Sad Polubowny ds. Domen Internetowych

przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54

00-675 Warszawa

Sygn. akt. 38/10/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO

wydany w Toruniu w dniu 27 grudnia 2010 r.

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w skladzie - Karol Dobrzeniecki — arbiter, po rozpoznaniu sprawy z powodztwa HSM GmbH
+ Co0.KG (Gesellschaft mit beschrinkter Hafiung & Compagnie Kommanditgesellschaft)
z siedziba w Frickingen (Niemcy), przeciwko Wiestawowi Krzyzanskiemu, prowadzacemu
dziatalno$¢ pod nazwa WMK Service, z siedzibg w Warszawie

o ustalenie naruszenia praw Powoda w wyniki rejestracji nazwy domeny internetowej
wSecurio.com.pl”,

dziatajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego przez Powodke w dniu 21 VII 2010 r. oraz
przez Pozwanego w dniu 11 VIII 2010 r.

orzeka:

1. Stwierdza, ze w wyniku rejestracji i uzywania domeny securio.com.pl Pozwany - Wieslaw
Kizyzanski, prowadzacy dzialalnodé gospodarcza pod fiazwg WMK Setvice, naruszyl piawa
Powodki - HSM GmbH + Co.KG w $wietle art.. 153 ust 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2
ustawy Prawo wtasnosci przemystowej z 30 czerwca 2000 (dalej p.w.p)

2. W pozostalym zakresie powddztwo oddala

3. Zasadza od Pozwanego na rzecz Powodki kwote 3000 zt (stownie: trzech tysigcy
ziotych) tytulem zwrotu kosztow postepowania arbitrazowego.



UZASADNIENIE

I Stan sprawy przedstawiony przez strony w pismach procesowych i przebieg
postepowania

W dniu 10 wrzesnia 2010 r. do Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej -»5ad”) wplynat pozew od HSM GmbH +
Co.KG (dalej ~Powédka™) z siedziba w Frickingen, w ktérym zazadata ona stwierdzenia, ze
Wiestaw Krzyzanski, prowadzacy dziatalnos$é pod nazwa WMK Service (dalej »Pozwany”) w
wyniku zawarcia umowy o prowadzenie domeny »Securio.com.pl” naruszyt Jj&j prawa.
Powodka wnosita réwniez o nakazanie Pozwanemu zaniechania naruszania prawa
ochronnege Powddki do znaku towarowego. W uzasadnieniu pozwu oswiadczyla, ze
Pozwany w ramach prowadzonej przez niego dziatalnogci gospodarczej wspotpracowat ze
spdtka powigzang z Powddka tj. HSM Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej ,,HSM
Polska”). W trakeie tej wspolpracy Pozwany miat zarejestrowad sporiig domene w dniu 15
lutego 2007 r. Na stronie internetowej identyfikowanej przez domene »Securio.com.pl”
Pozwany oferuje urzadzenia biurowe, w tym m.in. niszezarki biurowe oznaczone znakiem
SECURIO oraz niszezarki innych firm. Powédka podnosita, ze shiza jej prawa z tytutu
rejestracji stownego znaku towarowego ,,SECURIO”, ktéra nastapita przez WIPO z dniem §
listopada 2006 r., wskutek czego wydano na niego $wiadectwo ochronne nr 939191. Wedtug
Powédki Pozwany nie jest zwigzany z zadnym z podmiotow majacych prawo poshigiwania
si¢ zastrzezonym znakiem towarowym SECURIO, sam réwnie, nigdy nie byl znany pod tym
oznaczeniem, nie uzyskat od Powédki ani od powigzanych z nig spélek prawa lub licencji do
uzywania tego znaku towarowego, ani domeny o tej samej nazwie.

W pozwie Powédka wskazata podstawe prawna swojego roszczenia:

1) Pozwany, wykorzystujac w swojej domenie chroniony znak towarowy Powddki,
naruszyl wylaczne prawo Powodki do korzystania z tego znaku poprzez uzywanie
znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarow 1 ustug
identycznych lub podobnych, co wprowadza odbiorcéw w blad w $wietle art. 296 ust.
2 pkt. 2 p.w.p.

2) Pozwany rejestrujac sporng domene i korzystajac  z niej oznaczyl swoje
przedsigbiorstwo w taki sposéb, ktory moze wprowadzaé klientéw w blad co do jego
tozsamosci, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji okreslony w art. 5 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej »uznk™),

Na poparcie swoich twierdzeri Powédka przedstawita m.in.: odpis za$wiadczenia o
udzieleniu ochrony na znak towarowy SECURIO, wydruk z Krajowego Rejestru Domen oraz
wydruki ze strony internetowej Pozwanego. Powédka zastrzegla mozliwosé powolywania
dalszych dowodéw, w tym $wiadkéw na okolicznos¢ bezprawnego charakteru uzywania przez
pozwanego znaku towarowego SECURIO,

W odpowiedzi na pozew, ktéra wplynela do Sadu dnia 4 X 2010, Pozwany wniést o
oddalenie pow6dztwa w catodci i wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy ze wzgledu
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na przedawnienie roszczen Powdédki. Uzasadnil to uplynigciem termindw okreslonych w
przepisach art. 289 ust. 1 w zw. z 298 ustawy prawo wlasnosci przemystowej. Pozwany
zaprzeczyt okolicznosciom faktycznym pozwu. Zaprzeczyl, jakoby rejestracji spornej
domeny dokonal w celu wprowadzenia klientéw w blad co do oferowanych towaréw.
Zaprzeczyt réwniez, iz rejestracji spornej domeny dokonal w trakcie wspolpracy z HSM
Polska. Wskazal, ze fakt rejestracjii miat miejsce wezesniej, gdyz podjecie wspolpracy
nastapito dopiero w marcu 2007 r. Od tego momentu az do chwili obecnej Pozwany pozostaje
autoryzowanym partnerem HSM Polska. Podnidst, iz rejestracja nastapila w Sposob
przewidziany przez obowiazujace prawo. Powolat Si¢ tez na okolicznosé, iz HSM Polska od
2007 r. nie zglaszala zastrzezer do faktu korzystania przez Pozwanego z domeny
»securio.com.pl”, w ramach ktérej oferowat wylacznie niszczarki SECURIO informowat o
ich wlasciwogciach. Pozwany wskazal, iz w 2009 uruchomit w ramach domeny
»Securio.com.pl” sklep internetowy oferujacy wylacznie produkty Powédki, a HSM Polska
zostata o tym fakcie poinformowana j zaoferowata wsparcie marketingowe. Wspétpraca z

Pozwany zostat zmuszony do dokonywania zakupéw sprzetu marki HSM u innych
podmictéw oraz do zaoferowania urzgdzen alternatywnych,

Pozwany zaprzeczyt réwniez, iz kiedykolwiek postugiwat si¢ oznaczeniem SECURIO
jako nazwa przedsigbiorstwa. Twierdzi iz uzywanie oznaczenia ,,SKLEP SECURIO” bylo
akcepiowatie przez HSM Polska, o czym Swiadezy przedtuzenie autoryzacji na spizedaz

wzgledem HSM.

Na poparcie swoich twierdzeri Pozwany przedstawit m.in. : kopig autoryzacji w zakresie
sprzedazy niszczarek HSM na 2010 r., regulamin sklepu internetowego oraz wydruki ze stron
internetowych. Powotujac sie na wzgledy ostroznosei procesowej, Pozwany wnioskowat, aby,
W przypadku nieuwzglednienia przez Sad jego wniosku o oddalenie powddztwa bez
przeprowadzania rozprawy z racji przedawnienia roszczen, Sad wyznaczyt i przeprowadzil
Trozprawg oraz dopuscit na niej dowody wskazane w odpowiedzi na pozew.

W replice ma odpowiedz na pozew datowanej na 6 pazdziernika, ktéra wplynela do
Sadu w dniu 18 X 2010 r. Powddka odnoszac sie do twierdzen Pozwanego, potrzymata swoje

wspllpracy Pozwanego z HSM Polska. Fakt, iz Pozwany wspolpracowal z podmiotami
oferujacymi do sprzedazy niszczarki marki HSM oznaczane znakiem SECURIO pozwala



réwniez, ze Pozwany aktualnie zawiesit sprzedaz produktow Powddki, a w ramach sporngj
domeny oferuje on produkty innych producentéw, podobne do produktéw Powédki. Moze
przez to spowodowa¢ u nabywcow ryzyko konfuzji co do pochodzenia towardw.
Okolicznosé, iz HSM Polska nie sprzeciwiala sie uzywaniu znaky towarowego SECURIO w
domenie zarejestrowanej przez Pozwanego nie ma znaczenia dla zasadnosci zglaszanych

sprawie nie jest istotna struktura sprzedazy ktora przyjeta Powédka dla dystrybucji swoich
towar6w w Polsce.

Pozwany przestat do Sadu pismo procesowe z dnia 3 listopada 2010 r., w ktérym
ustosunkowat si¢ do pisma Powddki z 6 pazdziernika 2010 r. Podnosit w nim, Ze roszczenie z
tytulu naruszenia patentu ulega przedawnieniu si¢ z uptywem 3 lat, a bieg przedawnienia

domeny jest, w ocenie Pozwanego, réwnoznaczne z akceptacja przez nig utrzymujacego sie
stanu faktycznego. Pozwany podnosit, iz na stronie internetowe;j zarejestrowanej przez HSM
Polska mozna znalezé informacje, ze HSM Polska Sp z o.0. jest ,,polskim oddziatem firmy
HSM GmbH + Co.KG”, przez co uprawnione jest stwierdzenie — przy uwzglednieniu
informacji o przejeciu ptzez HSM Polska praw i zobowiazan Spéiki SPAAR - ze Pozwany
wspolpracuje z Powédkg Juz od 2002 r. i w okresie tej wspdtpracy Powédka nie zglaszala
zastrzezen do uzywania domeny. Celem stworzenia strony w ramach domeny
»securio.com.pl” bylo dla Pozwanego rzetelne informowanie o produktach HSM Polska sp. z
0.0., ktérej Pozwany byl i jest autoryzowanym przedstawicielem i ktora dotad nie
wypowiedziala mu umowy autoryzacji. Zdaniem Pozwanego Powédka nie prowadzi
dziatalnosci gospodarczej na terenie Polski. Takg dziatalno$é prowadzi HSM Polska Sp. z
0.0., ale nie oferuje ona swoich towardw za posrednictwem Internetu, sprzedaje je
odbiorcom hurtowym. Pozwany twierdzi takze, ze nazwa SECURIO shuzyta wylacznie do
oznaczania produktéw HSM GmbH + Co.KG.



domeny. Powodka zaznaczyla tez, ze umowa licencyjna na uzywanie znaku towarowego
powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, a nic takiego nigdy
dotad nie mialo miejsca. Ponadto wywodzi, ze Pozwany nie moze juz nazywaé sie
autoryzowanym partnerem handlowym HSM Polska, gdyz wspdlpraca miedzy tymi
podmiotami ustala w maju 2010 1. — zostata rozwigzana w sposob dorozumiany (per facta
concludentia). Poshugiwanie si¢ obecnie przez Pozwanego certyfikatem - wydanym mu przez
HSM Polska w dniu 11 I 2010 r. - moze, zdaniem Powddki, stanowi¢ czyn nieuczciwej
konkurencji z art. 7 pkt. 2 uznk. Za nieistotne dla rozstrzygniecia sprawy uznata fakt
wszczegcia postgpowania przed Prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw na
wniosek Pozwanego w sprawie dziatan HSM Polska. Jako okoliczno$é bezsporna uznata
natomiast to, iz Pozwany uzywa smaku towarowego Powodki w domenie identyfikujacej
strong internetowa, w ramach ktérej Pozwany oferuje towary innych producentéw, podobne
do towaréw produkowanych przez Powodke i oznaczanych tym znakiem. W ocenie Powodki
stwarza to ryzyko konfuzji tych produktéw i takie postgpowanie Pozwanego nie moze byé
zakwalifikowane jako dopuszczalne przez prawo oznaczania pochodzenia towaréw. Taka
sytuacji miataby miejsce np. wowczas, gdyby Pozwany uzywat znaku ,,SECURIO” w opisie
oferty sprzedawanych towaréw, nie za$ dla oznaczania czesci swojego przedsiebiorstwa jakim
jest sklep internetowy. Prawo Pozwanego do spornej domeny nie powstalo przez sam fakt jej
rejestracji przez NASK — organizacja ta nie bada bowiem w momencie rejestracji, czy nazwa
nie narusza praw osob trzecich. Ewentualne spory powstale na tym gruncie rozstrzyga sad
polubowny.

W nawigzaniu do tez zawartych w pismie Powédki z dnia 16 listopada 2010 Pozwany
przestat do Sadu pismo procesowe z dnia 23 listopada 2009 r. (doreczone do Sadu 24 XI) , w
ktérym stwierdzil, iz z przedstawionych przez Powddke dokumentéw wynika, Zze ochrona
znaku towarowego ,,SECURIO” rozpoczeta si¢ w 2010 r. W oparciu o tre$é bazy danych
Urzedu Patentowego RP stwierdzit tez, ze obok Powédki takze inny podmiot zlozyt wniosek
o rejestracje znaku towarowego SECURIO i uzyskat na niego ochrone w 2007 r.

W piSmie z 9 grudnia 2010 r. Powédka zaprzeczyla trafnodci ustalen Pozwanego,
jakoby prawa ochronne do znaku powstaty w 2010 r. W rzeczywisto$ci powstaty one na jej
rzecz w wyniku miedzynarodowej rejestracji znaku towarowego przez WIPO juz 8 listopada
2006 r. Ponadto, okoliczno$¢ iz osoba trzecia zglosita znak towarowy o identycznym
brzemieniu, ale w innej klasie klasyfikacji nicejskiej niz znaki Pow6dki nie ma znaczenia do
rozstrzygnigcia niniejszej sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku Pozwanego o przeprowadzenie rozprawy Sad,
postanowieniem z dnia 14 grudnia 2010 r., oddalit ten wniosek. Sad zamknat postepowanie
rozpoznawcze 1 wyznaczyl stronom termin do dnia 22 grudnia 2010 r.. na zlozenie
ewentualnych wnioskoéw dotyczacych zwrotu kosztéw postepowania oraz przedstawienie
ewentualnych dodatkowych dowodéw pod rygorem ich pominigcia przy rozstrzyganiu

sprawy.

W piSmie z 15 grudnia Pozwany po raz kolejny odnidst si¢ do tez drugiej strony
wyrazonych w pismach procesowych z dnia 16 listopada i 9 grudnia br. — podtrzymal swoje
wezesniejsze stanowisko w sprawie. Zwrocit uwage na udzial pracownikéw Powodki w
wiedziata o rejestracji spornej domeny przed majem 2010 r. Zakwestionowal mozliwosé
rozwigzania umowy iaczacej go z HSM Polska w sposob dorozumiany, a tym samym
istnienie ryzyka wprowadzenie klientéw w blad co do faktu bycia autoryzowanym




przedstawicielem HSM Polska. Pozwany zaakcentowat réwniez to, ze Powoddka nie udzielita
wyczerpujacych wyjasnien co do przebiegu rejestracji znaku. Stwierdzit, ze Powodka nie ma
praw do spornej domeny, skoro istnieje kilka podmiotéw, ktére dysponuja prawami do
stownych znakow towarowych, ktore stanowia element skladowy tej domeny.

Powddka, pismem z dnia 22 grudnia 2010 r. podirzymata swoje dotychczasowe
stanowisko w sprawie i wniosta o przeprowadzenie dowodéw z wydruku wynikow
wyszukiwania dla migdzynarodowej rejestracji znaku towarowego nr 933131 na okolicznosé
daty, od ktérej Powoddce przyshuguja prawa ochronne do znaku SECURIO oraz dowodu z
odpisu KRS dotyczacego HSM Polska na okoliczno$é, ze podmiot ten nie jest oddziatem
Powodki.

II. Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Powddka jest zagraniczng osoba prawna z siedzibg w Frickingen (Niemcy). Dziatalnosé
Powodki polega m.in. na produkcji i sprzedazy niszczarek biurowych i przemystowych,
systemow niszczaco-pracujacych, pras belujacych, gilotyn i trymerow.

Dowod: przedtozony przez Powddke odpis z rejestru handlowego

Powddka prowadzi dystrybucje swoich towar6w na terenie Polski poprzez HSM Polska
Sp. Z 0.0., z ktorym jest kapitatowo powiazana. Jedynym wspolnikiem HSM Polska sp. z o.0.
jest HSM Pressen GmbH + Co.KG.

Dowod: odpis z KRS dla HSM Polska sp. z 0.0.

Powddka jest uprawniona z tytulu prawa ochronnego na stowny znak towarowy
wsecurio” IR-939191, zarejestrowany w klasie 511 (07), (08) 1 (16), dla towardéw takich jak
m.in. maszyny i obrabiarki, narzedzia reczne, maszyny biurowe. Prawo ochronne nabyla
wskutek rejestracji znaku przez WIPO od dnia 8 listopada 2006 r.

Dowéd: ogledziny bazy danych na stronie internetowej WIPO

Pozwany prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza od 1995 r. pod nazwa WMK Service
Krzyzanski Wiestaw, m.in. w zakresie wynajmu oraz sprzedazy hurtowej i detalicznej maszyn
i urzadzen biurowych, reklamy, sprzedazy ksigzek, gazet i artykuléw pismiennych. Pozwany
prowadzi swoja dziatalnos¢ takze w Internecie za posrednictwem strony identyfikowanej
przez adres www.wmk.pl. Od 2002 do marca 2007 r. Pozwany wspétpracowal ze Spaar sp. z
0.0. zaopatrujac si¢ u niej w produkty Powodki. Od marca 2007 r. Pozwany rozpoczat
wspolpracg z HSM Polska Sp. z o.0., ktéra wstapila w prawa i obowiazki Spaar sp. z o.0.
Pozwany uzyskat od HSM Polska certyfikat (ostatnio przedluzony 11 I 2010 r.)
poswiadczajacy iz jest autoryzowanym partnerem handlowym spdtki w zakresie sprzedazy
produktéw Powodki: niszczarek biurowych, niszczarek przemystowych, systeméw niszczaco-
pracujacych, pras belujacych, gilotyn i trymeréw.

Pozwany jest abonentem domeny internetowe] ,securio.com.pl”. Domen¢ ta

zarejestrowal w dniu 15 lutego 2007 r. Od 2009 r. domena ,,securio.com.pl” identyfikowata
strong internetowsa, na ktérej Pozwany umiescit sklep internetowy — oznaczony jako ,,Sklep
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Securio”, w ramach ktérego poczatkowo oferowal wylacznie produkty Powodki. Od maja
2010 r. HSM Polska zaprzestal sprzedazy na rzecz Pozwanego jakichkolwiek produktow
Powddki. Od tego momentu Pozwany rozszerzyt oferte sklepu internetowego prowadzonego
w ramach domeny ,,securio.com.pl” o niszczarki innych marek.

Dowad: ogledziny strony dokonane w grudniu 2010 r
Sad zwazyl co nastepuje:

1. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt. 2. p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych
lub podobnych, jezeli takie uzywanie spowodowaé moze wsrdd czeéci odbiorcéw blad
polegajacy w szczegolnosci na skojarzeniu miedzy znakami.

W pierwsze] kolejnosci rozstrzygniecia wymaga podniesiony przez Powoda zarzut
przedawnienia. W ocenie Sadu nie jest on zasadny. Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
przy PIIT zostat powolany do rozstrzygania sporéw powstatych ,,w wyniku zawarcia umowy
utrzymywania nazwy domeny”. Kognicja sadu objete sa wigc sprawy zar6wno naruszen
powstatych poprzez sam fakt zarejestrowania danej nazwy domeny (zawarcia umowy o
utrzymywanie nazwy domeny internetowej), jak i wynikajacych z pézniejszego korzystania z
domeny. W niniejszej sprawie rejestracja domeny ,,securio.com.pl” nastapita 15 lutego 2007
1., ale w latach 2009 — 2010 domena ta stuzyla do identyfikacji strony internetowej, ktdrej
tres¢ 1 zawartos¢ ulegala zmianom. Zaistniaty spér dotyczy w istocie tego, czy tresci
publikowane na stronie w tym okresie mialy charakter abuzywny. Z tego wzgledu nie mozna
uzna¢ argumentu o przedawnieniu, jedynie na tej podstawie, ze sama rejestracja domeny
nastapila ponad trzy lata przed wniesieniem pozwu.

Zgodnie z przepisem art. 153 ust. 1 p.w.p. nabycie prawa ochronnego na znak towarowy
oznacza uzyskanie wylacznosci w zakresie uzywania tego znaku w sposob zawodowy i
zarobkowy na calym obszarze RP. Warunki wykonywania tego prawa okreslaja przepisy art.
296 oraz art. art. 156 — 160 p.w.p. W Swietle przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 2, ktéry Powédka
wskazala jako podstawe dochodzonego roszczenia, nalezy przyjaé, ze do naruszenia prawa
ochronnego na zarejestrowany znak towarowy w wyniku rejestracji lub uzywania domeny
internetowej dochodzi wowczas, gdy spetnione sa kumulatywnie nastepujgce przestanki:

a) sporna domena jest uzywana w charakterze znaku towarowego w krajowym obrocie
gospodarczym,

b) sporna domena jest identyczna lub podobna do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,

c) uzycie domeny jako znaku towarowego to ma charakter bezprawny,

d) uzywanie to moze spowodowal wérdd czeSci odbiorcow blad polegajacy w
szczegblnosci na skojarzeniu pomigdzy znakiem a adresem



Ad a) Jak wynika z materialu dowodowego, domena ,securio.com.pl” identyfikuje
stron¢ internetowa, na ktore] poczawszy od 2009 r. prowadzony byl sklep internetowy
oferujacy produkty Powddki, a od maja 2010 r. takze produkty innych producentéw. Adres
»securio.com.pl” funkcjonowat zatem w obrocie gospodarczym, rozumianym jako catoksztatt
aktywnosci zwigzanej ze zbytem towaréw lub $wiadczeniem ustug. O skierowaniu oferty na
polski rynek $wiadczy m.in. fakt, Ze strona jest napisana w jezyku polskim, Ze zostala
zarejestrowana w domenie krajowej ,,.pl”, a ceny towarow zostaly wyrazone w PLN. Nie
pozostawia tez watpliwosci okoliczno$é, iz sporna domena byla uzywana w charakterze
znaku towarowego. Oprocz pehienia podstawowej dla domen funkcji lokalizowania danej
strony w Internecie, pelnita i pelni dodatkowo funkcje typowe dla znaku towarowego, w
szczegllnosci przez oznaczanie oferowanych 1 reklamowanych w ramach sklepu
internetowego towardéw.

Ad b) Przy badaniu kolizji migdzy znakiem towarowym a domena internetows nalezy
w pierwszej kolejnosci wyodrebnié fragment adresu internetowego, ktérego identyczno$é lub
podobienstwo bedzie podlegata ocenie. Zgodm'e Z przyjeta w orzecznictwie sadow praktykq
postgpowania, w adresie internetowym pomija si¢ elementy protokotu URL, ktore nie maja
odrozmajqcego charakteru, takie jak ,,www”, ,,http” czy tez zawarte w nim domeny ogolne -
»pl”, ,com”. Nazwa domeny szczegdlnej ,,securio.com.pl” zawiera element ,,securio”, ktdry
jest identyczny ze slownym znakiem towarowym Powodki. W ocenie Sadu takze towary
oferowane przez Pozwanego sa identyczne lub co najmniej rodzajowe podobne do towaréw,
dla ktérych zarejestrowany zostal znak ,,SECURIO”. Znak towarowy Powddki i sporna
domena ,,securio.com.pl” identyfikujg towary i ustugi nalezace do tych samych klas towar6w
zgodnie z tzw. klasyfikacja nicejska tj. klasy 7 (m.in. maszyny i obrabiarki), klasy 8 (m.in.
narzedzia i przyrzady reczne) oraz klasy 16 (m.in. materiaty biurowe). Do maja 2010 r.
Pozwany oferowal w ramach spornej domeny wytacznie produkty Powodki, w szczegdlnosci
te oznaczane znakiem ,,SECURIO”. Od maja 2010 r. domena ,,securio.com.pl” identyfikuje w
obrocie gospodarczym takze produkty innych producentéw identyczne lub podobne do
produktéw dla ktorych zarejestrowany zostat znak towarowy ,,SECURIO”.

Ad c) Zasadnicza kwestig sporng pomigdzy stronami pozostawato to, czy uzycie znaku
towarowego Powodki w domenie Pozwanego mialo charakter bezprawny. Co do zasady
uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego przez osobg trzecia jest bezprawne, z
wyjatkiem sytuacji, gdy uzywajacy dziala w ramach wlasnego prawa podmiotowego
wynikajacego z umowy licencyjnej albo z ustawy (licencja ustawowa). W toku postepowania
rozpoznawczego Pozwany powolywal si¢ na obydwie podstawy jako na swoj tytut prawny do
uzycia znaku w domenie. W ocenie Sadu twierdzenia te nie zastuguja na uznanie, a wiec
Pozwany nie przeciwstawil skutecznie Powddce wiasnego tytutu prawnego do oznaczenia
wykorzystywanego w tresci adresu. Po pierwsze nie wykazal faktu zawarcia z uprawnionym
do znaku umowy, w ramach ktorej dosztoby do udzielenia w sposéb wyrazny licencji na
korzystanie ze znaku na szczegblnym polu eksploatacji jakim jest uzycie go w domenie
internetowej. Nie sa wystarczajace argumenty o ,milczacej akceptacji” postepowania
Pozwanego ze strony powiazanej z Powddka spétki, ani tez fakt uzyskania certyfikatu
autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Umowa licencyjna na uzywanie znaku
towarowego powinna zostaé zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 76
ust. 1 wzw. z art. 163 ust 1 p.w.p.).

W sposob analogiczny Sad ocenia powolanie si¢ Pozwanego na dopuszczalne przez
p.w.p. warunki korzystania ze znaku poza skutecznoscia prawa ochronnego tj. m.in. w



granicach funkcji oznaczania pochodzenia towaréw. Trafne sa argumenty Powddki, iz
Pozwany znacznie wykroczyl swoim postgpowaniem poza zakres ustawowej licencji. W
szczegblnosci fakt oznaczenia sklepu internetowego zastrzezonym znakiem towarowym w
sytuacji, gdy oferowane sa tam produkty innych producentéw nie odpowiada
usprawiedliwionym potrzebom uzywajacego i nabywcoéw towar6w ani tez nie jest zgodne z
uczciwymi praktykami w handlu (art. 156 ust. 2) W takim stanie rzeczy uzycie znaku
towarowego w nazwie domeny nalezy uznac za bezprawne.

Ad. d) W ocenie Sadu catoksztalt okolicznosci sprawy, w szczegoélnosci stopien
podobienstwa towaréw oraz identycznos¢ oznaczen skianiaja do uznania za spetniong
przestanki niebezpieczefistwa wprowadzenia odbiorcéw w blad. Istotny wplyw na ocene
prawdopodobienstwa wystapienia konfuzji wsrod odbiorcow stykajacych si¢ z sporng
domena, maja dodatkowe okolicznosci zwiazane z jej uzywaniem. Przecigtny odbiorca moze
blednie przypisaé Powodce kazdy towar oferowany w ramach domeny Pozwanego rowniez z
tego powodu, iz przez wiele miesiecy domena ta shuzyla wytacznie do sprzedazy produktow
Powodki. Ryzyko skojarzen z Powodka wséréd uzytkownikow Internetu stykajacych si¢ ze
sporng domeng Sad uznaje za wysokie.

Wobec powvzszego Sad stwierdza naruszenie 153 ust 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2
p-W.p.

2. Naruszenie art. 5 ust. 1 uznk

Zgodnie z art. 5 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w biad co do jego tozsamo$ci przez
uzywanie firmy, nazwy, godia , skrétu literowego lub innego charakterystycznego symbolu
weczeséniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsigbiorstwa. Co do
zasady artykut ten nie chroni oznaczenia przedsigbiorcy, ani oznaczenia towaréw w sytuacii,
gdy nie s3 one tozsame z oznaczeniem przedsigbiorstwa. W ustalonym stanie faktycznym
mozna przyjaé, ze Pozwany postuzyl si¢ nazwa ,SECURIO” (,,Sklep Securio”) do
zindywidualizowania zespolu skladnikéw materialnych i niematerialnych przeznaczonych
przez niego do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w postaci sklepu internetowego.

Dla stwierdzenia naruszania prawa Powddki opisanego w art. 5 uznk przestanka
konstytutywna jest mozliwo$§¢ wprowadzenia klientéw w blad co do tozsamosci
przedsiebiorstwa. Aby taka mozliwo$é zaistniata warunkiem wstepnym bedzie wykazanie, iz
sporne oznaczenie bylo wczedniej uzywane do oznaczenia przedsiebiorstwa Powodki. W
ocenie Sadu, o ile nie ma watpliwosci, ze oznaczenie SECURIO bylo przez Powodke
uzywane dla oznaczenia produkowanych przez nig towaréw, to brak jest podstaw do
przyjecia, iz Powoddka faktycznie uzywata go w obrocie gospodarczym w charakterze tzw.
znaku firmowego, czyli réwniez do indywidualizacji swego przedsigbiorstwa na zasadzie
analogicznej do firmy, godta czy innego symbolu.

Dodatkowo nalezy zauwazy¢, ze mozliwo$¢ wprowadzenia w blad nie zachodzi, jezeli
przedsiebiorcy dziataja na rznych rynkach asortymentowych albo geograficznych. Z tresci
pism Powodki wynika, ze nie prowadzi ona dzialalnosci handlowej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Powddka nie wykazata tez, ze istnieja jakiekolwiek inne przestanki,
zeby uznaé ze uczestniczy ona w krajowym obrocie gospodarczym. Przeciwnie,
konsekwentnie utrzymywata, iz nie monitoruje podmiotéw oferujacych na polskim rynku
produkowane przez nig towary. Podkreslata, ze HSM Polska sp. z 0.0. stanowi calkowicie
odrebny byt prawny i nie jest jej polskim oddziatem. Tymczasem mozliwo$¢ konfuzji musi




byé realna a nie wylacznie hipotetyczna, musi dotyczy¢ rzeczywistych klientow 1
kontrahentéw Powodki i Pozwanego.

Podsumowujac, Sad jest zdania, iz na gruncie zgromadzonego materiatu dowodowego,
brak jest podstaw do uznania, iz istnieje prawdopodobiefstwo wprowadzenia w blad co do
tozsamosci przedsigbiorstwa Powodki, poniewaz Powodka nie wykazala, ze jej
przedsiebiorstwo dziata pod sporng nazwa na rynku polskim, ze prowadzi na nim faktyczna
dziatalnoé¢ gospodarcza, a takze Ze posiada wspdlna z Pozwanym klientelg.

Wobec powvzszego Sad stwierdza, ze brak jest podstaw do uznania zarzutu naruszenia
arf. 5 uznk.

3. Pozostale wnioski stron i koszty postgpowania

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT zostal powolany do rozstrzygania
sporow powstatych ,,w wyniku zawarcia umowy utrzymywania nazwy domeny”. Celem jego
dziatalno$ci jest ustalenie, czy w danej sprawie doszto do naruszenia praw osoby trzeciej.
Zgloszone przez Powodke zadanie nakazania Pozwanemu zaniechania naruszania prawa
ochronnego powodki do znaku towarowego wykracza poza zakres kompetencji Sadu.

Zgodnie z art. 25 Regulaminu Sadu o wnioskach dowodowych stron Sad rozstrzyga na
podstawie wilasnego przekonania. W niniejszej sprawie Sad uznal, ze dla wszechstronnego
wyjasnienia wszelkich okolicznosci sprawy nie jest konieczne przeprowadzenie rozprawy.
Dlatego wniosek Pozwanego zostat oddalony.

Ani Powddka, ani Pozwany nie zglosili Sadowi wysokosci poniesionych przez nich
kosztéw postepowania arbitrazowego (kosztow przeprowadzenie dowoddw, zastgpstwa,
pomocy prawnej), ani tez nie przestawili dokumentéw potwierdzajacych poniesienie przez
nich tych kosztéw, z wyjatkiem potwierdzenia uiszczenia wpisu od Pozwu przez Powodke. W
takim stanie rzeczy Sad orzek? o kosztach zgodnie z dyspozycja przepisu art. 35 ust. 1 1 ust.2
Regulaminu zasadzajac od Pozwanego na rzecz Powddki jedynie zwrot réwnowartosci wpisu.
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