedprocesowym z dnia
18 lutego 2013 roku oraz zmienionym pismem z dnia 20 maja 2013 roku, powod wnidst
o stwierdzenie, ze pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen
spacewall.pl oraz spacewall.com.pl naruszyt prawa powoda.

Powodd wyjasnil, iz pozwany naruszy! jego prawo do wspoélnotowego znaku towarowego
»SPACEWALL” zarejestrowanego pod numerem 004320107 dla towardw takich jak sto-
jaki na towary z metalu, stojaki na towary z drewna, tworzywa sztucznego, ptyty Scienne
i panele do wyposazenia sklepowego. Jako podstawe prawng zadan powodd wskazat art. 9
ust. 21 3 w zwiazku z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Rady nr 207/2009 z dnia 26 lute-
go 2009 roku w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. Z ostroznosci procesowej
powdd powolal sie rowniez na art. 9 ust. 1 list. b) tego rozporzadzenia. Powdd podniost
nadto, iz rejestracja spornych domen internetowych naruszyla art. 3, 10 1 15 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powod zazadal row-
niez zasgdzenia kosztdw postepowania zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego.

W dniu 10 czerwca 2013 roku pozwany ztozyl odpowiedZ na pozew. Pozwany wniost o
oddalenie powddztwa w catosci i zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow
postepowania arbitrazowego zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego. Pozwany pod-
nidst siedem zarzutow wskazanych w petitum odpowiedzi na pozew.

W dniu 16 lipca 2013 roku arbiter Sadu Polubownego wydat postanowienie dowodowe,
wyznaczajac stronom terminy do zlozenia dodatkowych pism, twierdzen i1 wnioskow, a
takze wyznaczyl termin posiedzenia jawnego w celu przeprowadzenia z urz¢du dowodu
z ogledzin stron internetowych.

W dniu 19 lipca 2013 roku w Poznaniu przeprowadzono posiedzenie jawne. Na posie-
dzeniu stawil sie wylacznie pozwany. Podczas posiedzenia dokonano ogledzin stron in-
ternetowych.

W dniu 22 lipca 2013 roku powdd, a w dniu 25 lipca 2013 roku pozwany ztozyli dodat-
kowe pisma procesowe w sprawie, podnoszac twierdzenia oraz podtrzymujac dotychcza-
sowe wnioski dowodowe.

Pismem z dnia 13 wrzeénia 2013 roku powdd, a pismem z dnia 15 wrze$nia 2013 roku
pozwany, wniesli o zasadzenie kosztoéw postepowania arbitrazowego.

I1. Stan faktyczny

Sad Polubowny ustalil nastepujacy stan faktyczny:

1.

Powod — Spacewall GmbH Ausstellungspaneele jest niemieckim przedsiebiorcg prowa-
dzacym dzialalnos¢ na terenie roznych krajéw $wiata, w tym w Polsce. Istnieje na rynku
od ponad dwudziestu lat.



3.

Dowoéd: wydruk z oficjalnej strony internetowej strony powoda wraz z tlumaczeniem
przysiegtym — Zatacznik nr 2 do pozwu

Powdd jest wiascicielem wspolnotowego znaku towarowego ,,SPACEWALL” zareje-
strowanego pod numerem 004320107 dla klas 6 - stojaki na towary z metalu, 19 - stojaki
na towary z drewna, tworzywa sztucznego i 20 - plyty scienne i panele do wyposazenia
sklepowego. Znak korzysta z przymiotu ochrony od 15 lutego 2006 roku.

Dowdéd: wydruk z bazy danych potwierdzajacy rejestracje znaku towarowego — Zalacznik
nr 3 do pozwu.

Pozwany prowadzi dzialalno$¢ gospodarczg pod firma

Dowoéd:
1. wydruk z CEIDG — Zalacznik nr 6 do pozwu,
2. wydruk ze strony internetowej pozwanego — Zalacznik nr 7 do pozwu.

4. Powod prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na produkcji réznorodnego WYypo-

5.

6.

sazenia sklepowego, w szczegélnosci stojakow na towary, ptyt i paneli $ciennych. Towa-
1y te sa sprzedawane w wielu krajach Europy i $wiata, a w szczeg6lno$ci w Polsce. W
Polsce powod dziata nie samodzielnie, lecz za posrednictwem autoryzowanego dystrybu-
tora — spotki Spacewall-Poland Sp. z 0.0., w ktérej po 50% udziatéw posiadaja Space-
wall GmbH oraz

Dowéd:

1. wydruk z oficjalnej strony internetowej strony powoda wraz z tlumaczeniem przysie-
glym — Zalacznik nr 2 do pozwu,

2. odpis z KRS spotki Spacewall-Poland Sp. z 0.0. — Zalacznik nr 4 do pozwu.

Pozwany prowadzi dziatalno$é, w ramach ktérej zajmuje sie produkcja i sprzedazg wy-
posazenia sklepéw, wyposazenia gastronomii, urzadzeni chlodniczych oraz mebli skle-
powych. W szczegblnosci w ofercie pozwanego sa lady sklepowe, witryny, gabloty, re-
galy sklepowe, panele $cienne, stojaki. Pozwany sprzedaje w szczegdlnodci panele
scienne do wyposazenia sklepéw produkcji powoda.

Dowéd: wydruk ze strony internetowej pozwanego — Zatgcznik nr 7 do pozwu.

Pozwany jest abonentem spornych domen internetowych: spacewall.pl od 3 kwietnia
2009 roku i spacewall.com.pl od 18 kwietnia 2010 roku. Domena spacewall.p] zostala

zarejestrowana w 2003 roku przez pana y > prowadzacego dziatalno$é
pod firma , wspdlnika Spacewall-Poland Sp. z o.o0.

3 byl abonentem przedmlotowej domeny do dnia 18 kwietnia 2008 roku.
Kolejnym abonentem domeny byt , 0d ktérego domene naby! pozwany.

Pozwany zarejestrowat natomiast po raz pierwszy domem; spacewall.com.pl.

Dowéd:
1. wydruki z bazy danych — Zatacznik nr 5 do pozwu,



2. wydruk archiwalnej strony spacewall.pl — Zalacznik nr 15 do odpowiedzi na pozew,
3. o$wiadczenie pana e — Zatacznik nr 16 do odpowiedzi na pozew.

7. Przed rozpoczeciem sporu pomigdzy stronami pozwany umiescil 1 utrzymywal na obu
stronach internetowych prowadzonych w spornych domenach odestanie (link) do strony
internetowej www.albo.com.pl, na ktérej znajduje sig serwis dziatalno$ci gospodarczej
pozwanego, odestanie do strony www.albotek.pl, na ktérej pozwany prowadzi sklep z
meblami sklepowymi, informacje ,,aktualizacja strony”, kompletne dane adresowe wia-
snej dziatalnodci oraz tagi: spacewall, space wall, shopwall, shop wall, panele $cienne,
do sklepéw, panel $cienny, system panel, albo, lady, regaty sklepowe, gabloty, meble
sklepowe. Po rozpoczeciu sporu pozwany usunal wiekszo$¢ informacji ze stron, pozo-
stawiajac napis ,,spacewall.pl”.

Dowod:
1. wydruki ze spornych stron — Zatgcznik nr 9 do pozwu,
2. zatacznik nr 11 2 do protokotu posiedzenia jawnego z dnia 19 lipca 2013 roku.

8. Strona internetowa Spacewall.pl byla przed rozpoczgciem sporu dobrze pozycjonowana.
Po wpisaniu w wyszukiwarce pojawiata sig jako drugi wynik. W trakcie sporu strona jest
pozycjonowana jako pigtnasty wynik w wyszukiwarce google.pl.

Dowod:
1. wyniki wyszukiwania z wyszukiwarki google.pl — Zalacznik nr 8 do pozwu,
2. zalacznik nr 3 do protokotu posiedzenia jawnego z dnia 19 lipca 2013 roku.

9. Wielu innych przedsigbiorcow postuguje si¢ stowem spacewall przy pozycjonowaniu
stron internetowych. Wyrazenie ,,spacewall”, poza stronami niniejszego postgpowania, w
nazwie domeny wykorzystuja Spacewall International — przedsiebiorca ze Stanow Zjed-
noczonych (nazwa domeny spacewall.com) oraz SW Group S.R.L. — przedsigbiorca z
Wiloch (nazwa domeny spacewall.it).

Dowéd: zatgcznik nr 3 do protokotu posiedzenia jawnego z dnia 19 lipca 2013 roku.

10. Strony postepowania zgodnie potwierdzily, iz nie laczy ich zaden stosunek prawny, na
podstawie ktorego pozwany moglby korzystaé ze znaku towarowego powoda, a w szcze-
g6lnosci zadna umowa licenci.

11. Sad Polubowny zwazyt, iz stan faktyczny sprawy byl niesporny. Co prawda strony kwe-
stionowaly twierdzenia drugiej strony w pismach procesowych, jednakze zarzuty te od-
nosily si¢ do twierdzen o skutkach faktéw, a nie o samych faktach.

II1. Stan prawny

Sad Polubowny zwazy} co nastgpuje:

1. Powdd jest whascicielem wspolnotowego znaku towarowego ~SPACEWALL” zareje-
strowanego pod numerem 004320107 dla klas 6 - stojaki na towary z metalu, 19 - stojaki

na towary z drewna, tworzywa sztucznego i 20 - plyty $cienne i panele do wyposazenia
sklepowego. Znak korzysta z przymiotu ochrony od 15 lutego 2006 roku.



. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w
sprawie wspOlnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UEL.2009.78.1) wspdlnotowy
znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylgczne prawa do tego znaku. Wiasciciel zna-
ku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadajg jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym
znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspolno-
towy znak towarowy jest zarejestrowany.

. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego, na podstawie warunkéw okreslonych w ust.
1 tego przepisu mogg by¢ zakazane w szczeg6lnosci dziatania polegajgce na uzywaniu
oznaczenia w dokumentach handlowych i reklamie.

Sad Polubowny uznal zadanie pozwu za uzasadnione na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia 207/2009. Powolany przepis zaklada wystgpowanie pomiedzy prawem
do wspoélnotowego znaku towarowego a kolizyjnym oznaczeniem pdzniejszym tzw. po-
dwdjnej identycznosci. Do uznania naruszenia prawa w takim wypadku nie jest koniecz-
ne stwierdzenie zachodzenia prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcow w btad. Sad
ustalil, iz w przedmiotowym przypadku zachodza wszelkie przestanki zastosowania tego
przepisu.

. Prawo powoda do wskazanego w pozwie wspolnotowego znaku towarowego korzysta w
Polsce z wczedniejszego pierwszenstwa niz prawo pozwanego do spornych domen.

. Pozwany wykorzystuje oznaczenie ,,spacewall” w obrocie handlowym, a takze w odnie-
sieniu do wlasnych towar6w lub ustug. Oznaczenie jest uzywane w obrocie gospodar-
czym, jezeli uzywanie to ma miejsce w kontekscie dziatalnosci handlowej majacej na ce-
lu przysporzenie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (wyrok ETS z dnia 12
listopada 2002 r. w sprawie C 206/01 Arsenal Football Club, Zb. Orz. s. 1 10273, pkt 40).
Z uzywaniem oznaczenia w odniesieniu do towaréw lub ushug mamy do czynienia, gdy
ustanowiony jest zwigzek miedzy oznaczeniem a sprzedawanymi przez nie [osoby trze-
cie — przyp. MJ] towarami lub §wiadczonymi ustugami. Ta wiez musi by¢ dla przeciet-
nego odbiorcy dostatecznie uchwytna.” (R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.) System Prawa
Prywatnego. Tom 14B. Prawo wlasnosci przemystowej, s. 1070 (cyt. SPP)). Nie ma
watpliwosci, iz domeny spacewall.pl i spacewall.com.pl byly wykorzystywane w celu
pozyskiwania ruchu na te strony (m.in. poprzez pozycjonowanie stron w wyszukiwarce
google.pl) oraz kierowaty ruch na strony internetowe prowadzone w ramach podstawo-
wej dzialalnosci pozwanego, w ramach ktorej sprzedawat on towary, ktére uprzednio na-
byt lub wyprodukowat.

. Pozwany w nazwie spornych domen wykorzystuje oznaczenie identyczne ze wspélnoto-
wym znakiem towarowym, ktérego wiascicielem jest powo6d. Bez znaczenia dla ustalenia
charakteru odrozniajacego nazwy domeny, pozostaja rozszerzenmia typu .,.pl” czy
»com.pl” (tak wyroki Sadu Polubownego z 23 kwietnia 2011 roku, sygn. 59/10/PA,
sprawa ,,ochikara.edu.pl”, z 27 grudnia 2010 roku, sygn. 38/10/PA, sprawa ,secu-
rio.com.pl”, z 23 lipca 2012 roku, sygn. 14/12/PA, sprawa ,,eurocopter.pl”). Istotne zna-
czenie ma rdzen nazwy domeny. W niniejszym sporze jest on identyczny ze wspolnoto-
wym znakiem towarowym i brzmi ,,spacewall”. Identyczno$¢ wystepuje na plaszczyznie



10.

fonetycznej, wizualnej, a nawet koncepcyjnej, dotyczac tej samej rzeczy — panelu $cien-
nego.

Miedzy towarami, dla ktorych zarejestrowany zostal wspdlnotowy znak towarowy po-
woda, a rodzajem dzialalno$ci, w ramach ktorej uzywana jest przez pozwanego sporna
domena, réwniez zachodzi tozsamo$é. Pozwany produkuje i sprzedaje towary z klas 6,
19 1 20. Co wiecej, sam przyznal, iz sprzedaje rowniez towary produkowane przez po-
woda. Pozwany nie posiada zgody powoda na uzywanie wspélnotowego znaku towaro-
wego. W szczegolnoéei nie sposéb uznaé, iz biernosé powoda w okresie 2003-2012 i
niedochodzenie roszczen zwigzanych z wykorzystywaniem domen przez osoby trzecie
kreowalo taka zgode.

Majac powyzsze na uwadze Sad Polubowny uznal, iz pozwany naruszyl prawa powoda
przyznane przez wspélnotowy znak towarowy. Uznajgc zasadno$¢ zastosowania art. 9
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 207/2009, Sad Polubowny nie badat, czy w sprawie zachodzg
przestanki zastosowania art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia.

Jedynie na marginesie powyzszych ustalen Sad Polubowny zauwaza, ze nawet gdyby
rozwazaé naruszenie praw powoda do wspolnotowego znaku towarowego na podstawie
nie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 207/2009 lecz litery b) tego przepisu, takie naru-
szenie zostaloby tez stwierdzone. Chodzi tu o ewentualno$¢ rozwazenia sytuacji braku
podwdjnej identycznoscei i tym samym koniecznosci wystgpienia dodatkowej przestanki
naruszenia, ktora jest prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcéw w blad. W takim
przypadku, jesliby nawet przyja¢, ze miedzy poréwnywanymi oznaczeniami zachodzi
identycznosé, ale miedzy wiasciwymi dla nich towarami wystgpuje tylko podobienstwo,
nalezaloby stwierdzié zachodzenie okreslonego wyzej prawdopodobienstwa. Przemawia-
laby za tym przede wszystkim zasada wzajemnego réwnowazenia podobienistwa, zgod-
nie z ktéra przy wystepowaniu podobiefistwa, a tym bardziej identycznosci w zakresie
samych oznaczefi, stopiefi podobiefistwa w zakresie towaréw, do oznaczania ktérych
przeznaczone sj porownywane oznaczenia, moze by¢ juz mniejszy, i na odwrét. W ni-
niejszym przypadku stopien podobiefistwa towaréw jest jednak bardzo duzy. Stad tez
przy identyczno$ci oznaczen oraz co najmniej bardzo duzym podobienstwie oznaczo-
nych towardéw, ryzyko konfuzji wérod ich odbiorcow bytoby niewatpliwe. Ponadto kry-
terium rozstrzygajacym o wspomnianym prawdopodobiefistwie wprowadzenia odbior-
c6w w blad bylby krag tych odbiorcow. Sad Polubowny uznaje, ze jest on dos¢ specy-
ficzny, wyznaczony charakterem tych towaréw. Wyposazenie sklepow, a w szczegolno-
§ci panele $cienne stanowigce skladnik tego wyposazenia, jest towarem nabywanym
przez podmioty wyspecjalizowane, ktére decyzje o nabyciu towaru podejmujg z duzym
namyslem, po rozeznaniu rynku, kierujac si¢ w znaczgcej czesci markg towaru. Z pew-
no$cia podmioty te przyjelyby, ze migdzy towarami oferowanymi przez powoda z uzy-
ciem jego wspblnotowego znaku towarowego, jak i przez pozwanego za posrednictwem
spornych domen, zachodzi tozsamo$é. Jesli nawet do takiej sytuacji by nie doszio, to
wspomniani odbiorcy uznaliby przynajmniej, ze takie towary oferowane przez pozwane-
go s wynikiem zwigzk6w o charakterze prawnym lub gospodarczym migdzy nim i po-
wodem. Biorac pod uwage powyzsze ustalenia, nie byloby watpliwosci, ze w przedmio-
towym przypadku spelnione zostatyby tez wszelkie przestanki art. 9 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia 207/2009. Zachodzitaby zatem kolejna podstawa do stwierdzenia naruszenia
praw powoda.



11. Odnosnie zarzutéw pozwanego:
a. zarzut utraty przez znak towarowy ,,SPACEWALL” zdolnosci odrézniajace;

Zarzut ten nie zostal uwzgledniony przez Sad Polubowny. Pozwany nie sprecy-
zowal, jakie skutki wywodzi z tego zarzutu. Wydaje sie, iz pozwany zmierzat do
zakwestionowania waznosci wsp6lnotowego znaku towarowego ,,SPACE-
WALL?, jako znaku, kt6ry nie powinien by¢ zarejestrowany na podstawie art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 207/2009 (nie s3 rejestrowane znaki towarowe, ktore
pozbawione sg jakiegokolwiek odrozniajacego charakteru). Pozwany blednie
przy tym wskazal, iz jest to wzgledna podstawa odmowy rejestracji.

W ocenie Sadu Polubownego pozwany nie udowodnil, iz znak towarowy ,,SPA-
CEWALL” utracil jakikolwiek odr6zniajacy charakter. Nie wykazuja tego w
szczegllnosei wydruki ze stron internetowych przediozone przez pozwanego.
Pozwany rzeczywiscie wykazat, iz szereg podmiotéw poshiguje sie stowem ,»Spa-
cewall”, jako nazwy paneli sciennych. Z wydrukéw nie wynika jednak, iz sprze-
dawcy uzywaja stowa jako nazwy rodzajowej a nie towaréw opatrzonych taka
nazwg. Nawet jednak, gdyby ci wskazani przez pozwanego przedsigbiorcy uzy-
wali oznaczenia jako nazwy rodzajowej, nie wykazywatoby to utraty jakiegokol-
wiek odr6zniajgcego charakteru znaku. Z wydrukéw nie wynika bowiem, iz taka
nazwa rodzajowa utrwalita si¢ powszechnie na rynku. Z przedstawionych przez
pozwanego dowoddéw wynika bowiem, iz panele $cienne sg réwniez nazywane
»space wall”, ,.shopwall”, ,;shop wall”, ,,wall space”. Réwniez Stownik Jezyka
Polskiego nie zawiera stowa ,,spacewall” (dane na dzien 17 wrzeénia 2013 roku).

Sad Polubowny zwraca réwniez uwage, iz zgodnie rozporzadzeniem 207/2009
wspllnotowy znak towarowy wywiera jednolity skutek na terenie calej Unii Eu-
ropejskiej. Zarzut niewazno$ci mozna podnie$é wyltgcznie, gdyby znak stat sie
okresleniem generycznym na terenie cafej Unii Europejskiej. A tego pozwany nie
wykazatl i nie prébowat wykazaé. Co wigcej, na stronie 4 odpowiedzi na pozew
pozwany wskazuje, iz w Niemczech na okre$lenie tego systemu paneli $ciennych
uzywa sie¢ stowa ,,slatwall” a nie ,,spacewall”.

Sad Polubowny zwazyl w koncu, iz zgodnie z art. 99 ust. 3 rozporzadzenia
207/2009 w powédztwach okreslonych w art. 96 lit. a) oraz lit. c) rozporzadzenia,
zarzut odnoszacy sig do stwierdzenia uniewaznienia wspélnotowego znaku towa-
rowego podniesiony droga inng niz roszczenie wzajemne, jest dopuszczalny jeze-
li pozwany stwierdzi, ze mozna stwierdzi¢ wygasniecie prawa wiasciciela wspol-
notowego znaku towarowego z powodu nieuzywania lub stwierdzenia waznosci
wspolnotowego znaku towarowego w zwigzku z wezesniejszym prawem pozwa-
nego. Przypadek ten w niniejszej sprawie nie zachodzi, a zatem pozwany nie mo-
ze podnie$¢ takiego zarzutu.

b. zarzut rejestracji domen w dobrej wierze

Zarzut ten nie zostal uwzgledniony przez Sad Polubowny. Okoliczno$é kto byt
abonentem domeny spacewall.pl przed pozwanym, a w szczegdlnoscei, iz byt to



. nie ma zadnego znaczenia dla rozstrzygnigcia, czy pozwany
naruszy! prawa wynikajgce ze wspolnotowego znaku towarowego powoda.

zarzut, iz brak jest mozliwosci konfuzji odbiorcéw towaréw, co do ich pochodze-
nia

Zarzut ten nie zostal uwzgledniony przez Sad Polubowny. W zwigzku z zastoso-
waniem art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 207/2009, Sad Polubowny nie badal
przestanek wynikajacych z art. 9 ust. 1 lit. b) tego aktu, uznajac jednak na margi-
nesie, iz rowniez zachodzi mozliwo$¢ konfuzji. Szczegbtowe rozwazania zawarto
w pkt. 10 tej cze$ci uzasadnienia wyroku.

. zarzut braku istnienia podwéjnej identycznosci oznaczen oraz stosunku konku-
rencyjnosci

Sad Polubowny nie uwzglednil argumentéw pozwanego, 1z miedzy stronami po-
stepowania brak jest podwoéjnej identycznosci oznaczen oraz towaréw. Z dowo-
déw przeprowadzonych w niniejszej sprawie i przytoczonych powyZej argumen-
téw wynika jednoznacznie, iz podwdjna identyczno$¢ w niniejszej sprawie Za-
chodzi.

zarzut uzycia nazw domen w celach informacyjnych

Pozwany nie sprecyzowat tego zarzutu. Wydaje sig, iz pozwany probuje odwotlac
sie do art. 12 lit. b) rozporzadzenia 207/2009. Zgodnie z tym przepisem, wspol-
notowy znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania stronie trzeciej
uzywania w obrocie oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznacze-
nia, wartoéci, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiad-
czenia ushugi, lub tez innych wiasciwosci towaréw i ustug, pod warunkiem, ze
uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Pozwany
zdaje sie argumentowa¢, iz uzywa znaku ,,SPACEWALL”, aby informowac, iz
produkuje i sprzedaje panele Scienne tego typu, jak rowniez panele nabywane od
autoryzowanego odsprzedawcy — polskiego oddziatu (spéiki) powoda.

Argumenty te nie zostaly jednak uwzglednione. Sad Polubowny w tym skladzie
podziela poglad wyrazany przez panele WIPO orzekajace o naruszeniu praw do
domen ,,.com” i stosuje test wskazany w sprawie OkiDataParts.com (decyzja pa-
nelu WIPO z 6 listopada 2001 roku, D2001-903). Zgodnie z tym testem autory-
zowani i nieautoryzowani dystrybutorzy i sprzedawcy towar6w mogg postugiwac
sie znakiem towarowym osoby trzeciej jesli igcznie:

- faktycznie oferujg dobra lub ushugi,

- za poérednictwem strony internetowej opatrzonej cudzym znakiem towarowym
sa sprzedawane dobra oznaczone tylko tym znakiem, a nie towary konkurencyj-
ne,

- strona musi precyzyjnie okresla¢ zwigzek dystrybutora z uprawnionym do zna-
ku,

- strona lub podmiot dysponujacy nig nie moze wykorzystywaé znaku w wielu
lub wiekszosci permutacji (dystrybutor nie ma prawa postugiwac si¢ znakiem na
réwni z uprawnionym do znakuy).



W niniejszej sprawie spetniona jest jedynie pierwsza z tych przestanek. Pozwany
faktycznie oferuje towary. Za posrednictwem spornych domen i stron, do ktérych
one przekierowywaty oferuje zardbwno towary powoda, jak i innych podmiotow
konkurencyjnych. Strona nie okreslala precyzyjnie zwigzku pozwanego z powo-
dem, a wrecz przeciwnie — stwarzala wrazenie, Ze to pozwany jest wlascicielem
znaku (poprzez wpisanie pelnych danych pozwanego na stronie oraz informacji
~aktualizacja strony™). Ponadto pozwany korzysta z domeny, ktérej nazwa wyko-
rzystuje podstawowg wersje znaku, a zatem probuje korzystaé ze znaku na réwni
z wiascicielem znaku. Z zupelnie inng sytuacjg mieliby$my do czynienia, gdyby
w nazwie domeny znajdowal si¢ dodatek wskazujgcy na komplementarng funkcje
pozwanego (np. jako sprzedawcy czy dystrybutora).

W konsekwencji Sad Polubowny uznal, iz znak towarowy nie jest uzywany
zgodnie z uczeiwymi praktykami w przemysle i handlu, a zatem art. 12 rozporza-
dzenia 207/2009 nie moze znalez¢ zastosowania.

12. Sad Polubowny nie podziela natomiast stanowiska, iz pozwany dopuscil sie czynu nie-
uczciwej konkurencji wobec powoda. Powod nie wykazal tej okolicznosci. Warunkiem
naruszenia jakichkolwiek przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest
ustalenie statusu prawnego stron sporu jako przedsiebiorcow, a zarazem ustalenie sto-
sunku konkurencji migdzy tymi stronami. O ile obie strony sg przedsiebiorcami, o tyle
powdd nie probowal nawet udowodnic, iz zachodzi miedzy nimi stosunek konkurencji.
Co wiecej, w samym pozwie wskazal, iz nie dziala samodzielnie na rynku polskim,
a podmiotem sprzedajacym jego towary jest spotka Spacewall-Poland Sp. z 0.0. Z KRS
dolgczonego do pozwu nie wynika, aby powod mial w niej udzialy (wspdlnikiem jest
spotka Spacewall GmbH). Nie wykazal réwniez, by pozwany konkurowat z nim na ja-
kimkolwiek rynku. Sad Polubowny nie podziela stanowiska zawartego w pkt. 48 pozwu,
1z przestanki oceny naruszenia praw do zarejestrowanego znaku towarowego sa w bar-
dzo duzym stopniu zbiezne z przestankami oceny popelnienia czynu nieuczciwej konku-
rencji. Brak wykazania stosunku konkurencji migdzy stronami sporu zwalnia Sad Polu-
bowny z konieczno$ci rozwazania czy zastosowanie mogg w tej sprawie znalezé art. 10 i
15 oraz art. 3 uznk. Powyzsze nie mialo jednak wplywu na uznanie zasadno$ci powodz-
twa.

13. O kosztach Sad Polubowny orzekl na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 regulaminu Sadu Polu-
bownego ds. Domen Internetowych. W zwigzku z uwzglednieniem powoédztwa Sad za-
sgdzil koszty postgpowania arbitrazowego od pozwanego na rzecz powoda. Powod nie
sprecyzowal zadania zasgdzenia zwrotu kosztéw. Majac to na uwadze, Sad Polubowny
zasadzil zwrot kosztow oplaty kancelaryjnej w kwocie 246,00 zlotych oraz wpisu od po-
zwu w kwocie 3.690,00 ztotych.
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