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przeciwko:

0 stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji przez pozwanego
domeny

<iphone.com.pl>

dziatajac na podstawie zapisu na sad polubowny z dnia 3 wrzesnia 2014 r. przez
Powoda oraz z dnia 2 pazdziernika 2014 r. przez Pozwanego

1) stwierdza, Zze Pozwany » W wyniku zawarcia umowy o
utrzymywanie nazwy domeny internetowej <iphone.com.pl> naruszyt prawa
Powoda, Apple Inc.;

2) znosi koszty postepowania pomiedzy Stronami.
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L. Przebieg postepowania i rys argumentacji Stron

1. Pozew w niniejszej sprawie wptynat do Sadu w dniu 21 lutego 2014 r. W
pozwie Powod zarzucit Pozwanemu, ze ten wykorzystuje w dziatalnosci
gospodarczej sporng domene, i 7e takie dziatanie narusza prawo Powoda do
wspolnotowego znaku towarowego IPHONE nr WZT.005341301 oraz prawo z
uznanej na obszarze Unii Europejskiej rejestracji miedzynarodowej znaku
towarowego IPHONE nr IR-1071173, a takZze, ze stanowi Czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu art. 3 i art. 10 u.z.n.k. Wskazat ponadto Powadd, Ze
znaki towarowe IPHONE sg znakami renomowanymi i powszechnie znanymi, a
Pozwany korzysta w sposéb nieuprawniony z tej renomy. Powdd przedtozyt
liczne zawierajace dane liczbowe dowody uzywania oznaczenia IPHONE dla
produktow o charakterze telefonéw komaorkowych i przedtozyt dowody
wskazujace, ze produkty te sa bardzo popularne w skali Swiatowej.

2. Powdd wskazat w pozwie, Zze Pazwany jest abonentem spornej domeny
<iphone.com.pl>, poprzez ktéra ‘“zapewnia swoim klientom dostep do
najnowszych produktow i ustug z branzy IT/Telecom”. 1 informacji dostepnej
na stronie Pozwanego wynikato, jak podnidst Powod, ze Pozwany ktadzie
szczegolny nacisk na rozwigzania oparte na platformie Apple, a jego
pracownicy i wspotpracownicy posiadaja duze doiwiadczenie nie tylko z
dziedzin okoto-informatycznych, takich jak przetwarzanie obrazu, fotografia,
bazy danych, bezpieczenstwo sieciowe, ale tez zwigzanych z problematyka
prawna i finansowo-ksiggowa, pozyskiwania i obstugi $rodkéw z funduszy
unijnych. Pozwany informowat réwniez, iz dysponuje wtasng bazg
transportowa, utatwiajaca terminowa realizacje zamdwien. Ponadto, jak
wskazywat Powod, strona internetowa Pozwanego dostepna pod sporng
domeng przypominata swoim wygladem strone Powoda dostepng pod adresem
www.apple.pl oraz ukazywata naleZace do Powoda zdjecia produktow
Powoda.

3. W dniu 18 sierpnia 2014 r. Powdd zawiadomit Pozwanego o podejrzeniu
zaistnienia naruszen .oraz przedstawit propozycje ugodowego rozwigzania
sporu. Pozwany nie zgodzit sie na zaproponowane warunki ugody pismem z
dnia 22 sierpnia 2014 r., natomiast usunat ze strony udostepnianej pod
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spornym adresem dostepne tam tresci i uruchomit funkcje automatycznego
przekierowania ze strony dostepnej pod tym adresem na strone pod adresem
WWW. .com.pl. Nadal jednak, jak podnosit Powdd, wskazany na tej
stronie adres kontaktowy Pozwanego odnosit sie do spornej domeny
(office@iphone.com.pl). Oferta Pozwanego przedstawiona na stronie, na ktorag
uzytkownik byt automatycznie przekierowany ze spornej domeny, dawata
podstawe do twierdzenia, ze domena jest nadal uzywana w obrocie
gospodarczym. Zakres sSwiadczonych przez Pozwanego ustug obejmuje
sprzedaz rozwigzan teleinformatycznych, w tym komputerdow, smartfonowi
tabletow, w tym takze pochodzacych od Powoda. W zaktadce SERWIS,
Pozwany powotywat sie na wspotprace z autoryzowanymi serwisami Apple.

4. Pozwany wskazat w odpowiedzi na pozew, ze pomiedzy Stronami toczyty sie
rozmowy ugodowe, rozmowy te nie zostaty ani zerwane, ani zakonczone,
niedopuszczalne jest natomiast i sprzeczne z dobrymi obyczajami ztozenie
pozwu w trakcie trwania rozmow ugodowych. Zakwestionowat podstawe
prawng roszczen Powoda, podnoszac, ze wskazanie podstawy roszczenia w
sposab jasny jest obowiazkiem osoby sktadajacej pozew, a rola Pozwanego nie
jest domyslanie sig, na jakiej podstawie powdd wytacza przeciwko niemu
powodztwo. Rozne podstawy roszczer okreslaja odmienng forme naruszenia
prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku-towarowego, oczywistym jest zas,
ze w przypadku jednego stanu faktycznego nie moze dojsc¢ do jednoczesnego
naruszenia prawa ochronnego na wskazanych powyzszej, oddzielnych
podstawach.

5. Wskazat tez Pozwany, ze znak towarowy zarejestrowany pod numerem IR-
1071173 nie powinien by¢ w ogdle brany pod uwage w niniejszej sprawie,
bowiem, jak wskazat sam Powdd, pierwszenstwo przystuguje temu znakowi od
dnia 15 lutego 2011 r., a zatem znak ten uzyskat prawo ochronne prawie 4,5
roku pozniej niz Powdd zarejestrowat sporna domene. Ponadto wspolnotowy
znak towarowy IPHONE o numerze CTM-0053411301 zostat zarejestrowany dla
towarow z klasy 9 i 28, a zatem, w zwigzku z przystugujacym mu prawem
ochronnym, Powdd moze zakazad uzywania podmiotom trzecim oznaczenia
identycznego lub podobnego dla towaréw identycznych lub podobnych do
towaréw z klasy 9 i 28. Pozwany nie okresla natomiast towardéw znakiem
IPHONE. Tym samym w niniejszej sprawie nie zachodzi nawet podobienstwo
towarow, nie moze by¢ zatem mowy o jakimkolwiek wprowadzeniu w btad
opinii publicznej.
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6. Dalej wskazywat Pozwany, ze prawo ochronne Powoda nie dotyczy ustug.
Adres domeny moze byc uzywany dla okreslenia np. portalu informacyjnego,
ustugowego. Portal Pozwanego nie jest tzw. portalem sprzedazowym, ani
ustugowym. Jak wywodzit Pozwany ,,[b]vta to jedynie strona informacyjna, co
nie bylo w zZaden sposéb dla powoda szkodliwe. Zresztq sam Powdd nie
zabrania przeciez uzywania nazwy ,,IPHONE ”, co jest zrozumiate, bowiem w
przeciwnym przypadku nie mogtoby dochodzi¢ do sprzedazy produktow
powoda np. przez dystrybutoréw czy inne podmioty. Przyjmujgc inne
zatozenia kazdy podmiot, sprzedajqcy oryginalne produkty powoda, tj.
telefony komorkowe ,,Iphone” naruszatby jego prawa.” Wskazywat tez Powad,
ze nazwa ,,iPHONE” jest nazwa rodzajowa, oznaczenie to nie jest oznaczenie
renomowanym w szczegolnosci dopiero w chwili rejestracji domeny
Pozwanego znak ten nie mdgt sie cieszy¢ renoma, bowiem dopiero w styczniu
2007 r. odbyta si¢ premiera produktu oznaczonego nazwg Iphone. A zatem
wprowadzenie do obrotu towaru oznaczonego przystugujacym Powodowi
znakiem towarowym nastapito kilka miesiecy po zarejestrowaniu domeny
Pozwanego. Wskazat tez Pozwany, ze uwzglednienie roszczenia Powoda
powodowatoby bezpodstawne, sprzeczne z powszechnie obowigzujacym
prawem, wywlaszczenie Pozwanego z praw przez niego nabytych bez
odszkodowania. '

7. Pozwany w zapisie na sad polubowny wskazat, ze przystaje na rozstrzygniecie
sporu przez tut. Sad "wobec nie pozostawienia swobodnej decyzji co do zasad
procedowania”. W odpowiedzi na pozew Pozwany podnidst zaé zarzut braku
wlasciwosci Sadu wskazujac, ze podpisanie zapisu na sad polubowny w
niniejszej sprawie "nie byto wyrazem swobodnej woli Pozwanego®. Podstawa
tak sformutowanego zarzutu stato sie postanowienie regulaminu rejestratora
spornej domeny dziatajacego pod nazwa ‘Domeny.pl", mowigce, ze w
przypadku wystapienia osoby trzeciej do "Sadu Polubownego" abonent
zobowigzany jest dokonac zapisu na (ten) sad polubowny pod rygorem
rozwigzania zawartej z abonentem umowy o utrzymywanie domeny. Sad w
niniejszej sprawie postanowieniem z 15 grudnia 2014 r. wezwat Pozwanego do
przedtozenia wszystkich faktéw i dowodéw dotyczacych zarzucanej przez
Pozwanego braku wtasciwosci tut. Sadu. Pozwany przedtozyt swoje uwagi za
pismem z dnia 8 stycznia wskazujac, ze prawne niedozwolone jest stosowanie
klauzul stwarzajacych po stronie abonenta przymus wystapienia do sadu
polubownego w przypadku sporu o domene pod rygorem rozwigzania umowy
utrzymywania rejestracji tej domeny. Postanowieniem z 14 stycznia 2015 r.
5ad uznat sie za wtasciwy do rozpoznania i rozstrzygnigcia przedmiotowej
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sprawy wskazujac, ze klauzule w rodzaju tej wskazanej przez Pozwanego,
jako zrddto jego obowiazku zwiazania sig¢ jurysdykcja tut. Sadu uznawane sg
za niedozwolone klauzule umowne w obrocie konsumenckim, jednak ich
stosowanie poza obrotem konsumenckim nie jest zabronione. Pozwany
niewatpliwie nie jest zas konsumentem w rozumieniu art. 22° K.c., brak jest
zatem podstaw do obejmowania go ochrong jako konsumenta i poczytywania
w zwigzku z tym oswiadczenia Pozwanego o zwigzaniu sie jurysdykcja tut.
Sadu za wadliwe.

8.  Postanowieniem z 14 stycznia 2015 r. Sad rowniez wezwal Strony do
przedtozenia w terminie 7 dni dodatkowych dowoddéw na poparcie ich
twierdzen, pod rygorem pominiecia tych dowodow w dalszym postepowaniu.
Dowody takie zostaty przedtozone przez strone powodowa za pismem z 21
stycznia 2015 r. Powod wskazat tu, Ze sporna domena zostata zarejestrowana
Po raz pierwszy w dniu 20 pazdziernika 2006 r. jednak Pozwany nabyt jg wiele
lat pozniej. Za pozbawione racji uznat zarzuty Pozwanego jakoby nie doszto
do naruszenia praw Powoda do znaku towarowego IPHONE o numerze CTM-
005341301 z uwagi na to, Zze znak ten zostat zarejestrowany dla towardw z
klasy 9 i 28, a nie dla ustug, a domena nie jest przeciez "towarem". Nie ulega
watpliwosci, zdaniem Powoda, ze sporna domena byta uzywana do oferowania
towardow oznaczonych znakami towarowymi Powoda oraz ustug $wiadczonych
przez Pozwanego, ktore uwaza sie za podobne do towarow z klasy 9, tak jak
to zostato wykazane w pozwie. Podtrzymat Powdd inne swoje wczesniejsze
twierdzenia, wskazat tez, Zze twierdzenia Pozwanego odnosnie rzekomej ztej
wiary Powoda w toku negocjacji ugodowych réwniez nalezy uzna¢ za
pozbawione podstaw: Pozwany odmoéwit zawarcia ugody na warunkach
zaproponowanych przez Powoda i kontynuowat naruszenie.

9. Postanowieniem z 23 stycznia 2015 r. Sad zamknat postepowanie uznajac
okolicznosci sprawy za dostatecznie wyjasnione i zawezwat kazda ze Stron do
przedtozenia spisu kosztéw. Zadna ze Stron nie przedtozyta Sadowi spisu
kosztow.

ll.  Motywy rozstrzygniecia

Il.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe

[l.1.1. Uwagi ogdlne
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10. Powod wywodzi twierdzenia o naruszeniu jego praw w wyniku rejestracji
spornej domeny z faktu przystugiwania mu praw z rejestracji nastepujacych
znakow towarowych: znaku stownego IPHONE nr WZT.005341301 oraz znaku
stownego IPHONE nr IR-1071173.

I.1.2. Podobienstwo towarow/ ustug

11.  Znak IPHONE nr WZT.005341301 (zgtoszony do ochrony 26.09.2006 r.)
chroniony jest dla licznych towardw w kl. 9 i 28 klasyfikacji nicejskiej, ktdre
zbiorczo uja¢ mozna jako komputery i oprogramowanie komputerowe, sprzet
informatyczny i teleinformatyczny, urzadzenia mobilne i akcesoria do nich, gry
i zabawki. Znak IPHONE nr IR-1071173 (data rejestracji miedzynarodowej
15.02.2011 r.) chroniony jest dla ustug w kl. 9 i 28 Klasyfikacji nicejskiej, ktore
zbiorczo mozna okredlic jako ustugi sprzedazowe w zakresie urzadzen
elektronicznych i akcesoriéw oraz ustugi teleinformatyczne, w tym ustugi
dostepu do sieci komputerowych i transmisji danych.

12. Pozwany prowadzi dziatalno$¢ polegajaca m.in. na sprzedazy sprzetu
komputerowego oraz teleinformatycznego, w tym smartfondw i tabletow, a
takze posredniczy w zakresie ustug serwisowych dla takich urzadzen. Jego
dziatalnos¢ obejmuje zatem wprowadzanie do obrotu towary jednorodzajowe
z tymi, dla ktdrych chronione sag znaki Powoda (komputery i oprogramowanie
komputerowe, sprzet informatyczny i teleinformatyczny, urzadzenia mobilne i
akcesoria do nich) swiadczenie tozsamych ustug (ustugi sprzedazowe w
zakresie urzadzer elektronicznych i akcesoriéw) oraz $wiadczenie ustug
komplementarnych w stosunku do towardw i ustug, dla ktorych chronione sg
znaki Powoda (ustugi serwisowania sprzetu  komputerowego oraz
teleinformatycznego).

13. Domena stuzyta Pozwanemu do oznaczania serwisu internetowego,
zilustrowanego przez Powoda wydrukami w zatgczniku nr 17 do pozwu, w
ktorym to serwisie oferowane byty wytacznie produkty pochodzace od Apple
Inc., Powoda w niniejszej sprawie (nie tylko telefonow komorkowych, ale
takze tabletow i komputerow przenosnych). Z wywoddw Powoda nie wynika w
sposob oczywisty, czy sporna domena byta caty czas widoczny w pasku
adresowym strony, ilustracje stron serwisu z zatacznika nr 17 do pozwu nie
obejmuja stron serwisu w tej czesci, tym niemniej Sad przyjmuje za fakt
domniemany, Ze tak wiasnie byto wzigwszy pod uwage, ze bytaby to typowa
sytuacja korzystania z domeny internetowej. Sporna domena internetowa
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wspotwystepowata w serwisie z oznaczeniami ~ samego Pozwanego -
umieszczonymi w stopce kazdej strony oraz w rozwinietej postaci graficznej w
lewym gornym rogu kazdej strony oraz okazjonalnie w innych miejscach. Adres
kontaktowy Pozwanego odnosit sie do spornej domeny (office@iphone.com.pl).
Serwis Pozwanego zawierat rowniez odniesienia do ustug  wsparcia
technicznego i innych oferowanych przez Pozwanego. Pozwany Kkorzystat
zatem ze spornej domeny w odniesieniu do oferowanych przez siebie towaréw
i $wiadczonych ustug poprzez oznaczanie tg domena pochodzacego od siebie
serwisu internetowego, ktdrego zawarto$¢ stanowita oferta tych towardw i
ustug (zagadnienie istoty tego oznaczania bedzie szerzej analizowane ponizej).

I1.1.3. Podobienstwo znakéw

14. Znaki towarowe Powoda sg znakami stownymi. Element stowny ,iphone”
wyczerpuje tres¢ kazdego ze znakéw, stanowiac jego wytaczna, a
jednoczesnie charakterystyczng ceche, a w konsekwencji ceche wytaczng w
petnieniu funkcji nadawania oznaczeniu Znamion oznaczenia
charakterystycznego.

15.  Trafnie zwraca uwage Powod (pkt 23 pozwu), na orzecznictwo wskazujace, ze
dodatki o charakterze technicznym zawarte w domenach oraz rozszerzenia
typu “.com”, ".pl”, czy ".com.pl" wskazujace na rodzaj domeny nie maja
znaczenia przy ocenie jej charakteru odrézniajacego i w konsekwencji - ocenie
podobienstwa do wczesniejszych znakéw towarowych; trafnie tez okrefla
Powod tg linie orzecznicza jako utrwalong. W konsekwencji za pomijalne w
niniejszej sprawie przy prowadzeniu analizy podobiefistwa domeny do
spornych znakow uznac nalezy ceche ,www.” oraz znamie domeny drugiego
rzedu ,.com.pl”. Nalezy tez zauwazyé, ze domena internetowa
<iphone.com.pl> stanowi oznaczenie stowne IPHONE zestawione w postac
domeny o typowym rozszerzeniu uzywanym w celach komercyjnym ,,.pl”, w
zwigzku z tym moze, po pierwsze, byc identyfikowana przez osobe
Zapoznajacy sie ze strong internetowa jako utrzymywana przez samego
uprawnionego z prawa ochronnego. Istnieje w przekonaniu Sadu domniemanie
faktyczne, Zze osoby zgtaszajace do ochrony oznaczenie jako znak towarowy
czy tez prowadzace dziatalnos¢ pod okreslonym znakiem rezerwuja dla siebie
domeny w typowych rozszerzeniach uzywanych w obrocie komercyjnym, a
osoba stykajaca sie z domeng w tym typowym rozszerzeniu ma prawo
mniemac, ze jest to domena utrzymywana przez osobe uprawniong z prawa
ochronnego na element stowny zawarty w domenie. Po drugie zas domena ta
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moze bycC rozpoznawana przez narzedzia wyszukiwawcze (i w tym celu np.
pozycjonowana) jako typowa domena przynalezna osobie uprawnionej z prawa
ochronnego. W tym drugim przypadku ruch sieciowy, jaki miatby bydc
kierowany do stron internetowych Powoda bedzie czesciowo przenoszony na
strony Pozwanego i w konsekwencji by¢ moze przez Powoda tracony. Domena
ta nie zawiera zadnego wtracenia, ktore dawatoby podstawe do twierdzenia,
ze oznaczenie nia, jest, takie bioragc pod uwage techniczne aspekty
kierowania ruchem sieciowym, nieefektywne, czy nieadekwatne w stosunku do
znaku, do ktorego domena ta sie odnosi.

16. W konsekwencji powyzszego uznac nalezy identycznosc¢ spornej domeny ze
znakami Powoda na wszystkich trzech ptaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i
znaczeniowej. Podkreslic nalezy przy tym, Ze podjecie korzystania z elementu
stownego iphone w obszarze dominacji jezyka polskiego niesie ze sabg pewne
zmiany w sposobie postrzegania czy tez, rozpatrujac rzecz z innego punktu
widzenia, ekspresji tego elementu (np. funkcjonuje on w spolonizowanej
wymowie nieco rdznej od wymowy angielskiej), ale takze biorac ten fakt pod
uwage znaki Powoda identyczne sg z domeng iphone.com.pl stanowiaca
domeneg narodowq polska, ktdra stuzyta Pozwanemu adresowaniu jego oferty
kierowanej do polskiej publicznosci i jest w  zakresie swojego
charakterystycznego elementu ,iphone” identycznie postrzegana.

II.1.4. Fakt naruszenia

17. Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a rozporzadzenia 207/2009 wtasciciel znaku jest
uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze
wspolnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z
tymi, dla ktorych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. Trafnie
wskazuje Powod na tle tego przepisu (pkt 26 pozwu), 7e w sytuacji, gdy
wystepuje podwojna identycznos¢, tj. identycznosc zaréwno samych oznaczen
jak i towarow i ustug, dla ktorych znak jest zarejestrowany nie jest konieczne
wykazywanie Zadnych dodatkowych przestanek dla stwierdzenia naruszenia w
szczegolnosci dowodzenie, ze takie dziatanie Pozwanego skutkowato czy mogto
skutkowa¢ wprowadzeniem odbiorcéw w btad.

18. W niniejszej sprawie zachodzi opisany wyzej przypadek podwajnej
identycznosci, aczkolwiek dla wykazania, ze rejestracja spornej domeny
skutkowata naruszeniem praw Powoda wynikajacych z rejestracji znaku
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towarowego, za stuszne uznaje Sad szerzej wywieéé na temat okolicznosci
uzasadniajacych stwierdzenie, Ze towary i ustugi Pozwanego s przez niego
oznaczane znakiem Powoda, czy szerzej rzecz ujmujac: na temat znamion
czynnosci oznaczania pewnych towardéw czy ustug pewnym znakiem.

19. Pojecie oznaczania na gruncie prawa wtasnosci intelektualnej w kontekscie
Zjawiska  korzystania z przedmiotdw  wlasnosci intelektualnej w
zdematerializowanym S$rodowisku Internetu powinno by¢ postrzegane z
uwzglednieniem specyfiki takiego korzystania. Polegad to powinno w
szczegolnosci na uwzglednieniu faktu, ze nie istnieje tu przestrzen fizyczna i
zmaterializowany towar, ktdre mogtaby stanowi¢ tto do rozwazan nad relacja
znaku do towaru i czy relacja ta jest tego rodzaju, ze towar nalezy uznac za
oznaczony. Istnieje poza tym tendencja w prawie wtasnosci intelektualnej do
moze nie tyle szerokiego co uwaznego interpretowania terminu »0znaczanie”
tak, zeby uwzglednia¢ w tym przypadku rézne rodzaje zwiazkéw towardw i
ustug z oznaczeniami. Zwraca sie uwage w pi$miennictwie np., ze ,,0znaczanie
[...] rozumieé nalezy w szerszym sensie niz umieszczanie informacji na
towarze lub jego opakowaniu - jako umieszczanie informacji w zwiqzku ze
sprzedazq towarow lub swiadczeniem ustug. Informacja na ladzie sklepowej
czy na regale, gdzie towar jest wylozony do sprzedazy moze tez byc
traktowana jako rownoznaczna z jego oznaczeniem. Tak samo foldery i afisze
reklamowe oferowane lub wytozone dla nabywcow w zwigzku ze swiadczonymi
ustugami bedq rownoznaczne z ich oznaczaniem [..] Nie inaczej nalezy
traktowac towarzyszqce towarowi lub ustudze instrukcje objasnienia faktury i
inne papiery handlowe zawierajqce wiele istotnych informacji” (M. Kepinski,
J. Kepinski, 1. Wiszniewska [w:] J. Szwaja (red), Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2012, s. 373). Nalezy w tej
stacji przyjac, ze domena internetowa oznacza cato$¢ zawartoici strony, do
ktorej przekierowuje i/lub pod ktéra to domena strona jest nastepnie
wyswietlana, w tym zamieszczone na tej stronie oferty towarow i ustug.

20. Majac powyzsze na uwadze Sad uznat, Ze towary i ustugi oferowane przez
Pozwanego byly oznaczane oznaczeniem IPHONE w ten sposob, ze Pozwany
bez zgody Powoda postugiwat sie tym oznaczeniem ujetym w postac domeny
internetowej <iphone.com.pl> dokonujac po aktywowaniu tej domeny przez
uzytkownika emisji na ekranie urzadzenia koricowego pochodzacej od siebie
samego zawartosci - strony internetowej z ofertg swoich towardw i ustug - w
konsekwencji oznaczany ta domeng / tym znakiem byt ogdt towardw i ustug
uwidocznionych na stronie internetowej Pozwanego. Nie ma przy tym
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znaczenia, ze oznaczane towary byty w istocie rzeczy towarami pochodzgcymi
od Powoda. Z powotanego przepisu art. 9 ust. 1 lit. a rozporzadzenia 207/2009
nie wynika jakoby miata to by¢ negatywna przestanka naruszenia; idac tym
tropem nalezatoby zreszta uznaé, ze im wigkszy stopien zawtaszczenia
instrumentarium dziatalnosci gospodarczej przedsigbiorcy (np. stworzenie
identycznej w proporcjach 1: 1 kopii serwisu przedsiebiorcy) tym mniejsza
skala naruszenia - istotny jest tu przede wszystkim brak zgody Powoda na
takie dziatanie Pozwanego. Co sie natomiast tyczy oznaczania ustug
swiadczonych przez Pozwanego uzyt on spornej domeny bezsprzecznie w celu
oznaczania tych ustug - prominentnym tego przejawem jest uzycie spornej
domeny jako podstawy do stworzenia adresu kontaktowego Pozwanego
(office@iphone.com.pl) stuzacego do odbioru zapytan ofertowych.

21.  Sad podkresla jeszcze w nawigzaniu do powyzszego, ze Pozwany nie podnidst
W niniejszej sprawie - osobna rzecz, czy miatby sie on okaza¢ zasadny -
zarzutu korzystania ze spornej domeny i Zawartego w niej znaku Powoda na
warunkach art. 12 rozporzadzenia 207/2009. Sad nie rozpatrywat zatem
zasadnosci twierdzeri Powoda w kontekicie mozliwoici bezumownego
zgodnego z prawem korzystanie ze znaku towarowego, jakie stwarza ten
przepis osoborn innym niz sam uprawniony z prawa z rejestracji.

I.2. Zarzuty czynow nieuczciwej konkurencji i inne zarzuty Powoda
dotyczgce naruszen

22. 5ad uznat za zbedne roztrzasanie pozostatych zarzutow Powoda dotyczacych
naruszen, w szczegdlnosci jego twierdzenia o naruszeniu renomy znaku oraz
twierdzenia o dopuszczeniu sie przez Pozwanego czynow nieuczciwej
konkurencji - a to kierujac sie zasadg ekonomiki procesowej oraz obserwacja,
ze w niniejszym przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem norm prawa
wiasnosci przemystowej oraz prawa konkurencji i kwalifikacja naruszenia na
gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bytaby zbiezna z
konkluzjami dotyczacymi naruszenia praw z rejestracji znakéw towarowych

lI.3. Inne twierdzenia Stron

23.  Znak IPHONE nr IR-1071173 (data rejestracji miedzynarodowej 15.02.2011 r.)
chroniony w klasach ustugowych jest pozniejszy od daty rejestracji domeny,
miedzy Stronami wywiazata sie za$ dyskusja na temat znaczenia faktu, ze
sporna domena zostata zarejestrowana pierwotnie w 2006 r. Fakt rejestracji
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domeny internetowej jest o tyle Znaczacy, ze moze posrednio wskazywac na
podjecie uzywania zarejestrowanego jako domena oznaczenia i jako taki
stanowic dowéd uzywania (obok innych dowodow, a wysoce watpliwe, ze jako
dowod jedyny) podstawe do podwazenia dokonanej nastepnie rejestracji
znaku towarowego, jako naruszajacej wczesniejsze prawa wynikajace z
uzywania znaku, czy moze stanowi¢ argument (to juz bardzo watpliwe z uwagi
na wymog lokalnego korzystania) na rzecz ustanowienia na znaku dla
posiadacza domeny prawa uZzywacza uprzedniego. Fakt rejestracji domeny nie
moze by¢ jednak zréwnywany w skutkach z uzyskaniem prawa z rejestracji
znaku towarowego - inaczej oznaczatoby to zaistnienie alternatywnego,
kolidujacego z systemem ochrony znakdw towarowych, w duzym stopniu
pozostajacego poza publiczng kontrolg systemu nabywania praw wytacznych
na oznaczeniach odrézniajacych. Bycie uprawnionym do domeny internetowej
moze by¢ co najwyZzej traktowane jako korzystna sytuacja stwarzajaca
perspektywe na podwazenie ochrony lub uszczuplenie zakresu prawa z
rejestracji znaku towarowego.

24, Sad zauwaza tez, ustosunkowujac sie do uwag Pozwanego, Ze nie mozna uznac
za przedwczesne powodztwa, ani wywodzi¢ stad dalszych - jezeli w ogole -
konsekwencji, jezeli poprzedzajace to powddztwo proby mediacji (rozmoéw,
negocjacji) wyczerpaty sie na skierowaniu przez jedna Strone zadania, ktorego
spetnienia druga Strona po prostu omowita.

. Koszty postepowania

25. O kosztach postepowania Sad orzekt zgodnie z art. 35 ust. 3 Regulaminu Sadu
znoszac koszty postepowania pomiedzy Stronami. Powod zapowiadat (pkt 25
pisma Powoda z 21.01.2015 r.) przedtozenie Sadowi faktury, ktora miataby
stanowi¢ podstawe jego zadania zwrotu kosztéw, faktura ta nie zostata
jednakze Sadowi przedtozona, uptynat rowniez wyznaczony przez Sad Stronom
termin do przedtozenia spisu kosztdw.

Majac powyzsze na uwadze Sad orzekt jak w sentencji.
Marcin/Ozog
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