Sad Polubowny ds. Domen Internetowych

Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Sygn. akt 53/13/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO
Wydany w Warszawie dnia 30 maja 2014 r.
Sad Polubowny ds. Domen Internetowych w sktadzie:
dr Lukasz Zelechowski - arbiter Sadu Polubownego
po rozpoznaniu sprawy z powoédztwa
Rettig Heating Sp. z 0.0,
ul. Przemystowa, skr. poczt. 10

44-203 Rybnik

przeciwko

o stwierdzenie, ze Pozwany w wyniku zawarcia umowy v utrzymywanie nazwy domeny

internetowej <purmopolska.pl> naruszyl prawa Powoda,

dziatajgc na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego w dniu 3 paZdziernika 2013 r. przez

Powoda i w dniu 16 stycznia 2014 r. przez Pozwanego



orzeka:

1

stwierdza naruszenie praw Powoda przez Pozwanego w wyniku zawarcia
umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <purmopolska.pl> na
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

w pozostalym zakresie powddztwo oddala;

zasgdza od Pozwanego na rzecz Powoda kwote w wysokosci 3.936,00 (stownie:
trzech tysigecy dziewieciuset trzydziestu szesciu) ztotych tytutem zwrotu kosztéw

postepowania arbitrazowego.

UZASADNIENIE

Przebieg postepowania przed Sqdem Polubownym

L.

Kwestia zapisu na Sad Polubowny

W dniu 2 paZdziernika 2013 r. do Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej: Sad Polubowny)
wptynat wniosek przedprocesowy o wszczecie postepowania przed Sadem
Polubownym w sprawie naruszenia praw Powoda w wyniku zawarcia umowy o
utrzymywanie nazwy domeny internetowej <purmopolska.pl>.

Zapis na Sad Polubowny podpisany zostat w imieniu Powoda w dniu 13
pazdziernika 2013 r. przez pelnomocnika procesowego.

W piSmie z dnia 21 paZdziernika 2013 r. Pozwany nie wyrazit zgody na
podpisanie zapisu na Sad Polubowny, podnoszac brak - w jego ocenie - podstaw
prawnych dla roszczenia Powoda.

W piSmie z dnia 28 paZdziernika 2013 r. Powdéd, odnoszac sie do pisma
Pozwanego z dnia 21 pazdziernika 2013 r., podniést, iz Pozwany prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ) ) Na
potwierdzenie tej okolicznoSci Powdd przedstawit wydruk z Centralnej
Ewidencji | Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej dotyczgcy Pozwanego oraz

wydruki ze strony internetowej prowadzonej pod sporng domeng



<purmopolska.pl>. Powéd podnidst, iz wobec powyzszego Pozwany rejestrujgc
sporng domene nie dziatat jako konsument, ale jako przedsiebiorca, co wobec
niewyrazenia przez Pozwanego zgody na poddanie sporu pod rozstrzygniecie
Sadu Polubownego uzasadnia zastosowanie sankcji przewidzianych w takim
przypadku w Regulaminie nazw domeny.pl Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej.

. W piSmie z dnia 20 listopada 2013 r. Sad Polubowny poinformowat Pozwanego,
iz wobec braku zlozenia w wyznaczonym przez Sad Polubowny terminie
podpisanego zapisu na Sagd Polubowny postepowanie arbitrazowe nie zostaje
wszczete.

. W piSmie przestanym droga elektroniczng z dnia 21 listopada 2013 r. Sad
Polubowny przekazat informacje do NASK o niepodpisaniu przez Pozwanego
zapisu na Sad Polubowny, wskazujgc jednocze$nie, iZ Powdd przedstawit
udokumentowang informacje o prowadzonej przez Pozwanego dziatalno$ci
gospodarczej, co dodatkowo potwierdzone zostato komunikacjg elektroniczng do
NASK z dnia 4 grudnia 2013 r.

. W dniu 23 grudnia 2013 r. do Sadu Polubownego wptynal podpisany przez
Pozwanego w dniu 16 grudnia 2013 r. zapis na Sad Polubowny. W pi$mie
przestanym droga elektroniczng z tego samego dnia Prezes Sadu Polubownego
poinformowatl Pozwanego, iz termin na ztozenie zapisu minat w dniu 4 listopada
2013 r,, za$ zgodnie z art. 9 ust. 7 Regulaminu Sadu Polubownego Prezes Sadu
moze przywrdci¢ stronie termin wyznaczony do podpisania zapisu na Sad
Polubowny w przypadku wykazania okolicznosci uniemozliwiajacych jego
dotrzymanie.

. W piSmie z dnia 27 grudnia 2013 r. Pozwany (reprezentowany przez
petnomocnika procesowego) wnidst o przywrécenie terminu do podpisania
zapisu na Sad Polubowny oraz do uwzglednienia przestanego do Sadu
Polubownego zapisu podpisanego w dniu 16 grudnia 2013 r. Wniosek ten
Pozwany uzasadnit swoim btednym przekonaniem co do skutkéw prawnych
niedopetnienia obowigzku ztozenia zapisu na Sad Polubowny w zakreslonym
terminie 7-dniowym, ktéry byt zbyt krétki, aby Pozwany mogt uzyska¢ pomoc

prawng umozliwiajacg dokonanie wtasciwej analizy sytuacji, a pismo z Sadu



Polubownego wzywajgce go podpisania zapisu nie pouczato o prawnych
konsekwencjach niepodpisania zapisu.

9. W piSmie z dnia 3 stycznia 2014 r. przestanym drogg elektroniczng Sad
Polubowny wezwat Pozwanego do wyjasnienia rozbieznosci miedzy danymi
Pozwanego a danymi podmiotu, ktéry zostal wymieniony w tresci zapisu
podpisanego przez Pozwanego w dniu 16 grudnia 2013 r. jako podmiot, ktéry
zarejestrowat sporng domene.

10.W piSmie z dnia 8 stycznia 2014 r. Pozwany wyjaénil, iz w tredci zapisu
podpisanego przez Pozwanego w dniu 16 grudnia 2013 r. jako podmiot, ktéry
zarejestrowat domeng, wpisany zostat podmiot §wiadczacy ustugi hostingowe w
imieniu i na rzecz Pozwanego. Pozwany sprostowat jednoczeénie treéé zapisu,
informujac, iz rejestracja spornej domeny zostata dokonana w rzeczywistosci
przez Pozwanego.

11. W piSmie z dnia 9 stycznia 2014 r. Powéd zajat stanowisko, zgodnie z ktérym
Pozwany nadal nie ztozyt zapisu na Sad Polubowny, poniewaz Pozwany w zapisie
podpisanym w dniu 16 grudnia 2013 r. wyrazit zgode na poddanie sporu pod
rozstrzygnigcie Sadu Polubownego w imieniu podmiotu $wiadczacego ustugi
hostingowe, podczas gdy powinien to uczyni¢ w imieniu wtasnym.

12. W piSmie z dnia 14 stycznia 2014 r. przestanym drogg elektroniczng Prezes Sadu
Polubownego poinformowat Pozwanego o przywréceniu terminu na podpisanie
zapisu na Sgd Polubowny oraz wezwat Pozwanego do zitozenia prawidtowo
wypelnionego zapisu w terminie siedmiu dni.

13.W dniu 20 stycznia 2014 r. wplynat do Sadu Polubownego zapis na Sad
Polubowny prawidtowo podpisany przez Pozwanego w dniu 16 stycznia 2014 r.

(wystany do Sadu Polubownego w tym samym dniu).

IL Stanowiska merytoryczne Stron

14. W dniu 6 lutego 2014 r. do Sadu Polubownego wptynat Pozew, w ktérym Powéd
zazadat stwierdzenia przez Sad, iz Pozwany w wyniku zawarcia umowy o
utrzymywanie nazwy domeny internetowej <purmopolska.pl> naruszyt Prawa

Powoda. W pozwie Powdd podniést, iz:



e Pozwany wykorzystuje sporng domene do prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze] polegajacej na prowadzeniu sklepu z artykutami
grzewczymi. W spornej domenie znajduje sie znak ,Purmo”
zarejestrowany na rzecz spotki matki Powoda -Rettig AB OY (spoiki
prawa finskiego). Na okoliczno$¢ przystugiwania ww. spétce praw do
znaku towarowego ,Purmo” Pozwany przedstawit wydruk z bazy znakdéw
towarowych Urzedu Patentowego RP dotyczacy krajowego znaku
towarowego stowno-graficznego ,Purmo” R-104826 oraz kserokopie
certyfikatu rejestracji wspélnotowego stowno-graficznego znaku ,Purmo”
(WZT nr 005642152); Powdd podnidst takze, ze znak ,Purmo” jest
znakiem renomowanym;

» Powdd jest importerem i jedynym oficjalnym dystrybutorem marki
~Purmo” w Polsce; na te okoliczno$¢ Powéd przedstawit kserokopie
umowy licencyjnej w jezyku angielskim na korzystanie ze znaku
towarowego ,Purmo” z dnia 27 lutego 2007 r. zawartej miedzy nim a
Rettig Group Ltd., ktéra nie byta poswiadczona za zgodno$é z oryginatem
oraz nie byta przettumaczona na jezyk polski;

e Pozwany nie jest w zaden sposob organizacyjnie, kapitatlowo, ani
umownie zwigzany z producentem lub dystrybutorem produktéw z
oznaczeniem ,Purmo”.

Jesli chodzi o prawng podstawe swych zgdan, Powdd bardzo ogélnie wskazat, iz
w jego ocenie przez rejestracje spornej domeny Pozwany naruszyt:

e prawo z rejestracji znaku towarowego ,,Purmo”;

e przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez uzywanie
wprowadzajgcego w btad sformutowania ,Purmo Polska”, ktére sugeruje
nie tylko zwigzek z producentem produktow ,Purmo”, ale takze i to, ze
Pozwany jest oficjalnym przedstawicielem producenta w Polsce;

e dobra osobiste Powoda ,przez naruszenie praw wtasnosci intelektualne;j”.

15. W dniu 28 lutego 2014 r. do Sadu Polubownego wptyneta odpowiedZ na Pozew z
dnia 24 lutego 2014 r., w ktérej Pozwany, odpierajac zarzuty Powoda, podnidst,
iz:

e nazwa domeny Pozwanego nawigzuje do nazwy wiasnej finskiej

miejscowosci Purmo;



* produkty oferowane na stronie prowadzonej pod sporna domeng sg
produktami oryginalnymi, pochodza od innych dystrybutoréw grzejnikow
»Purmo” 1 produkty te nie stanowig towaru przerobionego Iub
podrobionego;

W ocenie Pozwanego postugiwanie sie przez niego sporng domeng nie
wprowadza klientéw w btad co do tozsamosci z innym przedsiebiorca ani nie
narusza dobr osobistych Powoda, za§ zarzuty naruszenia prawa podniesione
przez Powoda nie zostaly wykazane. Pozwany zakwestionowat status Powoda
jako wylacznego dystrybutora produktéw ,Purmo” oraz licencjobiorcy w
odniesieniu do znaku towarowego ,Purmo”, podnoszac brak zlozenia przez
Powoda uwierzytelnionych i przettumaczonych dokumentéw potwierdzajacych
te okoliczno$ci. Pozwany zakwestionowal takze prawidlowo$é umocowania
petnomocnika Powoda, podnoszac brak przediozenia odpisu z rejestru
przedsigbiorcéw potwierdzajacego zasady reprezentacji Powoda na dzieh
udzielenia pelnomocnictwa.

16. W piSmie, ktére wptyneto do Sadu w dniu 13 marca 2014 r. (datowanym -
zapewne bfednie - na dzieri 9 stycznia 2014 r., gdyz Powdd okreéla je jako pismo
stanowigce replike na odpowiedZ na pozew z dnia 24 lutego 2014 r.) Powdd
podnidst, iz nie twierdzi, Ze jest jedynym podmiotem wprowadzajacym do obrotu
oryginalne produktu ze znakiem towarowym ,Purmo”, ale Ze jest jedynym
podmiotem, ktdremu uprawniony do ww. znaku udzielit licencji na poshigiwanie
si¢ tym znakiem w RP. Powéd podniést takze, iz jest jedynym podmiotem w
Polsce, ktéry razem z uprawnionym do znaku towarowego ,Purmo” stanowi
»jeden organizm gospodarczy”, gdyz nalezy do grupy kapitatowej wiasciciela
znaku ,Purmo”. W dalszej czesci ww. pisma Powdd prezentuje argumentacje
prawng na poparcie swego stanowiska w sporze.

17. Do kolejnego pisma z dnia 31 marca 2014 r. Pow6d zatgczyt oswiadczenie spoiki
prawa finskiego Rettig Group Ltd. (Rettig Group Oy Ab) z dnia 18 marca 2014 r.,
w ktérym stwierdzita ona, iz na mocy umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r.
Powdd jest uprawniony do korzystania ze znaku towarowego ,Purmo” oraz jest
on jedynym autoryzowanym przedstawicielem uprawnionego do tego znaku
towarowego i jedynym podmiotem upowaznionym na 'terytorium RP do

korzystania z tego znaku towarowego.



18.

19.

20.

21.

W zatgczniku do pisma z dnia 25 kwietnia 2014 r. Powéd na wezwanie Sadu z
dnia 23 kwietnia 2014 r. przedstawit uwierzytelniong kopig umowy licencyjnej z
dnia 27 lutego 2007 r. oraz ttumaczenie tej umowy na jezyk polski.

W odpowiedzi na zarzadzenie Sadu z dnia 30 kwietnia 2014 r. wzywajace Strony
do przedstawienia dodatkowych stanowisk i dowodéw Pozwany ztozyt pismo z
dnia 7 maja 2014 r., w ktérym przedstawit argumentacje prawng dotyczacg jego
stanowiska. W szczegélnoéci Pozwany podnidst poriownie, iz wprowadza do
obrotu oryginalne towary (grzejniki) ze znakiem ,Purmo”, za$§ wylgcznosc
ptynaca z rejestracji znaku towarowego nie moze dawa¢ mozliwo$ci zakazywania
uzywania w obrocie oznaczeni wskazujacych na cechy i charakterystyke towarow
oferowanych przez Pozwanego.

W odpowiedzi na zarzadzenie Sadu z dnia 13 maja 2014 r. informujace o
zamknieciu postgpowania i wzywajace do ztozenia wnioskéw o zwrot
udokumentowanych kosztéw postepowania Pozwany wniést o zwrot kosztow
zataczajac fakture za reprezentacje w postepowaniu przed Sagdem Polubownym
przez petnomocnika.

Pismo z dnia 14 maja 2014 r., w ktérym Powdd polemizuje ze stanowiskiem
Pozwanego wyrazonym w pismie z dnia 7 maja 2014 r., zostalo sporzadzone i

wptyneto do Sgdu Polubownego juz po dacie zamknigcia postgpowania.

Sad Polubowny ustalil, ze:

22.

23.

Powéd jest wylacznym dystrybutorem urzadzen grzewczych oznaczonych
znakiem towarowym ,Purmo”. Okoliczno$¢ te potwierdza tre$¢ o$wiadczenia
sp6iki prawa firiskiego Rettig Group Ltd. (Rettig Group Oy Ab) z 18 marca 2014 r.
Jeli chodzi o kwestie uprawnien licencyjnych Powoda i praw wytacznych finskiej
spotki Retting Group Ltd. do znakéw towarowych Sad Polubowny uznat, iz
Powdd zataczajac do pozwu wydruk z bazy internetowej Urzedu Patentowego w
odniesieniu do krajowego prawa z rejestracji znaku towarowego ,Purmo” R-
104826 oraz kserokopie $wiadectwa rejestracyjnego wspdlnotowego znaku
,Purmo” (WZT nr 005642152) jedynie uprawdopodobnit fakt przystugiwania
spbtce finskiej ww. praw. Dowodem przystugiwania formalnych praw do

zarejestrowanych znakéw towarowych jest oryginal lub uwierzytelniona kopia



odpisu z rejestru krajowych lub wspdlnotowych znakdéw towarowych
stwierdzajgca aktualny stan prawny danego znaku. Po drugie, tre$¢ umowy
licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. zawartej z Rettig Group Ltd. dotyczacej
uzywania na terytorium RP znaku towarowego ,Purmo” nie precyzuje formy
przedstawieniowej znaku, ktérego dotyczy. Nie wiadomo, czy chodzi o stowny
znak towarowy ,Purmo”, czy tez o jego wersje graficzng. Jest to o tyle istotne, ze
»Powéd zalagczyt dokumenty uprawdopodabniajgce istnienie dwoéch praw
podmiotowych do znaku ,Purmo” o konkretnej formie przedstawieniowej, tj.
krajowego prawa ochronnego i prawa do wspolnotowego znaku towarowego,
podczas gdy we ,Wprowadzeniu” do ww. umowy z dnia 27 lutego 2007 r. pojecie
»Znak Towarowy” jest zdefiniowane jedynie ogdlnie jako znak towarowy
LPurmo” zarejestrowany ,w Unii Europejskiej oraz niektérych innych krajach”
bez wskazania konkretnych numeréw rejestracji. Sad nie wzywat jednak Powoda
w toku postepowania arbitrazowego do przedstawienia stosownych odpiséw z
rejestréw oraz wypowiedzenia sie w kwestii watpliwosci dotyczacych umowy
licencyjnej, poniewaz z tresci o$wiadczenia z dnia 18 marca 2014 r. oraz z treci
umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. i tak nie wynika legitymacja Powoda
do dochodzenia ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych (szerzej w tej
kwestii w dalszej cze$ci wyroku). Niezaleznie od powyZszego bez potwierdzenia
w materiale dowodowym pozostajg stwierdzenie Powoda zawarte w pozwie, iz
znak ,Purmo” jest znakiem renomowanym.
24.Pozwany jest osobg fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
' A polegajaca na prowadzeniu sklepu
internetowego z urzadzeniami grzewczymi na stronie <purmopolska.pl>. 0
posiadaniu przez Pozwanego statusu przedsiebiorcy $wiadczy tre$¢ odpisu z
Centralnej Informacji i Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej oraz przedfozone
przez Powoda wydruki ze strony <purmopolska.pl>. Fakt prowadzenia
dziatalnoéci gospodarczej w wyzej wskazanym zakresie przyznat takze sam
Pozwany w odpowiedzi na pozew. Zgodnie z o$wiadczeniem Pozwanego na
stronie internetowej <purmopolska.pl> oferowane sg oryginalne urzgdzenia
grzewcze ,Purmo” legalnie nabywane poza siecia wylgcznej dystrybucji od

innych niz Powéd podmiotéw, czego Powéd nie kwestionowat.



25.Pozwany nie jest w zaden sposéb organizacyjnie, kapitatowo ani umownie

zwigzany producentem wyrobéw ,Purmo” lub z jego oficjalnym dystrybutorem.
Sad Polubowny zwazyl, ze
Kwestia umocowania petnomocnika Powoda

26.Zarzuty Pozwanego w kwestii umocowania peinomocnika Powoda s3
bezzasadne. W sprawie zaltgczone zostato petnomocnictwo z dnia 18 lipca 2013 .
(do pozwu i do wniosku przedprocesowego). Petnomocnictwo to zostafo
podpisane zgodnie zregulami reprezentacji obowigzujgcymi w chwili jego
udzielenia. Odpis z KRS zdnia 3 lutego 2014 r. dotaczony do pozwu nie byt
jedynym ztozonym w sprawie. Wcze$niej Powdd sktadat odpisy z KRS z dnia 19
lipca 2013 r. jako zatgcznik do wniosku przedprocesowego oraz z dnia 24 lipca
2013 r. jako zatgcznik do zapisu na Sad Polubowny, z ktérych wynika, iz ostatni
wpis w KRS wedle obydwu tych odpiséw dokonany zostat w dniu 18 marca 2013
r, a wiec dane w nich ujawnione byly aktualne na dzien udzielenia
pelnomocnictwa. W $wietle tresci tych odpiséw pelnomocnictwo zostato

udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji spétki powodowe;j.
Kwestia naruszenia praw do znakéw towarowych

27.Sad Polubowny oddala powddztwo w zakresie zarzutu naruszenia przez
rejestracje spornej domeny praw do zarejestrowanych znakow towarowych
,Purmo”: krajowego prawa ochronnego na znak towarowy nr R-104826 oraz
prawa do wspélnotowego znaku towarowego (WZT nr 005642152) ze wzgledu

na brak legitymacji Powoda do dochodzenia roszczen dotyczacych ww. praw.
I. Kwestia naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy R-104826
28.Jak wyzej wskazano (pkt 23) fakt przystugiwania podmiotowi - Rettig Group Ltd.

- prawa ochronnego na krajowy znak towarowy R-104826 nie zostat nalezycie

przez Powoda wykazany, a ponadto tre$¢ umowy licencyjnej nie pozwala



jednoznacznie stwierdzi¢, iz wilaénie ten znak objety jest jej zakresem.
Wyijasnianie powyzszych watpliwo$ci w postepowaniu arbitrazowym nie byto
jednak konieczne, gdyz analiza umowy licencyjnej z dnia 27 lutego 2007 r. oraz
oSwiadczenia z dnia 18 marca 2014 r. i tak doprowadzita do wniosku, ze Powdd
nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia ochrony praw do znakéw
towarowych przystugujacych Rettig Group Ltd.

29. Po pierwsze, stosownie do art. 76 ust. 6 zd. 2 w zwigzku z art. 163 ust. 1 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasno$ci przemystowej (dalej: p.w.p.) roszczen z
tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy moze dochodzi¢ moze na
réwni z uprawnionym z prawa ochronnego (o ile umowa nie stanowi inaczej)
licencjobiorca wylaczny, jezeli licencja zostala wpisana do rejestru znakéw
towarowych. W ocenie Sadu Polubownego przepis ten dotyczy takze roszczenia
o stwierdzenie naruszenia praw ©przez rejestracje nazwy domeny
rozpoznawanego przez Sad Polubowny. Przepis ten znajduje zastosowanie w
niniejszej sprawie, niezaleznie zawartego w umowie licencyjnej z dnia 27 lutego
2007 r. postanowienia, zgodnie z ktéorym podlega ona prawu finskiemu. O ile
bowiem statut kontraktowy (obligacyjny) tej umowy moze byc
podporzadkowany prawu finskiemu, o tyle kwestia skutkdw udzielenia licencji w
zakresie uksztattowania pozycji licencjobiorcy, w tym kwestia wpisu licencji do
rejestru znakéw towarowych i skutkéw tego wpisu, podlegaja prawu miejsca
ochrony - lex loci protections (zob. A. Nowicka [w:] System prawa prywatnego, t.
14B, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1557), tj. w przypadku licencji na znak R-
104826 - prawu polskiemu. Gdyby zatem nawet uzna¢ w drodze wykladni
oéwiadczen woli stron, iz umowa licencyjna z dnia 27 lutego 2007 r. obejmowata
takze krajowe prawo ochronne na znak towarowy R-104826, to nie ma w niej
zadnych sformutowan pozwalajacych stwierdzi¢, Zze Powd6d jest na mocy tej
umowy licencjobiorcg wytgcznym. Réwnie nieprecyzyjna w tej mierze jest tresc
oéwiadczenia z dnia 18 marca 2014 r.. Z o§wiadczenia tego wynika wprawdzie, ze
Powdd jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem Rettig Group Ltd. Nie
oznacza to jednak automatycznie, ze Powdd ma prawng pozycje licencjobiorcy
wytacznego o atrybutach wskazanych w art. 76 p.w.p. Z treSci ww. o§wiadczenia

wynika tylko, ze Powdd jest jedynym podmiotem, ktéremu uprawniony do
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znakdédw ,Purmo” udzielit licencji na terytorium Polski bez okre$lenia prawnego
charakteru tej licencji.

30.Po drugie, niezaleznie od powyzszych uwag, Powdd nie wykazat, aby
przystugujace mu uprawnienie byto wpisane do rejestru znakéw towarowych w
Urzedzie Patentowym RP, co jest niezbednym warunkiem wystepowania przez
licencjobiorce wytgcznego z roszczeniami z tytutu naruszenia prawa ochronnego
na znak towarowy (art. 76 ust. 6 zd. 2 p.w.p.}.

31.W konsekwencji Powo6d nie ma legitymacji do wystapienia z roszczeniem o
zadanie ustalenia, iz w wyniku rejestracji domeny <purmopolska.pl> doszto do
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy R-104826 i w tym zakresie

powddztwo ulega oddaleniu.

IL. Kwestia naruszenia prawa do wspdlnotowego znaku towarowego

32.]Jak wyzej wskazano (pkt 23) fakt przystugiwania podmiotowi - Rettig Group Ltd.
- prawa z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego (WZT nr 005642152)
nie zostat nalezycie przez Powoda wykazany, za$ tre$¢ umowy licencyjnej nie
pozwala jednoznacznie stwierdzi¢, iz wtasnie ten znak towarowy jest objety jej
przedmiotem. Wyjadnianie powyzszych watpliwodci w  postepowaniu
arbitrazowym nie byto jednak konieczne, gdyz analiza umowy licencyjnej z dnia
27 lutego 2007 r. oraz o$wiadczenia z dnia 18 marca 2014 r. i tak doprowadzita
do wniosku, ze Pow6d nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia ochrony prawa
do wspélnotowego znaku towarowego WZT nr 005642152.

33.Stosownie do art. 22 ust. 3 zd. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego dochodzenie roszczen z tytutu naruszenia
prawa do wspdlnotowego znaku towarowego jest mozliwe - niezaleznie od tego
czy licencja jest wylaczna, czy niewylgczna - jedynie za zgoda uprawnionego do
znaku. Zaréwno w umowie licencyjnej z 27 lutego 2007 r., jak i w o§wiadczeniu z
dnia 18 marca 2014 r. nie wystepuja stwierdzenia pozwalajace przyjac, ze
uprawniony do wspdlnotowego znaku ,Purmo” udzielit Powodowi zgody na
dochodzenie roszczen z tytulu naruszenia prawa do wspélnotowego znaku

towarowego nr 005642152,
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34.W konsekwencji Powdd nie ma legitymacji do wystapienia z roszczeniem o
zgdanie ustalenia, iz w wyniku rejestracji domeny ,purmopolska.pl” doszto do
naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku wspélnotowego nr 005642152 i w

tym zakresie powddztwo ulega oddaleniu.
Czyny nieuczciwej konkurencji

35.Powéd podnoszac zarzut popelnienia przez Pozwanego czynu nieuczciwej
konkurencji wskutek rejestracji spornej domeny nie wskazat konkretnych
przepisobw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej: u.z.n.k), ktére zostaly w jego ocenie naruszone, z wythkiem
odwotania sie w piSmie, ktére wptyneto do Sadu Polubownego w dniu 13 marca
2014 r, do art. 8 i 9 u.z.nk. dotyczgcych oznaczen geograficznych, co Powéd
uczynit z ostrozno$ci procesowej na wypadek, gdyby Sad Polubowny uznat, iz
uzyte przez Pozwanego oznaczenie <purmopolska> stuzyto - niezgodnie z
prawda - wskazaniu geograficznego pochodzenia oryginalnych towaréw ze
oznaczeniem ,Purmo”.

36. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k, czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie
sprzeczne z prawem Jub dobrymi obyczajami, ktére moze zagraza¢ lub narusza¢
interes innego przedsigbiorcy lub klienta. Nastepnie w art. 3 ust. 2 u.z.nk. s
wymienione, za§ w Rozdziale 2 uregulowane, tzw. stypizowane czyny
nieuczciwej konkurencji. Uzyskanie ochrony na podstawie tej ustawy nie jest
uzaleznione od wykazania formalnych uprawnien do oznaczeri odrézniajacych,
tylko uzaleznione jest od wykazania ich faktycznego uzywania w obrocie. Z tego
powodu brak prawidtowego wykazania przez Powoda istnienia i zakresu praw
do zarejestrowanego znaku towarowego ,Purmo” nie stoi na przeszkodzie
przyznaniu ochrony z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyz z
okoliczno$ci sprawy wynika, Ze oryginalne towary z tym znakiem towarowym sa
faktycznie obecne na rynku krajowym.

37.Spetnienie przez Powoda i Pozwanego podmiotowego kryterium zastosowania
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie budzi watpliwoéci. Zaréwno
Powod, jak i Pozwany prowadza dziatalno$¢ gospodarcza i posiadajg status

przedsiebiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.
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38.Czyn nieuczciwej konkurencji polegajgcy na uzywaniu oznaczenia towaru
wprowadzajgcego w biad co pochodzenia towaru jest uregulowany w art. 10 ust.
1 uwznk Zdaniem Sadu Polubownego przepis ten nie moze jednak mieé
zastosowania w niniejszej sprawie, gdyz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie, w jakim
chroni przed uzyciem mogacym powodowa¢ pomyiki co do pochodzenia towaru,
nalezy rozumie¢ &ciSle, tj. znajduje on zastosowanie jedynie wéwczas, gdy
konkurencyjny przedsiebiorca uzywa oznaczenia dla odrézniania wiasnych
towarow i ustug, gdyz w takich warunkach powstaé moze niebezpieczenistwo
wprowadzenia w blad co do pochodzenia komercyjnego samego towaru. W
ocenie Sadu Polubownego dziatanie Pozwanego polegajgce na umieszczeniu
oznaczenia ,Purmo” w nazwie spornej domeny jest - jak twierdzi zresztg sam
Pozwany - uzywaniem oznaczenia nie w celu odrdzniania przez Pozwanego
wlasnych towaréw, tylko jest przypadkiem uzycia informacyjnego, ktérego celem
jest poinformowanie klienteli o oferowaniu oryginalnych towaréw ze znakiem
towarowym ,Purmo”. Jest to wiec przypadek uzycia informacyjnego i
reklamowego, ktéry uznac nalezy za pozostajacy poza zakresem hipotezy art. 10
ust. 1 u.z.n.k.

39.Powyisza Kkwalifikacja sposobu uzywania oznaczenia ,Purmo” przez
Pozwanego w nazwie spornej domeny nie oznacza jednak, Zze uzywanie
takie jest per se zgodne z zasadami uczciwej konkurencji miedzy
przedsigbiorcami. Sad Polubowny podziela stanowisko wyrazone w wyroku
Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2004 r. (111 CK 410/03, OSNC 2005 Nr
10, poz. 179) , zgodnie z ktérym ,reklamowe i informacyjne uzycie cudzego
znaku towarowego jest dozwolone, o ile jednak nie prowadzi do mylacego
wrazenia o istnieniu gospodarczych powigzan pomiedzy uprawnionym ze znaku
a uzywajgcym go w celu reklamy i informacji o sprzedawanych towarach czy
prowadzonej dziatalno$ci”. Warto zauwazyé, iz takze orzecznictwie paneli
arbitrazowych Centrum Arbitrazu i Mediacji Swiatowej Organizacji Whasnosci
Intelektualnej (WIPO), ktére orzekajg w oparciu o Ujednolicone Zasady
Rozstrzygania Sporéw Domenowych (Uniform Dispute Resolution Policy)
wyrazane jest stanowisko, iz nie tylko na dystrybutorze autoryzowanym, ale
takze na dystrybutorze nieautoryzowanym, ktéry uzywa cudzego oznaczenia

odrozniajgcego w celu poinformowania o sprzedazy oryginalnych towaréw z tym
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40.

41.

oznaczeniem, spoczywa obowigzek podjecia krokéw w celu zapobiezenia
konfuzji w obrocie przez zamieszczenie wyraznych stwierdzern doktadnie
opisujacych jego relacje z uprawnionym do tego oznaczenia. Przyktadowo, tresé
strony internetowej nie moze sugerowac, ze dystrybutor jest uprawnionym do
znaku towarowego umieszczonego na oryginalnych towarach albo ze jest
autoryzowanym lub wylgcznym przedstawicielem uprawnionego (por. wyrok w

sprawie Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, Nr sprawy D2004-0481,

pkt 6B, dostepny pod adresem
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html /2004 /d2004-0481.htm]
).

W ocenie Sgdu Polubownego o ile wyzej opisanych zachowan nie mozna uzna¢ za
wypetniajace hipoteze art. 10 ust. 1 uznk, o tyle mozliwa ich ujemna ocena w
swietle ogélnej formuty czynu nieuczciwej konkurencji w $wietle art. 3 ust, 1.
uznk. Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest
dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza
interes innego przedsiebiorcy lub klienta. W ocenie Sadu Polubownego uzna¢
nalezy za sprzeczne z dobrymi obyczajami uzywanie cudzego oznaczenia w
celu informacji o sprzedazy towaréw lub reklamy towaréw oryginalnych,
jezeli takie uZywanie jest na tyle niejednoznaczne, ze moze stwarzaé
sugestig istnienia wigzi miedzy producentem tych towaréw a podmiotem
uzywajacym oznaczenia; dotyczy to takze przypadku uzycia oznaczenia
jako calosci lub czesci nazwy domeny internetowe;j.

Na podstawie analizy budowy spornej nazwy domeny <purmopolska.pl> Sad

Polubowny doszedt do przekonania, ze sposéb uzycia oznaczenia <purmo> przez

Pozwanego w tej nazwie domeny prowadzi do niebezpieczeristwa powstania

mylgcego wrazenia o istnieniu gospodarczych, kapitatowych lub prawnych

powigzan miedzy producentem oryginalnych towaréw ,Purmo” a Pozwanym.

Decyduja o tym nastepujgce okoliczno$ci:

1) konstrukcja spornej domeny, w ktérej obok oznaczenia <purmos>
umieszczono stowo <Polska> sugerowaé moze istnienie zwigzkéw miedzy
producentem oryginalnych towaréw a Pozwanym, polegajacych na tym, iz
Pozwany jest polskim przedstawicielem producenta, a nawet nalezy do jego

struktury kapitatowej (stanowi polska sp6tke w ramach koncernu). Racje ma
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2)

Powdd podnoszgc, iz bez znaczenia jest okoliczno$é, iz firmy zaréwno
Powoda, jak i producenta towaréw oryginalnych nie zawierajg stowa
,Purmo”. Przecietny nabywca urzgdzen grzewczych nie bedzie raczej miat
orientacji w kwestii réznic miedzy poszczegdlnymi kategoriami oznaczen
odrozniajgcych przedsiebiorcy i jego towar6w i zgodzi¢ sie nalezy, iz kojarzy¢
on moze producenta towardw oryginalnych i jego oferte w pierwszym rzedzie
dzigki oznaczeniu ,Purmo”. Stad dodatek ,Polska” w nazwie spornej domeny
istocie  stwarza¢ moze wrazenie wskazéwki istnienia powigzan
korporacyjnych miedzy producentem towaréw oryginalnych a Pozwanym.

Po drugie, mozliwo$¢ powstania wrazenie istnienia relacji korporacyjnych
miedzy producentem towardw oryginalnych oraz Pozwanym wzmocniona
jest przez okoliczno$é, iz w dolnej czeéci gléwnej strony na stronie
internetowej <purmopolska.pl> przy hasle ,Kontakt z nami” umieszczone s3
nastepujgce dane ,Purmo Polska,

- ——- . Dopiero pod danymi kontaktowymi umieszczone s3 cze$ciowe
dane przedsiebiorcy utrzymujgcego te strone, tj. ~ a (pominiete
jest imi¢ i nazwisko Pozwanego) ze wskazaniem, iz sg to ,Dane do zaptaty”.
Tak sformutowana informacja sugerowaé moze, iz w istocie istnieje
przedsigbiorca o firmie ,Purmo Polska” i jest to podmiot odrebny od
przedsiebiorcy , . Konkluzji tej nie zmienia brak w
przytoczonych okresleniach obligatoryjnych elementéw firmy (oznaczenia
przedsiebiorcy), gdyz dla przecietnego odbiorcy okoliczno$é ta nie bedzie

miata znaczenia.

42. Artykut 3 ust. 1 v.z.nk. wymaga ponadto, aby dziatanie sprzeczne z dobrymi

43.

obyczajami zagrazato lub naruszato interes przedsiebiorcy. Wynikajaca ze

struktury spornej domeny mozliwo$¢ powstania wyobrazen klienteli, iz Pozwany

jest powigzany z producentem towaréw oryginalnych, w sposéb oczywisty

narusza interes Powoda, ktéry jest wylgcznym dystrybutorem producenta

towaréw oryginalnych i nalezy do jego struktury kapitalowej. Tym samym

spetniona jest przestanka naruszenia interesu przedsiebiorcy wyrazona w art. 3

ust. 1. u.z.n.k.

W konsekwencji uzna¢ nalezy, iz Pozwany naruszyl prawa Powoda przez

rejestracje domeny <purmopolska.pl> przez naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k,
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uzywajgc tej domeny w celu informacyjnym i reklamowym, ale w sposéb moggcy
prowadzi¢ przecietnego nabywce do mylnego przekonania o istnieniu
gospodarczych i kapitatowych powigzan miedzy producentem oryginalnych
towarow ,Purmo” oraz Pozwanym.

44.Nie przekonuje argument Pozwanego, iz uzycie stowa ,Purmo” nawigzywato do
nazwy miejscowosci w Finlandii. Przedstawiony materiat dowodowy nie daje
Sadowi Polubownemu podstaw do przyjecia, iz z punktu widzenia przecietnego
polskiego nabywcy towarow ze znakiem ,Purmo” sformutowanie to postrzegane
moze by¢ jako nazwa geograficzna. Gdyby jednak nawet tak bylo, to zauwazy¢
trzeba, iz sam fakt uzycia w oznaczeniu towaru nazwy geograficznej nie oznacza
automatycznie, iz takie oznaczenie ma charakter czysto opisowy. Znane sg wszak
przypadki czysto fantazyjnego uzywania nazw geograficznych w odniesieniu do
towaréw lub ustug, czyli takiego uzywania, ktére nie rodzi w percepcji nabywcow
skojarzen zrzeczywistym pochodzeniem towaru z danego regionu, dlatego, ze
region ten nie jest znany z produkcji tego rodzaju towaréw (np. znak towarowy
,JAMAJCA“ dla kosmetykéw i perfum - zob. decyzje Komisji Odwotawczej przy
UP, WiR 1978/5, s. 13) albo dlatego, ze w danym miejscu geograficznym
produkcja towaréw objetych zgtoszeniem nie jest mozliwa (np. znak
,MONTBLANC" dla ekskluzywnych przyrzadéw pi$mienniczych). Pozwany nie
wykazal, aby urzadzenia grzejne ze znakiem ,Purmo” byly produkowane w tej
miejscowosci, za§ Powdd wyraznie tej okolicznosci zaprzeczyt (w pismie, ktére
wptyneto do Sgdu Polubownego w dniu 13 marca 2014 r.). Inna jest sytuacja,
jezeli dana nazwa geograficzna moze by¢ jednoznacznie uznana za kojarzaca sie
z okreélona miejscowoscig i towarami stamtad pochodzacymi, gdyz wéwczas nie
moze by¢ uznana za zdolng do indywidualizacji przedsiebiorcy oraz jego
towaréw i ustug. Zdaniem Sadu Polubownego takie oznaczenie musi jednak by¢
uznane za odbierane w zwyklych warunkach obrotu jako nazwa wilasna
znanej miejscowosci geograficznej (por. wyr. SN z dnia 17 maja 2013 r., I CSK
499/12, OSNC 2014 Nr 2, poz. 15, dot. oznaczenia ,Varna” dla wyrobdow
winiarskich). Rozstrzygajaca w kwestii charakteru uzycia nazwy geograficznej w
oznaczeniu towaru jest wiec percepcja przecietnego nabywcy towaru w
zwyktych warunkach obrotu. W niniejszej sprawie brak podstaw dla przyjecia w

odniesieniu do oznaczenia ,Purmo”, iz chodzi w tym wypadku o znang i
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17.

popularng nazwe miejscowosci. W konsekwencji oznaczenie ,Purmo” jest

zdaniem Sadu zdolne do indywidualizowania przedsiebiorcy i jego towarow.,

.Ze wzgledu na powyzsze odpada konieczno$¢ oceny dziatan Pozwanego w

Swietle art. 8 1 9 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o co z ostroznos$ci
procesowej wnioskowat Powad, gdyz nie mozna przyjaé, iz przecietny odbiorca

w Polsce bedzie w ogdle kojarzyt to stowo z nazwa miejscowosci.

. W uzupetnieniu oceny rejestracji spornej domeny w $wietle ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji dodac nalezy, iz w ocenie Sadu Polubownego w sprawie
nie miat zastosowania art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyz
przepis ten dotyczy wprowadzajgcego w Dbigd uzywania oznaczenia
przedsigbiorstwa, ktére moze prowadzi¢ do kolizji z innym wcze$niejszym
oznaczeniem przedsiebiorstwa (art. 5 u.z.n.k. in fine), podczas gdy oznaczenie
<purmo> jest oznaczeniem towaru.

Ponadto, Pozwany rejestrujgc sporng domene nie popelnil takze czynu

nieuczciwej konkurencji polegajacego na blokowaniu Powodowi dostepu do
rynku (art. 15 u.z.nk, art. 3 u.z.n.k.). O zaistnieniu tej postaci czynu nieuczciwej
konkurencji w odniesieniu do rejestracji domen internetowych mozna moéwié
wowczas, gdy wskutek rejestracji domeny przez osobe trzecig podmiot
uprawniony ma ograniczong swobode prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej w
ten sposob, iz nie moze prezentowac swojej oferty przy uzyciu domeny, ktorej
struktura mnarzuca sie naturalnie przy uwzglednieniu oznaczen
odrodzniajacych stosowanych przez uprawnionego, zwlaszcza wtedy, gdy
nazwa domeny jest jednobrzmigca ze znakiem towarowym (por. wyrok w
sprawie sygn. akt 14/12/PA, eurocopter.pl. pkt 11.5). Sytuacja taka nie ma
jednak miejsca w niniejszej sprawie, gdyz domena <purmopolska.pl> stanowi
jedynie jedng z wariacji konstrukeji nazwy domeny zawierajgcej znak towarowy
,purmo”. Przy tej postaci czynu nieuczciwej konkurencji chodzi bowiem nie o
mozliwo$§¢ wprowadzenia klienteli w biad, ale o odpowiedz na pytanie, na ile
dziatania abonenta domeny efektywnie i realnie blokujg danemu przedsiebiorcy
mozliwo§¢ prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej. Nie mozZna uznaé, iz
wytgczno$¢ faktyczna istniejgca wskutek rejestracji domeny przez Pozwanego
<purmopolska.pl> uniemozliwia lub utrudnia Powodowi prezentacje swej oferty

w Internecie, gdyz moze on to czyni¢ pod inng nazwg domeny.
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Naruszenie dobr osobistych

48.53d Polubowny nie znalazl podstaw do stwierdzenia, ze w wyniku rejestracji
domeny <purmopolska.pl> doszto do naruszenia praw osobistych Powoda.
Wszelkie ustalone przez Sad Polubowny okolicznosci faktyczne oraz wszelkie
przytoczone przez Powoda zarzuty i argumenty prawne dotyczg jedynie

naruszenia interesow majgtkowych.

Koszty

49.W pozwie Powdd zazadal zasgdzenia od Pozwanego koszdw postepowania
arbitrazowego zgodnie z Regulaminem Sgdu Polubownego. Stosownie do art. 35
ust. 1 Regulaminu koszty te moga obejmowac wpis, poniesione przez strone
koszty przeprowadzenia dowodéw w postepowaniu rozpoznawczym, a takze
uzasadnione koszty zastepstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgloszenia
strona powinna zatgczyé dokumenty potwierdzajgce poniesienie tych kosztéw.
Koszty, ktérych poniesienie przez Powoda zostato udokumentowane, to optata
kancelaryjna w wysoko$ci 246 zt oraz wpis od pozwu w wysokosci 3.690 zi, co
tacznie daje kwotg w wysokosci 3.936,00 (stownie: trzech tysiecy dziewieciuset

trzydziestu szesciu) ztotych.

Majac powyzsze na uwadze, postanowiono jak w sentencii.

“‘ng i

Dr Lukasi) Zelechowski
Arbiter Sqdu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Ireneusz Matusiak

PREZES
Sadu Polubownago
ds. Domen Internetowych
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