Sad Polubowny ds. Domen Internetowych

Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54 '

00-675 Warszawa

Sygn. Akt 27/10/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO
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Sqd Polubowny do Spraw Domen Internetowych prZy Polskiej Izbie Informatyki 1
Telekomunikacji

W.skladzie: Dorota Rzgzewska — arbiter Sadu Polubownego
po rozpoznaniu sprawy z powodztwa TEFROMES Sp. z 0.0. z siedziba w Imielinie

przeciwko pl'owadzqcymi dziatalno$é¢ gospodarcza
pod nazwa s.C. :

0 naruszenie praw w wyniku rejestracji domeny tefromes.pl

dzialajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny do Spraw Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez powoda w dniu 12 maja
2010 r. i przez pozwanego . w dniu 23 czerwca 2010 1.

- I stwierdza, ze w wyniku rejestracji i uzywania domeny tefromes.pl pozwany -
prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod nazwa, S.c. naruszyt prawa
powoda sp6tki TEFROMES Sp. z 0.0.;

II.  umarza postepowanie w stosunku do .

II.  zasadza od pozwanego na rzecz powoda spétki TEFROMES Sp. z

0.0. kwote 5064 zt (stownie pieé tysiecy sze$édziesiat cztery zlote), tytulem zwrotu
kosztéw postepowania arbitrazowego.



UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 21 lipca 2010 r. powod — TEFROMES Sp. z 0.0. zazadat stwierdzenia, Ze:

1 . oraz - prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
s.c. — w wyniku rejestracji domeny internetowej tefromes.pl naruszyli prawa
powoda,

2) zasadzenia od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kosztéw postgpowania w tym
kosztéw oplaty od pozwu w kwocie 3000 zi, kosztéw zastepstwa procesowego oraz
innych kosztéw poniesionych w dalszym toku postepowania, zgodnie Regulaminem.

Powod wskazal, ze prowadzi dzialalno$é gospodarcza z uzyciem nazwy ,,Tefromes™ od 1990
roku.

W pozwie zostato ponadto podniesione, ze powdd wspdlpracowal z wieloma firmami z
branzy rynku spawalniczego i ciecia metali, w tym z firmami Fronius, MOSA, Zinser, MGM,
Messer oraz Hypertherm.

Wedlug powoda, w wyniku prowadzenia przez kilkanascie lat dziatalnosci gospodarczej pod
nazwa Tefromes, nazwa ta stata si¢ oznaczeniem identyfikujacym powoda i oferowane przez
niego produkty.

Powod wskazal, ze zarejestrowana jest na jego rzecz strona internetowa teformes.com.pl. i ze
pozwani uniemozliwiajg mu korzystnie z adresu domeny tefromes.pl.

Powdd podnidst, ze pozwani prowadza dzialalnoéé gospodarcza pod nazwa s.C.
wezesniej natomiast prowadzili dziatalno$é pod nazwa 1. t w ramach
prowadzanej dziatalnodci gospodarczej wykorzystuja doswiadczenie w dziedzinie technologii
cigcia termicznego i spawalnictwa i wspétpracuja z firmami Zinser, Sato oraz REHM.

Pow6d wskazat, ze od 1995 roku funkcjonowata firma pod nazwa
h ' i 7 - . W chwili obecne;j
jest wspdlnikiem spétki ..c. natomiast 1 jest obecnie wspdlnikiem 1

rezesem zarzadu ,,Tefromes” Sp. z 0.0.
k]

Powdd argumentowal, ze w dniu 28 pazdziernika 2005 roku zostata zarejestrowana na rzecz

pozwanych domena tefromes.pl i ze po wpisaniu nazwy przedmiotowej domeny uzytkownik
byt przekierowywany na strone .pl

Zdaniem powoda, sam fakt uwidocznienia pozwanych jako podmiotu uprawnionego do
domeny tefromes.pl wprowadza w blad ewentualnych kontrahentow powoda.

Majac powyzsze na uwadze, powdd wystat do pozwanych w dniu 7 grudnia 2009 r. pismo
wzywajace do zaniechania naruszenia prawa w postaci uzywania domeny z firma ,, Teformes”
oraz przeniesienia na powoda praw do domeny. Powod wskazat, ze w odpowiedzi na
powyzsze pismo pozwani poinformowali o usunieciu przekierowania ze strony tefromes.pl
jednoczesnie odméwili bezplatnej cesji domeny proponujac jednakze powodowi jej
odkupienie. Powéd w pismie z dnia 1 lutego 2010 r. ponownie wezwal pozwanych do



dobrowolnego i bezptatnego przeniesienia domeny tefromes.pl. Pozwani ponownie odméwili
bezptatnego przeniesienia domeny.

Jako podstawe prawna swojego pozwu powéd wskazat na:

1. art. 43 kodeksu cywilnego, dalej ke

Zdaniem powoda, pozwani naruszyli prawo powoda do firmy TEFROMES, poprzez
uzywanie slowa ,tefromes” do oznaczenia nazwy domeny internetowej swojego
przedsigbiorstwa i oferowanych przez siebie produktéw. Zdaniem powoddw,
powyzsze dzialania naruszajq zasady uczciwej konkurencii i moga wprowadzi¢ w biad
kontrahentow.

2. art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci, dalej uznk

W opinii powoda, bezprawne wykorzystanie nazwy (firmy) innego przedsigbiorcy
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji okre§lony w art. 5 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Takie dziatanie narusza bowiem dobra osobiste, co jest
powaznym naruszeniem praw, tym bardziej, ze nazwa (firma) przedsigbiorcy jest
elementem istotnym dla indywidualizacji danego przedsichiorcy w obrocie
gospodarczy.

3. art. 10 uznk

Powod podnosi, iz wykorzystywanie przez pozwanych dla wlasnych celéw, jako
nazwy domeny internetowej oznaczenia ,tefromes” z jednoczesnym odestaniem do
produktéw i ustug przez nich §wiadczonych wprowadza konsumentéw w btad, co do
pochodzenia towaréw, jak tez utrudnia kontakt z poszukiwang przez nich firma
powoda.

Ponadto pow6d wskazal, ze wykorzystanie jego firmy dla oznaczenia przedsiebiorstwa
pozwanych i ustug przez nich oferowanych stanowi bezprawne wykorzystanie renomy
powoda dla zwigkszenia atrakcyjnosci oferty reklamowej pozwanych.

Zdaniem powoda, fakt, iz pozwani odméwili bezplatnej cesji prawa do domeny o nazwie
tefromes.pl i jednoczesnie zaoferowali odptatne zbycie prawa do domeny, nalezy potraktowad
jako cybersquatting, gdyz pozwani dzialali w zlej wierze, naruszajac dobre obyczaje.

W dniu 9 sierpnia 2010 r. zostata ztozona odpowiedZ na pozew, w ktérej wskazano, iz 1
-, zmart w dniu 7 Iutego 2008 roku i w dniu 11 marca 2010 roku zostal Wykreslony z

ewidencji dziatalnosci gospodarczej. W zwiazku z powyzszym drugi pozwany

wnidsl o umorzenie postepowania w stosunku do 1 oddalenie powodztwa w

catosci w stosunku do jego osoby oraz zasadzenie od powoda na jego rzecz kosztow

postepowania.

Pozwany zaprzeczyl, iz w sposdb nieuczciwy wykorzystywat firmg i renome powoda w celu
przyciggnigcia poprzez sporng domene uzytkownikéw internetu i stworzenie mozliwodci
wywotania u nich blednego przekonania, ze strona internetowa nalezy do powoda. Pozwany
zaprzeczyt rowniez, Ze rejestracja I uzywanie spornej domeny przez pozwanego zostato
dokonane w ztej wierze, z uwagi na znajomo$é firmy powoda, w celu wprowadzenia w blad
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ewentualnych klientéw powoda i ich przejecia. Zdaniem pozwanego, rejestracji domeny
tefromes.pl nie mozna uznaé¢ za pozbawiona podstawy prawnej, bowiem nastapita ona na w
oparciu 0 umowy pomigdzy pozwanym a spotka AlphaNet Sp. z o.0.

Zgodnie z twierdzeniami prezentowanymi przez pozwanego, sporna domena nie byta
'wykorzystywana przez niego w zwiazku z prowadzona dziatalnosciag w okresie od 28
pazdziernika 2005 roku do grudnia 2009 roku, a powdd nie przedstawil dowoddw na takie
uzywanie. (cze$¢ wydrukéw nie jest opisanych jako wydruki ze strony pozwanego).

Pozwany wskazat jednoczesnie, ze uzywanie prze niego stowa ,,tefromes” jest uzasadnione
oferowaniem przez niego w 2009 roku narzgdzi BMM Tools w wariancie z ,,powloka
tefromes”.

Pozwany wskazal, ze ze wzgledu na roszczenia powoda sporma domena zostata wyltaczona do
czasu rozstrzygniecia sporu. Ponadto w pi$mie z dnia 20 stycznia 2010 roku pozwany
wskazal, ze zarzuty i roszczenia powoda sq bezzasadne i ze istnieje mozliwo$¢ odplatnego
nabycia przez powoda prawa do domeny tefromes.pl w przypadku osiagniecia porozumienia
przez strony.

Zdaniem pozwanego, zaréwno zakres przedmiotowy jak i terytorialny dziatalnogci
gospodarczej obydwu stron nie pokrywaja sie. Swiadczyé o tym ma fakt, iz pozwany
prowadzi sprzedaz szerokiej gamy narzedzi skrawajacych lecz bez posrednictwa stron
internetowych, co jego zdaniem wyklucza mozliwosé pomyiki. Ponadto pozwany prowadzi
dziatalno$¢ na terenie calego kraju przy czym w szczegblnosci w wojewddztwach $laskim i
wielkopolskim, podczas gdy powéd koncentruje swojg aktywno$é w potudniowo-wschodnie;
Polsce, gdzie dzialalno$é pozwanego prowadzona jest w niewielkim zakresie. Pozwany
wskazat ponadto, ze jedynie w niewielkim zakresie strony dzialaja na zblizonym rynku firm
zajmujacych si¢ urzadzeniami spawalniczymi.

Pozwany podkreslit, ze powod nie podjat proby polubownego rozwiazania sporu.

Ponadto zdaniem pozwanego w niniejsze; sprawie nie mozna méwi¢ o naruszeniu prawa do
firmy, poniewaz w spornej domenie uzyty Jest jedynie fragment firmy powoda, a cata firma to
» Lefromes spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia”.

Pozwany wskazal ponadto, iz tresci zamieszczane na stronie pozwanego nigdy nie
wprowadzaly w biad, co do tozsamosci przedsigbiorcy $wiadczacego ustugi oferowane na
stronie, ani nie wprowadzaty w btad co do pochodzenia towardw, a co najwazniejsze zadne
zamieszczone na niej treci nie sugerowaty jakiegokolwiek zwigzku z firma powoda.

W odpowiedzi na zarzut dotyczacy naruszenia art. 5 uznk pozwany wskazal, iz jego strona
internetowa w sposéb znaczacy rézni si¢ od strony powoda, co eliminuje mozliwogé
wystapienia ryzyka wprowadzenia w btad przecigtnego uzytkownika internetu.

Pozwany wskazat, iz nieuzasadnione jest powotywanie si¢ przez powoda na zarzut naruszenia
art. 10 uznk z uwagi na fakt, iz nie istnieje ryzyko wprowadzenia w blad, w rozumienia tego
przepisu, z uwagi na roznice witryn internetowych stron postepowania.

W pismie z dnia 24 sierpnia 2010 r. powsd odnoszac sie do odpowiedzi na pozew wskazat, iz:



W piSmie z dnia 20 stycznia 2010 r. pozwany przyznal, iz domena tefromes.pl byta
wykorzystywana przez niego i ze istniato przekierowanie na jego strone internetowa,

pozwany nie wykazat faktu rzeczywistego oferowania produktdw posiadajgcych
»powloke tefromes”,

postugiwanie si¢ przez pozwanego pojeciem ,,powloka tefromes” stanowi naruszenie
prawa do firmy powoda,

przy ustalaniu naruszenia prawa do firmy nalezy braé pod uwage ta czesé firmy, ktéra
jest wybierana przez podmiot fakultatywnie. Fakultatywnym elementem nie jest
natomiast oznaczenie ,,spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig”,

dziatalno$¢ gospodarcza powoda i pozwanego sa zbiezne zaréwno jesli chodzi o
przedmiot jak i zakres terytorialny,

postugiwanie si¢ przez podmiot nieuprawniony w nazwie domeny internetowej nazwa
innego przedsigbiorcy stanowi naruszenie prawa i dobrych obyczajow,

powod podejmowat préby polubownego rozwigzania sporu,

domeny bmmtools.pl i bmmtools.com.pl nie sa zarejestrowane na rzecz pozwanego i
nie sg one w chwili obecnej wykorzystywane do promocji jakichkolwiek produktdw.

W pismie z dnia 9 wrzeénia 2010 r. pozwany podnidst, iz:

dezaktywowanie domeny tefromes.pl nie jest jednoznaczne z uznaniem roszczenia
powoda za zasadne,

Jest wiascicielem domen bmmtools.pl i bmmtools.com.pl, w chwili obecnej domeny te
nie sg wykorzystywane. Oznaczenie bmmtools jest jednak Wykorzystywane A4
dziatalnosci prowadzonej przez pozwanego,

nazwa ,tefromes” zostal stworzona przez dawnego wsp6lnika spotki
i’ . €.. W zwigzku z faktem, iz . " dziatal w spdtce

cywﬂnej wspolnie z pozwanym, pozwany zawarl umowe na korzystania za spornej
domeny,

nazwa ,.tefromes™ nie jest jednoznacznie kojarzona z powodem $wiadomosci ogo6lno-

spotecznej i nie przyshuguje jej w zwiazku tym ochrona na podstawie art. 23 i art. 24
ke,

strony postgpowania nie s podmiotami konkurencyjnymi i nie dzialajg na tozsamym
rynku opierajac powyzsze twierdzenia na definicjach zawartych w ustawie o ochronie
konkurencji i konsumentéw,

orzeczenia Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych powotlane przez powoda sg
nieadekwatne do sprawy bedace]j przedmiotem niniejszego postepowania,

po raz kolejny, iz powdd nie dazyt do polubowne zakonczenia sporu.

W pismie z dnia 27 wrzesnia 2010 roku powdd wskazal, iz:
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— jako przyznany przez pozwanego nalezy uzna¢ fakt korzystania przez niego ze spornej
domeny internetowej,

— pozwany nie udowodnil, iz jest Wlas¢1c1elem domen bmmtools.pl oraz
bmmtools.com.pl. Podkreslit jednoczesnie, ze sam pozwany przyznaje, iz istnieje
jedynie plan rozpoczgcia promocji ushug za pomoca przedmiotowych domen.

- -~ —- | Jest tworca oznaczenia ,,tefromes”, a nie jak twierdzi pozwany ~

— oOznaczenie ,,tefromes” jest znakiem renomowanym w zakresie ustug prowadzonych
przez powoda w zwigzku z powyzszym moze on zadaé ochrony prawnej rdwniez na
podstawie art. 301 ustawy z dnia 30 czerwca 200 . Prawo wlasnosci przemystowe;.

W pi$mie z dnia 8 pazdziernika 2010 r. pozwany argumentowat, iz:

— okolicznodci zwigzane z domenami bmmtools. pl oraz bmmtools.com.pl nie maja
wplywu na rozstrzygnigcie niniejszej sprawy

— nie prowadzi sprzedazy towaréw przez internet,

— sporna domena nie byla wykorzystywana w celu promocji produktéw oferowanych
przez pozwanego, takie dzialania majg miejsce na stronie .pl

— powodowi nie przystuguje prawo do wytacznego korzystania z domen internetowych
zawierajacych elementy stanowiace czesé nazwy danego przedsiebiorcy

— znak towarowy uzywany przez powoda nie Jest powszechnie znany i nie
charakteryzuje sie reputacja i prestizem.’

W dniu 12 pazdziernika 2010 roku, zarbwno powéd jak i pozwany, zgodnie z wezwaniem
Sadu, przedstawili wnioski w zakresie zasadzenia kosztow postgpowania arbitrazowego.

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:
Powéd prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza z uzyciem nazwy ,,Tefromes” od 1990 roku.
Dowody: odpis umowy spotki TEFORMES Sp. z 0.0. z dnia 3 grudnia 1990 r.

postanowienie Sad Wojewoddzkiego w Katowicach z dnia 6 grudnia 1990 r. o
wpisie do rejestru handlowego RHB — 5846 spotki TEFROMES

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 20 marca 2009 r. dotyczacy
sp6étki TEFROMES Sp. z 0.0. —nr KRS 183252

kopie Monitoréw Sadowych i Gospodarczych dotyczacych spolki TEFROMES
Sp. z 0.0. - nr 251/2003, 157/2004, 171/2005, 135/2007, 162/2008, 145/2009

potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towardw i

ustug oraz podatku akcyzowego z dnia 18 czerwca 1993 r. dot spotki
Tefromes Sp. z o.0.

za$wiadczenie z dnia 26 listopada 2008 r. o nadaniu numern REGON dla
spotki TEFROMES Sp. z 0.0.



Obecny wspolnik i prezes zarzadu Tefromes Sp. z 0. 0. — - prowadzit wraz z
1 (bylym wspdlnikiem spo6tki S.c., Ojcem pozwanego
\ firme¢ pod nazwa Zaklad Ustug Spawalniczych - S

Dowdéd: Rachunek z dnia 5 listopada 1996 roku
Dokument przyjecia na magazyn z dnia 19 listopada 1996 roku

Powod -Tefromes Sp. z 0.0. i pozwany ____ . prowadza dzialalno$é gospodarcza w
zakresie sprzedazy urzadzen spawalniczych i stuzacych do ciecia metali.

Dowdd: Wydruki ze strony tefromes.com.pl
Wydruki ze strony pl

Domena tefromes.com.pl zarejestrowana na rzecz Teformes Sp. z 0.0. zostala utworzona w
dniu 5 wrzesnia 2000 roku.

Dowéd: wydruk ze strony dns.pl dot. domeny tefromes.com.pl

W dniu 28 pazdziernika 2005 r. zostala zarejestrowana domena internetowa tefromes.pl,
ktérej wlasnos$é nalezy do spotki ___ _ . c.

Dowdéd: wydruk ze strony dns.pl dot. domeny tefromes.pl

Do grudnia 2009 roku istniato przekierowanie ze strony teformes.pl na strone Jl, pod
ktdra swoja oferte przedstawiata

Dowad: Pismo pelnomocnika z dnia 20 stycznia 2010 roku

Sad zwazyl, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci nalezy wskazaé powody, dla ktérych Sad nie zdecydowal sie,

pomimo wniosk6w stron, na przeprowadzenie rozprawy i przestuchanie w charakterze strony
T oraz ] -

Ot6z zgodnie z art. 28 Regulaminu Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT,
dalej zwanego Regulaminem, Arbiter zarzadza rozprawe, jedynie w przypadku jezeli uzna, ze
jest to niezbedne dla wszechstronnego wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci sprawy.

Zdaniem Sgdu, okolicznodci, na ktére strony ztozyty wnioski o przestuchanie

i . sg nieistotne dla meritum przedmiotowego sporu. Strony mialy bowiem
zeznawa¢ na okoliczno$¢ powstania oznaczenia ,.tefromes”. Tymczasem z punktu widzenia
niniejszego postgpowania za kluczowe nalezalo uznaé kwestie faktycznego pierwszenstwa
postugiwania si¢ w obrocie oznaczeniem ,tefromes”. Materiat dowodowy zebrany w
przedmiotowym zakresie Sad uznat za wystarczajacy do rozstrzygniecia niniejszej sprawy.



Naruszenie art. 43'%k.c.

Z materialéw zebranych w toku postepowania w sposéb jednoznaczny i nie budzacy
watpliwosci wynika, iz powdd nieprzerwanie od 1990 roku postuguje sie firmq TEFROMES.
Zaznaczenia wymaga, ze fakt ten nie byt kwestionowany prze pozwanego.

Zgodnie z art. 43'%k.c. przedsigbiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone cudzym
dziataniem, moze zada¢ zaniechania tego dziatania, chyba ze nie jest ono bezprawne.

Mozliwosé powotania si¢ na powyzszy przepis uzaleznione jest zatem od wykazania, ze:
1) dziatanie osoby trzeciej zagfaZa lub narusza prawo do firmy,
2) powyzsze dziatanie osoby trzeciej jest bezprawne.

W ocenie Sadu w niniejszej sprawie doszto do kumulatywnego spelnienia przedmiotowych
przestanek.

Ad. 1)

Firma przedsigbiorcy stanowi oznaczenie odrézniajace przedsigbiorce od innych
przedsigbiorcéw obecnych na danym rynku. ‘

Jak wskazuje si¢ w doktrynie ochrona firmy zostala ujeta szeroko i nie ogranicza si¢ jedynie
tylko do ryzyka pomytki co do tozsamosci przedsiebiorcow. W zwiazku z powyzszym kazde
uzycie firmy, o ile jest bezprawne moze by¢ zwalczane. (tak U. Promifiska Komentarz do
art.43(10) kodeksu cywilnego, Czgs¢ ogélna. Komentarz, LEX, 2009.)

W niniejszej sprawie firma powoda brzmi ,,Tefromes Spétka z ograniczona
odpowiedzialnoécia”. Zaznaczenia przy tym wymaga, iz okredlenie »Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscig” jest elementem obligatoryjnym wskazujacym na forme prawna osoby
prawnej, jego uzywanie jest ogélnodostepne pod warunkiem spelienia wymogdw, o ktérych
jest mowa w kodeksie spotek handlowych.

A zatem nalezy stwierdzi¢, ze to oznaczenie ,tefromes” stanowi element odrézniajacy
powoda od innych przedsigbiorcéw operujacych na tym samym rynku. Sporna domena
tefromes.pl inkorporuje zatem w catosci cze$é indywidualizujaca, firmy powoda.

Juz zatem sama rejestracja domeny tefromes.pl mogla zostaé potraktowana jako naruszenie
prawa wylacznego do firmy powoda.

Ponadto sposob uzywania domeny weldi.pl nalezy uznaé, za naruszajacy prawa wylaczne
powoda do firmy.

Otoz przedstawione przez strone powodowa materialy $wiadcza, o tym iz po wejsciu na
strong tefromes.pl uzytkownik internetu byl przekierowywany na strone weldi.pl.

Za prawdziwoscia powyzszego twierdzenia przemawia miedzy innymi pismo pelomocnika
pozwanego z dnia 20 stycznia 2010 roku informujace o usunieciu przekierowania.

Majac na uwadze, ze powdd jest obecny na rynku od ponad 20 lat a takze, iz w swojej
dziatalnosci  gospodarczej wykorzystuje domene  tefromes.com.pl, istnieje  duze



prawdopodobiefistwo, ze potencjalni klienci powoda wchodzacy na strone tefromes.pl mogli
odnies¢ wrazenie, ze odwiedzajg strone nalezaca do powoda lub do podmiotu z nim
powiazanego. W szczegélnosei w sytuacji, gdy ze zgromadzonych w sprawie materialow
wynika, iz powdd i pozwany prowadza dziatalnogé gospodarcza w tej samej branzy - zajmuja
si¢ sprzedaza urzadzen spawalniczych i urzadzen stuzacych do ciecia materiatow. Swiadczy 0
A tym migdzy innymi fakt, ze w ich ofercie znajduja sie produkty pochodzace od tych samych
kontrahentdéw, np. spétki Zinser GmbH.

Ad?2)

Bezprawno$¢ dziatania, o ktérym jest mowa w art. 43'° k.c. jest domniemana, a zatem to na
pozwanym cigzy obowiazek wykazania istnienia wilasnych praw skutecznych wzgledem

uprawnionego do firmy. W niniejszym postepowaniu pozwany istnienia takich praw nie
wykazat.

Za nie wystarczajace w powyzszym zakresie nalezy uznaé¢ powolywanie sie na stosowanie w
prowadzonej prze niego dziatalnosci oznaczenia ,,powloka TEFROMES®. Pozwany nie
wykazal bowiem, aby powyzsze oznaczenie zostato uzywane z pierwszenstwem w stosunku

do powoda. Nie przytoczyl takze dowodow potwierdzajacych twierdzenia, iz oznaczenie
TEFROMES zostalo stworzone przez ) oraz, ze zawarl z
umowe na korzystanie z domeny.

Tym samym nalezy stwierdzié, ze nie zostato obalone domniemanie, o ktérym jest mowa w
art. 43'% k.c.

Reasumujac nalezy stwierdzié, ze rejestracja i uzywanie przez pozwanego domeny
tefromes.pl narusza prawo powoda do firmy.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zar6wno powéd jak pozwany s przedsiebiorcami w rozumieniu art. 2 uznk w zwigzku z
powyzszym istniejg podstawy do oceny prawnej rejestracji przez pozwanego domeny
»tefromes” w dwietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie art. 5 uznk

Art. 5 wuznk stanowi, iz czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
przedsigbiorstwa, ktére moze wprowadzié¢ klientéw w btad, co do jego tozsamosci, przez
uzywanie firmy, nazwy, godta, skrétu literowego lub innego charakterystycznego symbolu
wezesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa.

Powyzszy przepis w sposob jednoznaczny wskazuje, iz jego zastosowanie jest mozliwe
jedynie w przypadku, gdy oznaczenie jest uzywane w charakterze oznaczenie
przedsigbiorstwa. Nie spos6b zatem zgodzié sie z twierdzeniem powoda zawartym w pozwie,

iz bezprawne wykorzystanie nazwy (firmy) innego przedsigbiorcy stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji okreslony w art. 5 uznk.

O naruszeniu powyzszego przepisu mozna byloby bowiem mowié, gdyby firma innego
przedsigbiorcy byta uzywana w charakterze oznaczenia przedsigbiorstwa.
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Pogladem utrwalonym w orzecznictwie w sprawach domen internetowych jest mozliwosé
uznania, iz domena internetowa moze petni¢ réwniez role oznaczenie przedsigbiorstwa w
rozumie art. 5 (tak m.in. wyrok Sadu Polubownego przy PIIT z dnia 13 listopada 2006 1.
~sygn. akt 15/06/PA, wyrok Sadu Polubownego przy PIIT z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. akt
-50/09/PA). Nie cznacza to jednak, ze kazde uzycie domeny moze zostaé potraktowane jako
uzycie jej w charakterze oznaczenie przedsigbiorstwa, np. jezeli nazwa domeny, pod ktéra
prowadzona jest dziatalno$é gospodarcza nie pokrywa sie z oznaczeniami uzywanymi na
danej stronie internetowe;.

Zdaniem Sadu, w niniejsze sprawie mamy do czynienia wiasnie z taka sytuacja, w ktérej to
domena nie jest uzywana w charakterze oznaczenia przedsigbiorstwa. Sporna domena byta
bowiem jedynie uzywana do przekierowania na strone pL

Wobec powyzszego brak jest podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 5 uznk.

Naruszenie art. 10 uznk

W éwietle art. 10 uvznk czynem nieuczeiwe]j konkurencii jest takie oznaczenie towardw lub
ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w blad, co do pochodzenia, ilosci,
jakodel, sktadnikéw, sposobu wykonania, przydatnosdei, mozliwosci zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie
wigze si¢ z korzystaniem z nich.

Jalc zostato wskazane powyzej, w przedmiotowej sprawie, domena tefromes.pl byla
wykorzystywana do przekierowania na inng domene¢ zarejestrowana na rzecz pozwanego 1j.
na domene .pl. Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze uzywanie domeny w
przedstawiony sposob nie miesci sie w hipotezie art. 10 uznk. Sporna domena nie byta
bowiem w spos6b bezposredni uzywana do oznaczania towaréw czy tez ustug,

W zwiazku z powyzszym Sad nie znalazi podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie art.
10 uznk.

Naruszenie art. 3 uznk
Regulamin nie stanowi, iz Sad zwigzany jest oceng prawna dokonana przez strony.

Majac powyzsze na uwadze oraz materiat dowodowy zebrany w calym postepowaniu Sad
uznat za stosowne rozwazenie czy w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania art. 3 uznk.

Zgodnie z przywolang normg czynem nieuczciwej konkurencii jest dzialanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsigbiorcy lub
klienta.

W chwili obecnej internet, stanowi bardzo wazny kanal komunikacji z potencjalnymi
klientami. Przy tworzeniu nazw domen internetowych przedsigbiorcy wykorzystuja
oznaczenia, dzigki ktérym sa oni lub ich produkty identyfikowane na rynku. W domenach
wykorzystywane sa zatem zazwyczaj firmy lub znaki towarowe.
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Zdaniem Sadu, przecietny odbiorca napotykajac w internecie domene. tefromes.pl moégh
odnies¢ wrazenie, iz jest to domena zarejestrowana i uzywana przez podmiot, ktdry w obrocie
postuguje sie firma Tefromes Sp. z 0.0. ’ '

Majac na uwadze wspolprace pomiedzy . T (ojcem pozwanego) 1
. hastgpnie prowadzenia przez . dziatalnosci gospodarczej w spéice
s.c. a takze zblizony profil dziatalnogci gospodarczej prowadzonej przez pozwanego i
powoda Sad doszedt do wniosku, iz pozwany miat wiedzg, iz spétka majaca podobny profil
dziatalnosci postuguje si¢ oznaczeniem ,tefromes”. Tym samym zarejestrowanie domeny
tefromes.pl nalezy potraktowaé jako zmierzajace do wykorzystania skojarzen potencjalnych
odbiorcéw z pozwanym i ewentualne przejecie klienteli.

Powyzsze dziatanie nalezy zdaniem Sadu potraktowaé jako sprzeczne z dobrymi obyczajami
kupieckimi co stanowi naruszenie art. 3 uznk. W opinii Sadu bowiem za dobry obyczaj
kupiecki nalezy uznaé powstrzymanie sic od stosowania w prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej oznaczeh uzywanych przez konkurentow.

Umorzenie postgpowania w stosunku do .

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt (iv) w zwigzku ze $miercia potwierdzona ztozonym

do akt postgpowania odpisem skréconego konieczne stato si¢ umorzenie postepowania
wobec jego osoby.

Koszty post¢gpowania

Art. 35 Regulaminu wskazuje, ze do kosztéw postgpowania arbitrazowego zalicza si¢ wpis,
poniesione przez strone koszty przeprowadzenia dowodéw w postepowaniu rozpoznawczym,
a takze uzasadnione koszty zastepstwa i pomocy prawnej w sprawie.

Strona powodowa wniosta o zasadzenie kosztéw postgpowania w wysokosci 6057 z}. Na
powyzsza kwotg ztozyty sie oplaty skarbowe za wydanie zaswiadczen o wpisie do ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej, oplata kancelaryjna od wniosku przedprocesowego, oplata
skarbowa za pemomocnictwo, oplata od pozwu, wynagrodzenie pelnomocnika tytulem
podjégcia polubownych dziatah w stosunku do pozwanego oraz wynagrodzenie petnomocnika
tytutem kosztéw zastgpstwa procesowego.

Zdaniem Sadu nie wszystkie przedstawione przez powoda koszty, na ktére wskazat powod
zastuguja na uwzglednienie w wietle art. 35 Regulaminu.

Po pierwsze, zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U Nr
2006.225.1635 z pézn. zm.) oplacie skarbowej podlega ztozenie dokumentu stwierdzajacego
udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z
zakresu administracji publicznej lub w postegpowaniu sadowym. Niniejsze postepowanie nie
zalicza si¢ do zadnej z powyzszych kategorii w zwiazku z powyzszym wniesienie oplaty
skarbowej od pelnomocnictwa nalezy uznaé za zbgdne i tym samym, za nieuprawniony
nalezy uzna¢ wniosek o zwrot od drugiej strony postgpowania takiego wydatku.

Po drugie, zdaniem Sadu za pozbawione podstaw nalezy réwniez uznaé ubieganie sie przez
strong powodowa o zwrot kosztéw zwiazanych z dziataniami polubownymi podjetymi wobec
pozwanego, dziatanie te nie wchodza bowiem w zakres postepowania arbitrazowego.
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Majac powyzsze na uwadze Sad postanowil zasadzié od pozwanego na rzecz powoda kwote
5064 ziotych tytutem kosztéw postgpowania arbitrazowego, na ktére sktadaja sie:

— 34 zt — uiszczone tytutem optaty skarbowej za wydanie zaswiadczen z ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, '

— 200 z — uiszezone tytutem optaty kancelaryjnej od wniosku przedprocesowego,

— 3000 zt — uiszczone tytutem oplaty od pozwu,

— 1830 zt — uiszczone przez powoda tytutem zaliczki na koszty zastepstwa procesowego.
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