Sad Polubowny ds. Domen internzicwych
przy Poiskiej izbie Informatyki i Telekovaunikscji
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Wyrok

Sadu Polubowuego
wydany 14 stycznia 2021 r. w Warszawie

Sad Polubowny ds. Domen Internetewych w sklaazie:

dr hab. Marek Swierczynsli — Arbiter Sadu Folubownego

po rozpoznaniu 14 stycznia 2021 r. sprawy:

z powddztwa: Maksym Plecner dziaiajgcy jako zarzadca suxcesyjny przedsigbiorstwa
w spacku: Marian Plecner ,,VIKI” w spadku, ul. Sowiz $, 62-0&0

Tarnowo 'cdgdrne

Przeciwko: prowadzgca dzielalno$¢ gospodarczg pod firmy

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku zawercia umowy o utrzyiiywanie nzzwy

domeny internetowe;:
»ivemax.com.pl”

na podstawie zapisu na Sgd Polubowny ds. Domen Intercetowych przy Polskiei Izbie

Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 16 wrze$nia 2020 r. przez Powoda i Pozwans,

orzeka

1. Pozwana w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej

sivemax.com.pl” naruszyla prawsa Foweis.



Zasadza od Pozwanej na rzecz Powoda zwrot kosztéw postgpowania w kwocie 9.717
(dziewie¢ iysigcy siedemnset siedemnascie) ziotych, obejmujgcych koszt oplat
sadowych w wysokosci 4.182 zt oraz 5.535 2zt tytulem kosztéw pomocy prawnej i

Zastepstwa procesowego.

Uzasadnisnie

Stan sprawy ustalony na podstawie pisio procesewych

W dniu 30 pazdziernika 2020 r. do Sadu Polubownego ds. Domen internetowych woiynch

pozew Maksyma Plecnera dzjaiajacego jako Zarzadca sukcesyjny przedsigbiorstwa w spaaku:

Marian Elecner ,,VIKI” w spadku. W pozwie tym Powcéd Zgda siwierdzenis, ze Pozwaia W

wyniku zawarcia unowy o utrzymanie nazwy comeny interneiowej ,.ivemax.com:.pl”

naruszyla jego prawa.

W uzasadnieniu Fowéd podnidst, ie:

1.

Iviarian Plecner od 2005 r. prowadzil dzialalno$é gospodarczg pod firmg Marian
Plecner ,,Viki” polegzjaca ra sprzedazy czesci samochodowych. W dniu § maja 2919
r. Mizrian Flecner zmarl, a zarzed suksesyjny ned przedsigbicrstwem w spadku przejai
zarzadca sukcesyjny — Maksym Flecner.

Drziataino$é gospodarcza Powoda prowadzona pod oznaczeniem IVEMAX w sposob
rzeczywisty i ciagty. W daiu 3 czerwca 2014 r. Powdd stal si¢ abonenter. domeny o
nazwie ivemax.com, pod ktérg zosial zatozony sklep iuternetowy oferujgcy sprzcdaz
czesei samochodowych.

Od poczgtku isinienia skiepu internetowego Powodd nieprzerwanie postuguje sie
oznaczeniem IVEMAX nie iylko w nazwiz ww. domeny internetowej, lecz réwniez w
tresciach pod nig zamieszczanych do oznaczania czgéci samochodowych oraz usiug
ich sprzedazy.

Ponadto Powdéd od poczatku regularnie inwestuje w promocje i reklamg swojej
dzialalnodci, w tym wskazanej strony internetowej, w szczegolnosci poprzez ustugi

pozycjonowania. Dzialalnos¢ prowadzona przez Fowoda pod oznaczeniem IVEMAX

N



posiada charakter ogélnopolski. Marka jest rozpoznawalna wsréd konsumentéw i

kojarzona z dziatalnoscig Powoda.

Powdd na podstawie umowy licencyjnej z dnia 2 listopada 2019 r. zawarte] z
> uzyskat rowniez licencj¢ na prawo ochronne do stcwnego znaku

towarowego IVEMAX (nr prawa ochronnego R.31€142). Na podstawie ww. umowy

licencyjnej Powéd uprawniony jest rOwniez w imieniu uprawnionej ze znaku

towarowego IVEMAX do dochodzenia wszelkich roszcezeii z tytulu jego naruszenia.

Pozwana w dniu 5 stycznia 2015 r. stata si¢ abonentem domeny internetowej o nazwie

ivemax.cora.pl, ktérej dotyczy przedmiotowe posigpoweanie.

Pozwaria prowadzi dzialalnos¢ konkarencyjng wzgiedem Powoda polegajgea na

sprzedazy detalicznej czgéci i akcesoriow Go pojazdéw samochodowych.

Pozwana pod sporng domeng prowadzi m.in. dziatalno$é polegajgcg na sprzedazy

czgsci samochodowych. Oferowane przez nig iowary sg identyczne w stosunku do

wskazaaych w wykazie znaku towarowego ,,l VEMAX”, jak iowniez znzjdujacych sie

w ofercie Powoda.

. Na poparcie powyzszych twierdzen Pow6d przedstawil szereg dokumentéw, w tym

faktury, umowg licencyjna, raporty, wydruki z baz danych i stron internetowych.

Jalko podstawe prawng swolch roszezes Powdd wskazal:

— art. 296 usi. 2 pkt 2 ustewy Prawo wlasnosci przeinysiowe;j, art. 3 ust. 1, 5, 10

ust. 11 15 ustawy o zwaiczaniu ajeuczciwej konkurencji.

W pismie z 16 listopads 2020 r. Pozwapa siwierdzila, Ze nie zgadza si¢ z zarzutami

Powoda: ,,W tamiym czasie mozna bylo wykupi¢ scbie domeng o nazwie jakiej si¢ chee.

Domeny o podobnej nazwie s3 wolne do dzis. I kazdy moze je naby¢ w dowolnej chwili”.

Domeng ivemax.com.pi zakupita 5 listopada 2015 r. i do dzi$ jest jej ,,wlascicielen”. Flaci

abonament i obowigzuje ja umowa o utrzymaniu nazwy domeny internetowe;.

Sgd ustalii, Ze:

. Pozwana jest abonentem doineny internetowej o nazwie ivenax.com.pl. Jako abonenta
wskazano: , . ) ”, z datg

rejestracji | maja 2015 r.



2. Powo6d na podstawie umowy licencyjnej z duia 2 listopada 2019 r. zawartej z
Magdaleng Horata uzyskal licencj¢ niewylgczng na prawo ochronne do stownego
znaku towarowego IVEMAX (nr prawa ochionnego R.316142). Na podstawie ww.
umowy licencyjnej Pow6d uprawniony jest rowniez w imieniu uprawnionej ze znaku
towarowego IVEMAX do dochodzenia wszelkich roszczen z tytutu jego naruszeria.

3. Powod dziala jako zarzadca sukcesyjny przedsigpiorstwa w spadku. Zgodaie z
obowigzujgcymi przepisami zarzgd sukcesyjny obejmuje zobowigzanie do
prowadzenia przedsigbiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynnosci sagdowych i

pozasacowych zwigzanych z prowadzeniem przedsigbiorstwa w spadku.

Sad uznal przedstawicne twierdzenia i dowody za wystarczajace w sprawie. Strony nie

wniosty 0 wyznaczenie rozprawy.

Sad zwadyi ce nastepuje:

1. Przedmiotem sporu jesi stwierdzenie czy doszlo do naruszenie praw Fowoda w wyniku
zawarcia przez Pozv/aniego umowy o utrzymania nazwy spoinej domeny internetowe..
Zgodnie z postar.owieniami Regulaminu N/.EK pkt 22 | .w przypadku vystgpienia osoby
trzeciej do Sgdu polubownego przeciwho Abonentowi z zZgdaniem opartym na
stwierdzeniu, ze Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszyl prawa
tej osoby, Abonent doreczy Sqdowi Polubownemu podpisany zapis na Sgd Polubowny w
terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu”. Podpisanie zapisu na sga
polubowny jest rownoznaczne z przyj¢ciem kizuzuli arbitrazowej bedgee; podstawa
rozstrzygniecia sporu przez w/w Sgd. Jak wynika z a2kt sorawy zarowno Powdd, jak i
Pozwany dokonali skutecznie zapisu na Sgd Folubowny przez ziozenie wymagauych
podpisanych i wypetnionych formularzy. Tym samym niniejszy 3ad jest wlasciwy do

rozstrzygniecia sporu.

2. Rejestracja domeny internetowej nie moze naiuszaé praw bezwzgiednych wynikajacycls
Z rejestracji znakGw towarowych, a korzystanie z domery powinno si¢ odbywac zgodnie

z zasadami prawidlowej gospodarki i zasadami uczciwej konkurencji.
3. Przestanki naruszenia prawa ochronnego na znal: towarowy okresla art. 29€ ust. 2 p.w.p.
W $wietle tego przepisu w przypadku kolizji domeny interneiowej ze znakiem

towarowym do naruszenia prawa ochronnego na ten znak moze cojsé, jesli spetnione sa



nastepujace warunki: 1) kolidujgca domena jest uzywana w charaiterze znaku
towarowego w obrocie gospodarczym, tj. jako identyfikator Zrédla pochodzenia
toward6w lub ushig; 2) uzywanie domeny odbywa si¢ na terytorium RF; 3)
wykorzystanie w domenie znaku ma charakter bezprawny, ij. znak uzyty jest bez zgody
uprawnionego z tytwlu prawa ochronnego na znak i bez tytulu prawnego po stronie
dysponenta domeny do uzywania takiego znaku; 4) doinena jest identyczna lub podob::a
do zarejestrowanego znaku towarowego i jest uzywana w zwigzku z towarami 1
ustugami identycznym: lub podobnymi do tych, na rzecz ktérych zostal za:ejestrowany
ten znak, co moze spowodowac u czesci odbiorcdw blad, polegajacy w szezegolnosei na

skojarzeniu z domeng.

W przedmiotowe] sprawie kryieria te zosiaty spelnione. V/ szezegdlooéei Sad dokonai
ustalenia istnienia kolizji mi¢dzy domeng internetowg a znakiem towarowym ze
wzgledu na uzywenie je} w funkcji znaku iowarowego. Jak stwierdzil SN w wyroku z
11.12.2013 r., uzycie znaka w domenic internetowej stznowi jedng z foim:
wykorzystania znaku w $rodowisku internetowym (IV CEIZ 191/13, CSMNC 2014, Nr 3,
poz. 95).

Pozwana zarzuca, Ze rejestracja domeny byla zgodnz z prawein. Jel. jednak siusziie
wskazano w doktrynie formaluie kazda osoba moze dokona¢ rejestracji wybrangj nazwy
domeny, co nic oznacza jedrzak, ze w przypudku rejestracji oxre$lonej nazwy donieny ria
zasadzie pierwszensiwa nie dojdzie do kLolizji z cudzym zaakiem towarowyin (.
Ozegalska-Trybalske, w: System Prawa Frywatinego, t. 14C, red. R. Sxubisz, Warszawa
2017, s. 707). Fakt skorzystania z pierwszenstwa w zakiesie rejesiracji domeny nie
wyklucza zatem naruszenia praw inayck oséb i moze skutkowa¢ rcszezeniami ze strony
0s6b trzecich (zob. takze wyr. Sgdu Polubownego z 5.8.2014 r., 03/14/PA w sprawie
domeny adseffactive.pl.). Nie jest rowniez prawidlowe twierdzenie Pozwanej, ze jest
,wiadcicielem” domeny. Rejestracja domeny nie tworzy Zadnego prawa wylacznego na
podobienstwc wilasnosci. Jest to tylko uprawnienie wzgledne, wynikajace z umowy

zawartej z rejestratorem (I'{ASL.).

Powdd na podstawie umowy licenicyjnej z dnia 2 listopada 2019 r. zawartej z Magdaieng
Horata uzyskat licencj¢ na prawo ochronne do slownego znaku towarowego IVEMAX
(nr prawa ochronnego R.316142). Na podstawie ww. umowy licencyjnej powod
uprawniony jest rbwniez w imieniu uprawnionej ze znaku towarowego IVEMAX do

dochodzenia wszelkich roszczen z tytutu jego naruszenia.



Nazwa spomnej domeny zawiera element sloway chronionego znaku towarowego
LJVEMAX?”, Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego nalezy przyjac. ze
wiasnie z nim kiient wigze okreslone produkty z Powodem. Produkty obj¢te rejestrac;g
znaku towarowego oraz produkty oferowane za posrednictwem siwrony internetowej
dostepnej za posrednictwem sporiej domeny sg identyczne lub podobne. Istuieje
wysokie prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad kiientéw, w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia oznaczen stosowanych na ww. stronie internetowej ze znakiem: towarowyin
LIVEMAX”, lak shusznie wskazal SA w 3zczecinie w wyioku z 1%.1.2015 1., podstawg
uwzglednienia roszczenia o naruszenie prawa ochronnego nie stanowi samo
wykorzystanie oznaczenia w adresie iniernetovrym, ale takie postuzenie si¢ nim, ktore
prowadzi do zaklGcenia funkcji znaku przez wpiowadzenie niedezpieczenstwa
wprowadzenia w blad co do pockcdzenia towaru lub usiugi elbo do naruszenia funkeji
reklamowe; znaku (I ACa 663/14, Legalis). Materiai dowodowy zebrany w spruwie
potwierdza istnienie takiego ryzyxa.

Jak wynika z akt sprawy :ejestracja domeay inteinetowej ,,ivemax.com.pl” nastgp.ita w
czesic, gdy rowéda prowadzil juz dobrze rozpoznawalny sklep internetowy.
wykorzystujacy oznaczenie ,ivemax”. Listz proquktéw opisywana na stron.e
internetowej w domenie 'ozwanej jest bardzo podobna bgdz identyczna do produktow
ofercwanyck: pizez Fczwang. Zdaniera Sgdu nazwa spornej domeny r1oze wprowaczic
klientéw w biad, tym vardziej ze zachodzi w tym przypadlu réwniez podobienstwo badz
identycznos¢ produkiow. lest to dzialaloo$é skiecowana do tego samego kregu

odbiorcow, a $wiadczone ustugi sg konkurencyjae i komplementarne.

Rejestracja spormej domeny i posiugiwanie si¢ nig przez Pozwang siwerza
niebezpieczenstwo wprowadzenia w bigd odbiorcéw. jak wskazuje siz w doktrynie
uzycie znaku w domenie przez podmiot nieuprawniony moze sta¢ si;; zrédtem bigdnego
przeswiadczenia klientéw, ze strony intemetowe znajdujace siz ped tym adreszin
domenowym nalezg Go uprawnionego do znaku (por. J. R. Antenivk, Cchronu znakéw
towarowych w domenach internetowych w swietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, “UG 2003, nr 7, s. 2 i n.). Funkcjonowanie w internecie dwoch bardzo
podobnych dorien oferujgcycii te same produkty powoduje realne zagrozenie interesow
klientéw, ktoérzy moga myli¢ si¢ przy wpisywaniu adresow do przeglgdarek. Ryzyko
konfuzji przecigtnego odbiorcy zalezy m.in. od odrézniajgcego charakteru chronionego

znaku. Jest tym wigksze, im silniejsza jest moc odroézniajaca znaku towarowego, ktora



10.

11.

12

13.

wynika z jego samoistnych cech lub znajomosci, rozpsznawainosci znaku na rynku. Im
bardziej znak towarowy jest znany, iym bardziej wzmocniony jest jego charakte:r
odrézniajgcy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy si¢ wysoce
odr6zniajgcym charakterem wynikajagcym z jego znajomosci wsrod odbiorcéw, naiezy
rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznodci danego przypadicu, w szczegélnosci udzial
znaku towarowego w rynku, nat¢zenie, zasigg geograficzny i dlugoéé okresa jego
uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego promocji
(J. Ozegalska-Trybalska, w: System Prawa Prywatnego...op.cit., s. 707); por. wyr. SA w
Warszawie z 23.10.2012 r., I ACa 373/12, Legalis).

Na poparcie swoich roszczen Powdd powotal réwniez przepisy astawy o zwalczuniu
nieuczciwej konkurencji (uznk). Obok przepisow ustawy - Frawo wiasnosci
przemystowej stanowig one podstawsg sankcjonowania réznych form ekspioatacji
znakéw w domenach internetowych. W ocenianym przypadku stanowig uzupelniajgcy
rezim ochronny.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk, czynem :ieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z
prawem iub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza iud ierusza iateres innego
przedsi¢viorcy lub klienia. Z kolei w $wielle art. 5 uznk czynem nieuczciwej
konkurencji jesi takie oznaczenic przedsigbiorstwa, kidre moze wprowadzié klientéw v
biad co do jego tczsamodci, przez uzywanie firmy, nazwy, godta, skrétu literowego iuu
innego charakierystycznegc symbolu wczesnicj uzywanego, zgocdnie z prawem, do
oznaczenia inr.ego przedsi¢biorstwa.

W ocenie Sadu rejestracja spornej domeny przez Pozwaug narusza doore obyczaie, pod
pojeciem ktérych rozumie sig szczegblng umiejetnosé, staranncséé zewocows, uczeiwoss
dziatania craz dobra wiarg. W nazwie domeny Pozwarej przejeto charakierystyszny i
decydujacy o odréznialnosci na rynku element oznaczen Powoda. Fowodowi
przystuguje bezspornie czasowe pierwszenstwo uzywania znaku towarowego
»~IVEMAX”. Zostal on wykorzystany przez Fozwang w sposob niezgodny z uczciwyrai
praktykami handlowymi.

Pozwana, rejestrujgc sporng decmeng i wigzac ja nasi¢pnie z dzialalnoscig prowadzong w
obszarze dziafainosci Powoda, musiata lup powinna byla wiedzieé, ze naruszy prawa
Powoda, uwzgledniajgc w szczegoéinosei fakt, ze przedsigbiorca korzystajacy z domeny
stanowi dla Powoda konkurencj¢ w zakresie oferowanych produktow i ustug. Powdd

wykazal, ze oznaczenie IVEMAX stanowi istotny elen:ent prowadzonej przez niego



dziatalnosci. Brak jest natomiast inforiaacji o iym, aby Pozwanej przystugiwaty
jakiekolwiek prawa do tego oznaczenia ani tez aby miata jakikolwiek uzasadniony

interes w zgloszeniu i rejestracji spornej domeny.

14. Material dowodowy w sprawie pozwala réwniez na przyjecie, ze Pozwana swoim
zachowaniem wypelnita znamiona czynu niedozwolonego, o ktérym mowa w art. 10 ust.
1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczeg6lnosci Powod wykazat, ze
postugiwanie si¢ przedmiotowym oznaczeniem w nazwie domeny moze wprowadzué

klientéw w blad co do pociodzenia produktéw i ustug (sklepu internetowego).

15. Sad uwaza, ze sam fakt rejestracji i uzywania domeny zawierzjacej cudzy znax
towarowym nie powinien by¢, jako taki, trak-towany jako nicuczsiwe utradnianie inneiu
przedsigbiorstwu dostgpu do rynku w rozumieniu art. 15 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Mie kazde zachowanie, ktGie niekorzysinie wplywa ra
dziatalr.o$¢ innego przedsigbiorstwa, moze by uznane 2a czyn nieuszciwej kockurencii.
Takg interpretacj¢ poiwierdza orzeczniciwo, w ktérym kwestionowzne jest
automatyczne stwierdzanie, ze rejestracja domeny idencycznej lub podobnej do cadzege

zazku towarowego stanow: nieuczciwe utrudnianie dostepu do ynku.

16. WMiajac powyzsze na uwadze Sad siwierdza, Zze Fozwana, w wyniku zewarcia umowy o
utrzymanie nazwy Goraeny internetowej ,ivemex.com.pl”. 2aiuszyla art. 290 usi. 211 3
ustawy Frawo wlasnosci przemyslowej orez art. 3 ust. i, 3 i 1C ust. 1 ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

O kosztach postgpowania orzeczono zgoadnie z Kegulaminem: Sadu, przedstawionym przez
Powoda zestawieniem kosztéw postgpowania oraz stosujae odpowiednio przepisy w surawie

kosztéw pomocy prawnej.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Haek Suesl

dr hab. Marek Swierczynski  Ireneusz Matu.ick
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