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Wyrok
Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji,
Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8,
wydany we Wroctawiu, w dniu 31 lipca 2014 .

przez dra hab. Dariusza Adamskiego, arbitra Sgdu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2014 r, sprawy z Powddztwa:

Przedsiebiorstwa Produkcyjnego OknoPlus Sp. z 0.0.

z siedzibg przy ul. Zgodnej 55, 30-444 Krakow — Libertow,

reprezentowanego przez

r.pr. Marcina Matrasa i r.pr. Lukasza Kurka, z Matgorzata Boguszewska Kancelaria Radcy
Prawnego, ul. Raciborska 15e lok. 23, 30-384 Krakow

przeciwko:

-, (wedhug NASK: 1™~ ) o

=

reprezentowanemu przez
adw. Tomasza Urbariskiego, Kancelaria Adwokacka, ul. Gdariska 5/5, 85-005 Bydgoszcz

o ustalenie naruszenia przez Pozwanego praw Powoda, w wyniku zawarcia umowy o

utrzymanie nazwy domeny internetowej oknoplus.pl

Dzialajac na podstawie zapisu na sad polubowny podpisanego przez strone powodowa

w dniu 17 marca 2014 r., a przez Pozwanego w dniu 9 kwietnia 2014 r., Sad:

1. Oddala powédztwo w catosci;

2. Oddala wniosek Pozwanego o zasgdzenie kosztéw postepowania.

1 oy



Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2014 r. do Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
wplynat pozew, w ktérym Powéd zadal stwierdzenia, iz Pozwany w wyniku zawarcia
umowy o utrzymanie domeny oknoplus.pl naruszyt jego prawa.

W uzasadnieniu wskazal, ze jest jednym z wiodacych polskich producentéw
konstrukcji szklanych i stolarki okiennej oraz drzwiowej. W 2000 r. uzyskal prawo
ochronne na stowny znak towarowy ,OKNOPLUS" oraz dwa powiazane stowno-
graficzne znaki towarowe, wszystkie udzielone przez Urzad Patentowy RP na towary
zbiezne z zakresem dziatalno$ci Powoda. Z kolei Pozwany prowadzi w Bydgoszczy kilka
salon6w sprzedazy okien, drzwi oraz wyrobéw z kamienia, takich jak parapety, blaty,
schody oraz posadzki. W maju 2006 r. Pozwany zarejestrowal sporng domene.

Powéd podkreslit, iz sporna domena pozycjonowana jest jako jedna z pierwszych
w wynikach wiodacych wyszukiwarek, zaraz po oficjalnej stronie Powoda. Opis strony
Pozwanego, dostepny z poziomu wyszukiwarki, nie zawiera zadnych informacji
wskazujacych, ze Pozwany jest podmiotem gospodarczym odrebnym od Powoda.
Sytuacja ta zmienifa si¢ w zwigzku z wszczeciem przez Pozwanego dziataii prawnych.
Dodat, iz dochodzac swoich praw réwnolegle do postepowania przed tut. Sadem, Powéd
ztoZyt pozew o ochrone praw w sadzie powszechnym.

Pow(d wskazal jako podstawe swoich roszczen:

- art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (P.w.p.);

-art. 10 ust. 1 art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uz.n.k).

Jak nadmienil, przecietny odbiorca zainteresowany zakupem produktéw
okiennych nie dysponuje wiedza pozwalajgca ma rozréznienie pomiedzy podmiotami
oferujacymi ustugi z wykorzystaniem oznaczedi ,OKNOPLUS" i ,OKNO-PLUS”,
szczegblnie w sytuacji wykorzystywania przez Pozwanego domeny internetowej
http://www.oknoplus.pl, ktéra w jednoznaczny sposéb kojarzy sie z dziatalno$cig
Powoda. Dodat, ze Pozwany celowo promuje swojg dziatalnoéé w sposéb nawiazujacy
do znaku ,0KNOPLUS", bez podawania informacji na temat faktycznego zakresu jego
dziatalnoéci i oferowanych produktéw.

W dniu 30 maja 2014 r. do Sadu Polubownego wptyneta odpowied? na pozew, w

ktorej Pozwany zazadal oddalenia powédztwa w catoéci i obcigzenia Powoda kosztami
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Pozwany w pierwszej kolejnosci jest zdania, ze réwnoczesne zlozenie przez
Powoda pozwu przed sadem powszechnym moze prowadzié do dwéch sprzecznych ze
sobg rozstrzygnie¢ sadowych. Jak podkreéla, rozpoczat on dzialalnoéé gospodarcza
przed podjeciem przez Powoda dziatah majacych na celu zastrzezenie znaku
towarowego odpowiadajacego brzmieniu spornej nazwy domeny. Zawsze tez podkreélat
Yaczaca go relacje przedstawicielstwa jedynie ze spbtka ,M&S" Pomorska Fabryka Okien
Sp. z 0.0.. Wedtug Pozwanego rezultat wyszukiwania nazw w Internecie, ktéry wskazuje
na prowadzenia przez Pozwanego dzialalnosci w Bydgoszczy, nie pozwala na mylne
utozsamienie go z Powodem lub podjecie przypuszczenia, ze podmioty te s3 ze soba
powigzane. Firma MS wskazana jest jako producent okien na stronach Pozwanego; taka
sama jak tej firmy jest takze kolorystyka jego stron internetowych. Dodaje takze, iz
przedsigbiorstwo Pozwanego zajmuje sie montazem stolarki drzwiowej i okiennej, nie
za$ jej produkcjg - jak Powéd.

W kolejnym piSmie - przekazanym Sadowi w dniu 17 lipca 2014 r. - Powéd
wskazal, iz wydruki ze strony internetowej http://www.oknoplus.pl/ oraz wydruki z
wyszukiwarki internetowej Google (zal. 9 do Pozwu} wskazuja, iz Pozwany nie
wykorzystywat jakichkolwiek oznaczen odrézniajacych, ktére moglyby wskazaé
potencjalnym zainteresowanym, iz nie jest on powigzany z powodem. Jak zaznacza,
dopiero w wyniku skierowania przez Powoda roszczefi w przedmiotowym zakresie
doszto do modyfikacji wyéwietlanych tam treéci poprzez wskazanie, iz dziatalnoéé¢
Pozwanego prowadzona jest na terenie Bydgoszczy. Nadal jednak Pozwany
wykorzystuje jedynie oznaczenie "OKNOPLUS", nie wskazujac, iz faktyczna nazwa
prowadzonej przez niego dziatalnoéci gospodarczej brzmi ,0KNO-PLUS Elementy
Budowlane" oraz nie wymieniajac imienia i nazwiska przedsigbiorcy. Powéd podkreéla
tez, iz strona http://oknoplus.pl/ wyéwietla sie jako jedna z pierwszych w wynikach
wyszukiwania przy pomocy Google. Wedhig strony powodowej $wiadczy to o tym, iz
Pozwany podejmowal celowe starania w celu maksymalnej ekspozycji tego hasla i
skojarzenia go z oficjalng strong Powoda. Juz bowiem w momencie rejestracji domeny
(2006 rok) ogdlnopolska znajomos¢ produktéw oferowanych przez Powoda byta na tyle
znaczna, iz nie mozna przyjac, by Pozwany nie miat §wiadomosci, do jakich skojarzen
wiréd odbiorcow chce nawiazaé. Strona powodowa wskazuje réwniez, iz nazwa
domeny http://oknoplus.pl/ nie jest nazwa dziatalnosci gospodarczej prowadzonej

przez Pozwanego. Pozwany w celowy sposéb wykorzystal oznaczenie "OKNOPLUS"
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nawet pomimo technicznej mozliwoSci zarejestrowania domeny http://okno-plus.pl/,
co réwniez uzasadnia przekonanie o braku mozliwosci powotlania sie przez niego na
znamiona dobrej wiary.

Jak podkreélit Pozwany w kolejnym pismie, przekazanym Sadowi w dniu 24 lipca
2014 r, na skutek rejestracji przez strone pozwang domeny internetowej
www.oknoplus.pl nie mogto nastgpi¢ wprowadzenie w biad potencjalnych klientéw
Powoda, albowiem Pozwany w zwigzku z rejestracja w/w domeny nigdy nie
prezentowal za jej posrednictwem wyrobéw innych niz znajdujace sie w ofercie
handlowej spétki M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z 0.0. z siedzibg w Shupsku. Ponadto,
w okresie w ktérym doszio do rejestracji witryny internetowej www.oknoplus.pl nie
miat on zadnej wiedzy o istnieniu przedsiebiorstwa Powoda. Wykreslenie myélnika
pomigdzy cztonami ,okno” i ,plus” w nazwie spornej domeny nie miato na celu
»upodobnienia” si¢ do firmy Powoda, a jedynie wynikato ze wzgledéw czysto
uzytkowych i miato na celu ulatwienie wyszukiwania firmy Pozwanego przez
potencjalnych klientéw. Pozwany dodat takze, iz w toku prowadzonej przez Pozwanego
dziatalno$ci gospodarczej, w tym z wykorzystaniem domeny www.oknoplus.pl, jak
dotad nie wystapit chotby jeden przypadek, by doszto w ten sposéb do wprowadzenia w
blad jakiegokolwiek klienta mylnie sadzacego, ze Pozwany jest przedstawicielem
powodowej firmy, co tylko potwierdza catkowits bezzasadno$¢ wnioskowania Powoda

w tym zakresie.

Z ogledzin wygladu i tresci stron: http:/ /www.oknoplus.com.pl/ {strona Powoda),
http://www.oknoplus.pl/ oraz http://www.ms.pl/, przeprowadzonych w dniu
zakoriczenia postepowania rozpoznawczego w sprawie wynika, iZ juz na pierwszej
podstronie w domenie ocknoplus.pl (,0 firmie”) znajduje si¢ zdanie: ,Jeste$my
przedstawicielem czolowego producenta stolarki okiennej MS”. Podstrona ,Okna PCV”
zaczyna sig¢ od zdania ,Posiadamy w ofercie okna z PVC (potocznie PCW, czyli
polichlorek winylu) produkcji MS”. Na podstronie ,Okna drewniane” znajdujg sie
nastepujgce zdania: ,0kna drewniane MS wprowadza do kazdego pomieszczenia cieply
nastréj i zdrowy klimat. Naturalny urok drewna i szlachetne pochodzenie oraz trwatosé
okien MS tworza z nich prawdziwie przyjazny produkt” Na podstronie ,Drzwi
podnoszono-przesuwne MS iD Design” zawarto m.in. nastepujace zdanie: «Wychodzac

naprzeciw aktualnym trendom architektonicznym MS wzbogacita swoja oferte o drzwi



HS PVC podnoszono-przesuwne MS iD Design.” Wreszcie, na podstronie ,Drzwi PCV”
znalezé moZna nastgpujgce stwierdzenia: ,W ofercie MS znajdujg sie drzwi pekne,
oszklone w réznych konfiguracjach ze szklem gladkim i ornamentowym, szkiem
wypuklym, jak réwniez wypeknieniem panelowym z efektem tréjwymiarowym. Oprécz
oferty standardowej MS wykonuje drzwi pod indywidualny projekt Klienta: w szerokiej
gamie kolorystycznej, z bogatym wyborem paneli, z dodatkowymi wzmocnieniami
antywlamaniowymi, z réznego rodzaju uchwytami, zamkami, klamkami i innymi
dodatkami”.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sad zwazyl, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci Sad wyjasnia, iz dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy bez
znaczenia jest wytoczenie przez Powoda réwnolegle do toczacego sie przed tut. sagdem
powddztwa przed sadem powszechnym o ochrone praw do znakéw towarowych.
Zgodnie z art. 1165 § 3 k.p.c. wniesienie sprawy do sadu powszechnego nie stanowi
przeszkody do rozpoznania sprawy przez sad polubowny. Z kolei skutki wydania
niniejszego rozstrzygniecia dia przebiegu postepowania przed sadem powszechnym

okreslaja zasady, ktére nie majg zwigzku z niniejszym postepowaniem,
W zakresie merytorycznego rozstrzygnigcia sprawy:

W rozstrzygane] sprawie nie doszlo do naruszenia zadnego z udzielonych
powodowi praw ochronnych na znaki towarowe. Pozwany nie popetnit tez zadnego
czynu nieuczciwej konkurencji.

W obydwu przypadkach argumenty Powoda zmierzajg do wykazania, iz w
rozstrzyganej sprawie zachodzi ryzyko konfuzji, 4. wprowadzenia w biad potencjalnych
klientéw Powoda co do pochodzenia produktéw dystrybuowanych przez Pozwanego
Przy pomocy stron internetowych w spornej domenie. Zdaniem Powoda klienci ci,
poszukujgc w Internecie jego produktéw, mogliby w wyniku owego bledu dokonaé u
Pozwanego zakupu produktéw innego producenta, ktére - co jest okolicznoécig
bezsporng - s3 zaré6wno podobne do produktéw dystrybuowanych przez Pozwanego,

jak i mogg stanowi¢ ich substytuty, t.j. pozostajg do nich w relacji konkurencji.
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Argumentacja Powoda w zakresie ryzyka Kkonfuzji nie zastuguje jednak na
uwzglednienie, ze wzgledu na zawarte na stronach w spornej domenie stwierdzenia,
ktbre nie pozostawiajg watpliwosci co do powigzania Pozwanego jedynie z innym niz
Pow6d producentem drzwi i okien. Co szczeg6lnie istotne, stwierdzenia te zawarte 53 na
niemal kazdej z stron w spornej domenie, poczawszy od strony domowej, poprzez
kolejne strony dotyczace drzwi i okien. Tego rodzaju odniesienia znajduja sie réwniez
na notarialnie po$wiadczonych wydrukach stron Pozwanego, zataczonych przez
Powoda do pozwu, co uzasadnia wniosek, iz réwniez w chwili wytoczenia pozwu nie
istniato realne ryzyko konfuzji. Tym samym nieprawdziwa jest gléwna teza Powoda,
wedlug ktérej Pozwany celowo promuje (badZ promowal w przeszloéc) swoja
dziatalno$¢ w sposob nawigzujacy do znaku ,0KNOPLUS", bez podawania informacji na
temat faktycznego zakresu jego dziatalnosci i oferowanych produktéw.

Ponadto (mimo iz kwestia ta ma znaczenie zdecydowanie mniejsze niz wskazana
powyzej), dodaé warto, iz kolorystyka i uklad stron internetowych w spornej domenie
wyrazZnie przypomina t3 ze stron w domenie ms.pl, zdecydowanie natomiast rézni sie od
stron w domenie Powoda oknoplus.com.pl. To réwniez zmniejsza prawdopodobiefistwo
zaistnienia konfuzji.

Powyzsze okolicznosci majg wigksze znaczenie w sprawie niz podkreslany przez
Powoda brak wystarczajacego odréznienia obydwu oznaczeri (Powoda i Pozwanego) w
wynikach wyszukiwania przy pomocy serwisu Google Jub brak myélnika pomiedzy
obydwoma czionami nazwy uzywanej przez Pozwanego w nazwie domeny, co w istocie
sugeruje istnienie zwigzku pomiedzy obydwoma podmiotami. Nawet bowiem jeél
wiedziony takimi mylnymi sugestiami, potencjalny klient wszedtby na strone
Pozwanego (mimo spozycjonowania przez Google strony internetowej Powoda powyzej
strony Pozwanego}, z jej tresci dowiedzialby sie od razu, iz Pozwany jest dystrybutorem
stolarki okiennej i drzwiowej zupelnie innego niz Powéd producenta. Innymi stowy
przekonatby sig, iz pomiedzy stronami postepowania nie wystepuje jakiekolwiek
powiazanie gospodarcze. To z kolei eliminuje ryzyko powstania konfuzji.

Sad podkresla, iz ryzyko wprowadzenia w biad, zaréwno na gruncie P.w.p, jak i
u.znk, nie moze mie¢ charakteru jedynie hipotetycznego lub przejéciowego, ale
powinno odnosi¢ si¢ do realnie przewidywalnych decyzji klientéw co do zakupu
oferowanych przez przedsigbiorc6w produktéw. To z kolei wymaga catoéciowej analizy

stanu faktycznego. Taka calo§ciowa analiza w rozstrzyganej sprawie prowadzi wyraznie
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do wniosku, iz, ze wzgledu na treéé stron internetowych w spornej domenie, nie istnieje
realne ryzyko wprowadzenia w blad klientéw Powoda co do pochodzenia towaréw
dystrybuowanych przez Pozwanego.

W tych okoliczno$ciach Sad, po pierwsze, uznaje za nieudowodnione zaistnienie w
rozsirzyganej sprawie przestanki ,ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w btad”, o ktérej
mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p, aw konsekwencji stwierdza brak naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy. Po drugie, Sad uznaje za nieudowodnione zaistnienie
przestanki z art. 10 ust 1 uznk, tj. takiego oznaczania przez Pozwanego
dystrybuowanych produktéw, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w biad co do ich
pochodzenia. Po trzecie, poniewaz wniosek o naruszeniu dobrych obyczajéw przez
Pozwanego - jako przejaw wypelnienia przez niego przestanki naruszenia art. 3 ust. 1
uwznk. - oparty zostat przez Pozwanego na nieudowodnionej tezie o ryzyku
wprowadzenia klientbw Powoda w blad co do pochodzenia produktéw
dystrybuowanych przez Pozwanego, réwniez w tym zakresie naruszenie uznane zostaje

przez Sad za niendowodnione.

W zakresie kosztéw:

Sad oddala wniosek Pozwanego o zasadzenie kosztéw postepowania. Art. 35 ust. 1
i 2 Regulaminu stanowi bowiem, i strona powinna zglosi¢ wszelkie poniesione przez
nig koszty postepowania arbitrazowego, a do zgloszenia powinna zalgczyt dokumenty
potwierdzajace poniesienie tych kosztéw. Biorgc pod uwage powyisze zgloszenie
Arbiter ustali i zasadzi na rzecz strony wygrywajacej koszty postepowania
arbitrazowego od strony, ktéra przegrata sprawe. Poniewaz w wyznaczonym przez
Arbitra terminie strona pozwana nie przedstawita zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 35
ust. 1 Regulaminu, uwzglednienie wniosku strony o zasadzenie kosztéw postepowania,

zwlaszcza kosztéw zastepstwa i pomocy prawnej, jest niemozliwe.

Ze wzgledu na powyzsze Sad orzek} jak w sentencji.
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