Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Sygn.akt 57/15/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO
wydany w Warszawie dnia 23 wrze$nia 2016.
Sad Polubowny ds. Domen Internetowych w skiadzie:
dr fukasz Zelechowski - arbiter Sadu Polubownego
po rozpoznaniu sprawy z powodztwa

GLOBIMIX Sp. z 0.0. z siedziba w Zabkowicach Slaskich, ul. Modrzewiowa 14, 57-
200 Zabkowice Slaskie

przeciwko

TEJA ENGINEERING Sp. z 0.0. w upadtosci likwidacyjnej z siedzibg w
Zabkowicach Slaskich, ul. Warynskiego 1, 57-200 Zabkowice Slaskie

o stwierdzenie, ze Pozwana w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny

internetowej <teja.pl> naruszyta prawa Powddki,
dziatajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisanego w dniu 23 wrzesnia 2015 r. przez

Powdédke i w dniu 9 grudnia 2015 r. przez Pozwang

orzeka:



1. stwierdza na podstawie art. 9 ust. 2 lit b) rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16
grudnia 2015 r.) naruszenie przez Pozwang w wyniku zawarcia umowy o
utrzymywanie nazwy domeny internetowej <teja.pl> prawa Powoédki do znaku
towarowego Unii Europejskiej ,TEJA” zarejestrowanego pod numerem
007375389;

2. zasadza od Pozwanej na rzecz Powddki kwote w wysokosci 5443,20 ztotych
(stownie: pieé tysiecy czterysta czterdziedci trzy ztote, dwadziescia groszy)

tytutem zwrotu kosztéw postepowania arbitrazowego.

UZASADNIENIE

Stanowiska merytoryczne Stron

1. W dniu 5 lutego 2016 r. do Sadu Polubownego wplynat pozew, w Kktérym
powddka zazgdala stwierdzenia przez Sad, iz pozwana w wyniku zawarcia
umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <teja.pl> naruszyta prawa
powddki. W pozwie powddka podniosta, iz jest uprawniona z prawa ochronnego
na stowno-graficzny znak towarowy Unii Europejskiej TEJA (nr 007375389) dla
klas towarowych i ustugowych 6, 7, 9, 37, 40 i 42 zgtoszony w dniu 7 listopada
2008 r. oraz zarejestrowany w dniu 24 wrze$nia 2009 r. pierwotnie na rzecz
Przedsiebiorstwa Produkcyjnego, Handlowego i Ustugowego TEJA Sp. z o.o.
(PPUiH TEJA). Prawo do ww. znaku towarowego powddka nabyta na podstawie
umowy w 2014 r. Pow6dka ma takze krajowe rejestracje znaku TEJA na Ukrainie
i w Rosji w klasach 7, 9 1 40. Powd6dka oméwita ponadto okolicznosci zwigzane z
ogtoszeniem upadtosci przez PPUiH TEJA i powstaniem GLOBIMIX Sp. z o.0.

2. W pozwie powddka wskazata, ze pozwana nabyla uprawnienia z umowy o
utrzymywanie spornej domeny w marcu 2011 r. od syndyka masy upadtosci
PPUiH TEJA. Na stronie <teja.pl> prezentowana jest oferta konkurencyjna w
stosunku do oferty powddki, co w ocenie powddki, po pierwsze, stanowi
naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego TEJA oraz, po drugie, stanowi

czyny nieuczciwej konkurencji, w szczegélnosci czyny wskazane w art. 5 ustawy



o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.zn.k.) oraz w art. 10 u.znk Powddka
wskazata takze, ze pozwana uzyskala wilasng rejestracje znaku unijnego TEJA
ENGINEERING 011721479 w 2013 1.

. W dniu 4 kwietnia 2016 r. do Sadu Polubownego wptyneta odpowiedz na pozew,
w ktérej pozwana, wniosta o oddalenie powédztwa jako bezzasadnego. Pozwana
podniosta, Ze posiada ,usankcjonowane prawnie uprawnienia do uzywania
domeny, za$ organy uprawnione do podejmowania decyzji w spétce PPUIH TEJA
wyrazity zgode na wykup przez Teja Engineering Sp. z 0.0. domeny internetowej”
(s. 2, pkt 2 odpowiedzi na pozew). Pozwana uznata ponadto, ze skoro przystuguje
jej prawo do zarejestrowanego znaku unijnego TEJA ENGINEERING, ma ona
prawo do uzywania domeny nawiazujacej do pierwszego czlonu jej nazwy.
Ponadto pozwana podniosta, ze uzyskata zgode PPUIH TEJA na korzystanie ze
spornej domeny internetowej. Do pézniejszego pisma z 23 sierpnia 2016 r.
pozwana dotgczyta porozumienie z dnia 10 maja 2013 r., ktérego punkt 3 brzmi:
»oyndyk Masy Upadtosci nie wyraza sprzeciwu, aby Teja Engineering Sp. z o.0.
dokonala zgloszenia oraz zarejestrowania znaku towarowego jak w zalgczniku nr
2 do porozumienia dla Teja Engineering“. Nastepnie, pozwana przyznata, ze
prowadzi dziatalno$¢ zbiezng z dziatalnoscig upadiej PPUiH TEJA, twierdzac
nawet, ze juz od poczatku powstania pozwanej (w 2007 r.) profil jej dziatalnosci
byt zbiezny z dzisiejszym i obejmowat produkcje urzadzen typu disolwery,
mieszalniki, linie. Nastepnie, pozwana podniosta, ze nieuzasadnione jest
utozsamianie nazwy TEJA jedynie z jednym ze wspélnikéw PPUiIH TEJA
(pézniejszym zatozycielem powodowej sp6iki). Pozwana wskazata, ze pozycja
rynkowa nazwy TE]A niekoniecznie wynika¢ musi z dziatalnosci PPUiH TEJA, lecz
powsta¢ mogla dzieki preznej dziatalnosci pozwanej. Ponadto pozwana
zakwestionowata mozliwoé¢ powolywania sie przez powédke na prawo do znaku
towarowego TEJA, ktdére to prawo zostato przez powddke w sposéb pochodny
nabyte w 2014 r., podczas gdy sporna domena zostata nabyta i zaczeta by¢
uzywana przez pozwang diugo przed tg chwila (argument ten zostat tez
podniesiony w piSmie strony pozwanej z dnia 5 wrzeénia 2016 r.). Pozwana
wskazata takze, Ze w sprawie nie bez znaczenia jest, Ze pozwana podejmowata
starania w 2013 r. o ,przejecie uprawnien” do znaku towarowego TEJA, co nie

udato sie wskutek braku nalezytej reprezentacji po stronie zbywcy. Pozwana nie



wyjasnita jednak, jakie znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy przypisywataby tej
okolicznosci. Ponadto pozwana podnosita dla uzasadnienia zgodnoéci z prawem
korzystania przez siebie ze spornej domeny okolicznoéci zwiazane z kregiem
oséb, ktére zajmowaly sie nabyciem przez pozwang praw z umowy o
utrzymywanie spornej domeny oraz zakresem ich obowigzkdéw pracowniczych.

4. W replice na odpowiedz na pozew z dnia 11 kwietnia 2016 r. oraz w kolejnych
pismach sktadanych w wykonaniu zarzadzen Sadu strony prowédzi%y dalsza
polemike dotyczgcy zasadno$ci powodztwa.

5. Strony pozostawaly réwniez w polemice dotyczacej warto$ci spornej domeny. W
pozwie zostata ona oznaczona na kwote 900.000,00 (stownie: dziewieéset tysiecy
ztotych). W odpowiedzi na pozew pozwana zakwestionowata te wysoko$¢,
uznajgc, ze warto$¢ spornej domeny nie przekracza 50.000,00 (stownie:
piecdziesigt tysiecy) zlotych. W replice na odpowiedZ na pozew powddka
podniosta, Ze kwota 900.000,00 ztotych reprezentowaé miata warto$¢ znaku

towarowego TEJA, nie za$ wartos¢ spornej domeny.
Kwestia reprezentacji pozwanej

6. W dniu 12 wrze$nia 2016 r. (po zamknieciu postepowania na podstawie
zarzadzenia z dnia 9 wrze$nia 2016 r.) do Sadu wptyneto pismo adwokata
Andrzeja Rajczakowskiego powotujacego sie na pelnomocnictwo udzielone przez
pozwang i dolaczone do pisma (pelnomocnictwo nie zawierato daty jego
udzielenia). Do ww. pisma dolaczone byto takze oswiadczenie syndyka masy
upadto$ci pozwanej z dnia 12 wrze$nia 2016 r. informujace, Ze w czasie trwania
calego postepowania przez Sadem pozwana korzystala z pomocy ww.
profesjonalnego petmomocnika. W ww. piSmie z dnia 12 wrzeénia adwokat
Andrzej Rajczakowski wniést o oddalenia powdédztwa jako catkowicie
bezzasadnego oraz zasadzenie od powodki na rzecz pozwanej kosztéw
Zastepstwa procesowego.

7. Sad nie dopuscit adwokata Andrzeja Rajczakowskiego do udzialu w sprawie.
Zataczone pelnomocnictwo nie obejmowato umocowania do dziatania przed
sgdem polubownym. Ponadto zostalo ono zloZone juz po zamknieciu

postepowania, w zwigzku z czym Sad nie widziat potrzeby wzywania do



uzupetnienia  braku  formalnego  przez  nadestanie  prawidtowego
pelnomocnictwa, skoro postepowanie w sprawie zostato zamkniete, zas pismo
adw. Andrzeja Rajczakowskiego nie zawieralo zadnych okolicznosci

uzasadniajgcych ponowne otwarcie postepowania.

Sad Polubowny (w zakresie okolicznosci istotnych dla rozstrzygniecia sporu)

ustalil, ze:

8.

10.

11.

Powddka jest uprawniona do unijnego znaku towarowego TEJA zgloszonego w
dniu 7 wrzes$nia 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 24 wrzesnia 2009 r. pod
numerem 007375389 dla klas towarowych i ustugowych 6, 7, 9, 37, 40, 42. Znak
ten zostal pierwotnie zarejestrowany na rzecz spotki Przedsiebiorstwa
Produkcyjnego Handlowego i Ustugowego TEJA Sp. z o.0. (PPUiH TEJA). PPUiH
TEJA ogtosita upadto$¢ w 2011 r,, zas§ ww. znak TEJA byt nastepnie przedmiotem
kolejnych przeniesien. Powo6dka nabyta prawa ochronne do ww. znaku w 2014 r.
Pozwana jest spdtkq zajmujaca sie dziatalnoscig, ktéra jest niewatpliwie
konkurencyjna w stosunku do dziatalnosci powdédki, co przyznaje zreszta sama
pozwana twierdzac nawet, Ze profil jej dziatalnoéci juz od chwili jej powstania w
2007 r. byt analogiczny z profilem dziatalno$ci PPUiH TEJA; profil tej dziatalnosci
obecnie kontynuowany jest przez powoddke. Pozwana do poczatku 2011 r.
pozostawata w relacjach z PPUIH TEJA polegajacych na czesciowo pokrywajgcym
sie sktadzie wspdlnikéw. Na poczatku 2011 r. udzialy w pozwanej zostaly
sprzedane osobom fizycznym.

W marcu 2011 r. pozwana zawarta z syndykiem masy PPUiH TEJA umowe, na
mocy ktérej nabyta ona prawa z umowy o utrzymywanie domeny internetowej
<teja.pl>, co byto okolicznoscig niesporng w sprawie. Wczedniej uprawnienia z
umowy o utrzymywanie domeny www.teja.pl , ktéra zostala zarejestrowana 30
marca 2001 r, przystugiwaty PPHiU TEJA.

Ponadto, na podstawie umowy dzierzawy zawarte] w dniu 31 marca 2011 r.
miedzy syndykiem masy upadtosci PPUIH TEJA (zawartej w miejsce
wczesniejszej umowy z 27 lipca 2007 r. miedzy PPUIH TEJA i pozwang) caty
majatek masy upadtosci PPUIH TEJA zostal wydzierzawiony pozwanej przez
syndyka do dnia 31 grudnia 2011 r. Kolejna umowa dzierzawy miedzy tymi



samymi stronami (stanowigca, zgodnie z jej tre$cig kontynuacje umowy z dnia 31
marca 2011 r.) i dotyczaca tego samego przedmiotu zawarta zostala w dniu 8
grudnia 2011 r. na czas okreslony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 lipca
2012 r. z mozliwos$cig jej przediuzenia. Niejasna jest kwestia nabycia przez
pozwang przedsigbiorstwa PPUIH po zakonczeniu umowy dzierzawy (o nabyciu
przedsigbiorstwa wspomina pozwana w pi$mie z 21 lipca 2016 r, pkt 2;
okoliczno$ci tej zaprzecza powddka w pisémie z 10 sierpnia 2016 r.). Ustalenie tej
okoliczno$ci nie miato jednak znaczenia dla rozstrzygniecia niniejszego sporu,
skoro w sprawie bezsporny byl zaréwno fakt przystugiwania praw z umowy o
utrzymywanie domeny <teja.pl> stronie pozwanej, jak i fakt przystugiwania
prawa do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389 stronie powodowej, a
to byly okolicznosci istotne w sprawie.

12.Pozwana jest ponadto uprawniong z unijnego znaku towarowego TEJA
ENGINEERING zgloszonego w dniu 9 kwietnia 2013 r. i zarejestrowanego w dniu
20 wrzes$nia 2013 r. dla klas towarowych i ustugowych 7, 9 i 40. Uprzednia préba
przeniesienia na pozwang przez syndyka masy PPUIH TEJA prawa do unijnego
znaku towarowego TEJA nr 007375389 nie powiodia sie¢ ze wzgledu na
nieprawidtowo$ci w reprezentacji zbywcy. Miedzy pozwang oraz syndykiem
PPUIH TEJA doszto natomiast do zawarcia porozumienia w dniu 10 maja 2013 r,,
na mocy ktérego syndyk wyrazit zgode na zgloszenie i rejestracje znaku TEJA
ENGINEERING w konkretnej formie przedstawieniowej stowno-graficznej
okreslonej w zalgczniku nr 2 do ww. porozumienia.

13. W chwili wydania wyroku uprawnionym z domeny pozostaje pozwana. Znajduje
si¢ ona aktualnie w upadtosci. Na mocy umowy z dnia 20 maja 2016 r. syndyk
masy upadtosci zbyt zorganizowang cze$¢ przedsiebiorstwa upadtego, przy czym
ww. umowa nie objeta zbycia uprawnief z umowy o utrzymanie spornej domeny
<teja.pl> (pismo strony pozwanej z 3 sierpnia 2016 r.).

14. Pozwana, jak sama przyznaje, w ramach prowadzonej przez syndyka dzialalnosci
zamiescita na stronie <teja.pl> aktualng oferte produkcyjng przedsigbiorstwa
(pismo strony pozwanej z 21 lipca 2016 1.), co potwierdzajg takze printscreeny w
pismach powdédki (pisma z dnia 20 lipca 2016 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2016 r.).
W istocie, na stronie <teja.pl> zamieszczona jest oferta produktéw disolweréw,

mieszalnikéw, stacji rozladunkowych (big bag), pras, kadzi, zestawdow



konfekujgcych, zawiesi prézniowych, oraz oferta ustug parku maszynowego i
instalacyjnych.

15. Pozostate dowody i okolicznosci podnoszone przez strony nie mialy znaczenia
dla rozstrzygniecia sporu. W $wietle wyjasnien ztozonych przez strone pozwang
w pismie z dnia 21 lipca 2016 r. (pkt 1) w odpowiedzi na zarzadzenie Sagdunr 2 z
dnia 12 lipca 2016 r. nie zachodzity okolicznosci uzasadniajgce przeprowadzenie

wnioskowanego w odpowiedzi na pozew dowodu z zeznan $wiadka.
Sad Polubowny zwazyt, ze
Kwestia naruszenia praw do znakéw towarowych

16. Stronie powodowej przystuguje prawo do unijnego znaku towarowego TEJA nr
007375389, ktérego ochrona rozcigga sie m.in. na terytorium RP. Pierwszenstwo
zwigzane z tym prawem oznaczone jest datg zgloszenia znaku unijnego, tj. 7
listopada 2008 r., i na to pierwszenstwo powotaé moze sie strona powodowa.
Btedne jest stanowisko strony pozwanej, zgodnie z ktérym miarodajna dla
rozstrzygniecia sporu powinna by¢ data nabycia prawa do znaku TEJA przez
strone powodowg w 2014 r. Nabycie prawa do znaku towarowego przez strone
powodowg stanowi translatywne pochodne nabycie cywilnego, bezwzglednego,
skutecznego erga omnes prawa podmiotowego w ksztatcie takim, w jakim
przystugiwato ono poprzednikom prawnym, obejmujgcym takze pierwszenstwo
przystugujgce danemu prawu do znaku towarowego.

17.Utrzymywanie przez pozwang domeny <teja.pl> stanowi naruszenie prawa
do unijnego znaku towarowego TEJA nr 007375389.

18. Problematyka naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego uregulowana
jest w art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej zmienionego rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. W ocenie Sgdu
posta¢ naruszenia majgca miejsce w niniejszej sprawie uregulowana jest w art. 9
ust. 2 lit. b). Przepis ten (w brzmieniu zmienionym rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424) stanowi ,Bez uszczerbku dla praw

wtasciciela nabytych przed datg zgloszenia lub datg pierwszefistwa unijnego



znaku towarowego wiadciciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony
do uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadajg jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ushug,
oznaczenia, w przypadku gdy: (..) b) oznaczenie jest identyczne z unijnym
znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do
towaréw lub ustug, ktére s3 identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla
ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia odbiorcéw w bigd; prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blgd obejmuje prawdopodobiefistwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym”.

19.W niniejszej sprawie przyja¢ nalezy, ze strona pozwana nie posiada zgody
uprawnionego do znaku TEJA na uzywanie tego znaku w domenie internetowej
<teja.pl>. Przeciwne twierdzenie strony pozwanej nie znajduje potwierdzenia w
przedstawionym materiale dowodowym. Pozwana nie wykazata, aby istniaty
porozumienia, zwiaszcza towarzyszgce zawarciu umowy o nabycie praw o
utrzymywanie spornej domeny, z ktérych jednoznacznie wynikaloby
uprawnienie pozwanej do wkroczenia w wylacznos$¢ wynikajgca z rejestracji
znaku TEJA przez uzywanie tego znaku w nazwie domeny. Trudno jest przyjgé
dorozumiane udzielenie takiej zgody w zwigzku ze zbyciem praw do
utrzymywania domeny, zwlaszcza, ze w 2013 r. miata jednak miejsce proba
nabycia praw do znaku towarowego TEJA przez pozwang. Podstaw dla przyjecia,
ze pozwana posiada zgode na korzystanie ze znaku TEJA w nazwie domeny nie
daje takze brzmienie umoéw dzierzawy przedsiebiorstwa PPUiH TEJA
przedstawionych przez pozwana. Podobnie oceni¢ nalezy znaczenie
porozumienia z dnia 10 maja 2013 r. W porozumieniu tym przewidziano, po
pierwsze, w pkt 3, ze zgoda na rejestracje znaku towarowego dotyczy bardzo
Scisle okreélonej formy przedstawieniowej znaku widocznej w zalgczniku nr 2.
Po drugie, w Swietle pkt 1 porozumienia wylgczone zostalo nastepstwo prawne
strony pozwanej w zakresie znaku TEJA. Po trzecie, pkt 2 wylgczat mozliwosé
rejestracji formy przedstawieniowej znaku TEJA ENGINEERING okreslonej w
zalgczniku nr 1 (z wyeksponowanym stowem TEJA) na rzecz udzielonej w pkt 3
porozumienia zgody na rejestracje znaku TEJA ENGINEERING w formie

zapewniajgcej rownowage wizualng obydwu elementéw stownych. Analiza treéci



20.

21.

22.

trzech punktéw porozumienia prowadzi do wniosku, iz zgoda z pkt 3 objeta byta
konkretna forma okreslona w zatgczniku nr 2, nie byto zas zamierzeniem stron
pozostawienie pozwanej wyboru w zakresie formy przedstawieniowej, w ktérej
umiesci ona stowo ,teja”. Nie sposéb wiec przyja¢, iz z pkt 3 ww. porozumienia
wyprowadzi¢ mozna zgode na uzywanie przez pozwang stowa ,teja” w nazwie
domeny internetowej.

Nastepnie, uzywanie domény <teja.pl> przez pozwana ma niewgtpliwie miejsce
w obrocie handlowym i nastepuje w odniesieniu do towaréw i ustug.
Porownanie towaréw i ustug, dla ktérych zarejestrowany jest unijny znak
towarowy TEJA oraz towaréw i usug objetych oferty umieszczona na stronie
prowadzonej pod domeng <teja.pl> prowadzi do wniosku o ich identycznosci,
wzglednie bardzo wysokim podobiefistwie. Unijny znak towarowy powédki nr
007375389 zarejestrowany jest m.in. w klasie 7 dla szeroko ujetej kategorii
»maszyny i obrabiarki”. Zakresem tej kategorii objeta jest wigkszo$é¢ produktéw
oferowanych na stronie <teja.pl>, takich jak disolwery, mieszalniki, stacje
roztadunkowe, prasy, zestawy konfekcjonujgce. W tym zakresie stwierdzié
mozna identyczno$¢ towaréw. Za podobne (w sensie prawnym na potrzeby
oceny naruszenia prawa do znaku towarowego) do towar6w ,maszyny i
obrabiarki” uzna¢ nalezy towary ,kadzie i pojemniki procesowe” oferowane na
stronie <teja.pl>, gdyz uzna¢ je mozna za majgce charakter uzupetniajacy w
stosunku do maszyn (kryterium komplementarnoéci). Ponadto oferowane na tej
stronie ustugi z zakresu obrébki materialéw (ciecie woda, obrébka skrawaniem,
obrébka plastyczna, spawanie) objete sa ustugami ,,obrébka materialéw” w klasie
40 dla zarejestrowanego znaku TEJA. Podobnie sprawa przedstawia sie w
odniesieniu do ustug instalacyjnych oferowanych na stronie <teja.pl>, ktére sa
objete rejestracjg znaku TEJA w Kklasie 37.

Nastepnie uzywana w powyzszy sposéb domena <teja.pl> stanowi oznaczenie
podobne do zarejestrowanego znaku unijnego TEJA. Nie mozna przyja¢ - wbrew
stanowisku strony powodowej (pozew, s. 4) - identyczno$ci poréwnywanych
oznaczen, gdyz chroniony znak towarowy jest oznaczeniem stowno-graficznym,
za$ sporna domena ma posta¢ stowna. Nie stoi to jednak na przeszkodzie
przyjeciu podobieristwa miedzy obydwoma znakami. Poréwnujac obydwa znaki

cato$ciowo stwierdzi¢ nalezy zbiezno$¢ w nich dominujgcego i odrézniajgcego



23.

elementu, jakim jest stowo ,teja”. Na tej podstawie podobieristwo obydwu
oznaczen uznac nalezy za wysokie.

Dla ustalenia ryzyka wprowadzenia w biad kluczowe znaczenie ma model
przecietnego odbiorcy danych towaréw, ktéry zgodnie z orzecznictwem
wspolnotowym jest osobg rozsadnie dobrze (naleiycie) poinformowans,
ostrozng i spostrzegawczg (wyr. TSUE w sprawie C-210/96, Gut Springenheide
GmbH I Rudolf Tusky p. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt fiir
Lebensmitteliiberwachung, Zb.Orz. 1998, 1-04657, pkt 31.; wyr. ETS z 22.6.1999 r.
w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH p. Klijsen Handel BY,
Zb.Orz. 1999, s. 1-03819, pkt 26). Ocena ryzyka wprowadzenia w btagd ma
charakter normatywny i podlega w zwigzku z tym samodzielnej ocenie sgdu
zpunktu widzenia ustalonego in abstracto modelu przecietnego odbiorcy.
Poziom uwagi przecigtnego odbiorcy moze sie rézni¢ w zaleznosci od kategorii
danych towaréw lub ustug. W przypadku towaréw konsumpcyjnych biezacego
uzycia stopien uwagi przecietnego odbiorcy nie jest szczegélnie wysoki i
odbiorca ten moze by¢ stosunkowo tatwo wprowadzony w bigd. Przyjgé¢ takze
nalezy poziom uwagi wyzszy niz przecietny przy dokonywaniu wyboru towaru
lub ustugi w sytuacji, w ktérej przecietny odbiorca danego towaru lub ustugi nie
jest konsumentem, lecz profesjonalista posiadajacym specjalistyczng wiedze

w zakresie tych towaréw i ustug.

24. W niniejszej sprawie w ocenie Sadu globalna ocena ryzyka wprowadzenia w blad

uwzgledniajgca wysokie podobieiistwo poréwnywanych oznaczen oraz
identyczno$¢ towaréw i ustug, wzglednie wysokie ich podobiefistwo, pozwala
przyjac, iz przecigtny nabywca towaréw i ustug, dla ktérych zarejestrowany jest
znak towarowy powddki, zaréwno gdy bedzie on profesjonalnym nabywca, jak i
wtedy gdy bedzie konsumentem, moze zosta¢ wprowadzony w biad co do
pochodzenia komercyjnego towardw i ustug oferowanych przez strone pozwanga
na stronie prowadzonej pod domeng <teja.pl>. Dla stwierdzenia tego ryzyka nie
trzeba nawet, w ocenie Sadu, odwotywa¢ sie do tzw. szerokiego rozumienia
wprowadzenia w biad, tj. przypadku, gdy w ocenie przecietnego odbiorcy towary
oznaczone dwoma znakami nie pochodza wprawdzie z tego samego
przedsigbiorstwa, ale odbiorca moze sadzi¢, iz miedzy dwoma

przedsiebiorstwami istnieja zwiagzki gospodarcze. W niniejszej sprawie ze

10



wzgledu na tozsamo$¢ zasadniczego elementu w chronionym znaku towarowym,
czyli stowa TEJA, i nazwy spornej domeny, zachodzi ryzyko wprowadzenia w
blad w waskim rozumieniu, tj. istnieje ryzyko, ze oferta towaréw i ustug na
stronie prowadzonej pod nazwg spornej domeny zostanie przez przecietnego
odbiorce uznana za oferte pochodzaca od powd6dki.

25.W $wietle powyzszych ustalen Sad stwierdza naruszenie prawa do unijnego
znaku towarowego TEJA nr 007375389. Powyzszej oceny prawnej nie zmieniajg
okoliczno$ci podniesione przez strone pozwang w odpowiedzi na pozew oraz w
dalszych pismach, ani argumentacja prawna w nich zawarta.

26. W pierwszej kolejnodci zauwazy¢ nalezy, ze pozwana nie moze przeciwstawié
wlasnego prawa podmiotowego wynikajacego z rejestracji spornej domeny i
pochodnego nabycia praw z umowy o jej utrzymywanie. Fakt rejestracji domeny
internetowej nie stanowi zrdédia zadnego prawa podmiotowego do oznaczenia
odroézniajgcego, a jest jedynie Zrédtem wzglednych relacji z umowy o rejestracje i
utrzymywanie domeny. Do masy spadkowej PPUiH TEJA nalezaly nie tylko prawa
Zz umowy o utrzymywanie spornej domeny, ale nalezalo takze wylgczne prawo
podmiotowe do zarejestrowanego unijnego znaku towarowego TEJA nr
007375389, ktérego gléwny i odrézniajgcy substrat stowny jest zbiezny z nazwa

spornej domeny. Fakt nabycia uprawnien z umowy o utrzymywanie spornej

domeny przez pozwang w 2011 r. w oderwaniu od nabycia uprawnieri do juz

zarejestrowanego znaku towarowego TEJA cieszacego sie pierwszefistwem az od

2008 r. sprawil, ze pozwana znalazla sie w ryzykownej svtuacji, w ktorei

faktycznej wylacznosci zwigzanej z nabyciem praw z umowy o utrzvmywanie

domeny nie towarzyszyto nabycie wylacznoéci prawnej wynikajacei z ijuz

udzielonej rejestracji znaku unijnego TEJA. Nie wystarczy dla uzasadnienia

stanowiska pozwanej ogdlne twierdzenie, Ze pozwana jest w swej ocenie .de

facto sukcesorem” uprawnien nalezacych do PPHiU TEJA (pismo z dnia 21 lipca

2016 1., pkt 2), skoro okreélony sktadnik majatkowy w postaci prawa z rejestracii

unijnego znaku towarowego TEJA nie zostal nabyty przez strone pozwana,

podczas gdy uprawnienia z umowy o utrzymywanie spornej domeny zostaly

przez nig nabyte. Nie mozna wiec podzieli¢ stanowiska strony pozwanej, iz

okoliczno$¢, ze powddce przystuguje prawo do znaku towarowego nie stanowi
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dostatecznego uzasadnienia dla ,przejecia domeny <<teja.pl>" (pismo strony
pozwanej z 21 lipca 2016 1, pkt 2).

27.Generalnie dziatania polegajagce na uzywaniu domeny moga ewentualnie
prowadzi¢ do powstania ochrony nazwy domeny na podstawie ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) w charakterze przedsiebiorstwa
(art. 5 u.z.n.k) lub niezarejestrowanego oznaczenia towaréw lub ustug (art. 10
uz.nk). W niniéjszej sprawie powyzsza ewentualno$¢ i tak nie miataby jednak
znaczenia, ze wzgledu na okoliczno$¢, ze zarejestrowany znak TEJA ma
pierwszefistwo z dnia 7 listopada 2008 r., a data ta wyprzedza date nabycia praw
z umowy o utrzymywanie domeny internetowej przez pozwang w 2011 r.
Pozwana nie mogla wiec wskutek uzywania spornej domeny uzyskaé
pierwszefistwa z uzywania wyprzedzajagcego pierwszerfistwo przystugujgce
znakowi towarowemu TEJA nr 007375389.

28.7 tego samego powodu pozwana nie moZe broni¢ sie argumentem, ze pozycja
rynkowa oznaczenia TEJA niekoniecznie wynikaé¢ musi z dziatalno$ci PPUiH
TEJA, lecz powsta¢ mogta dzieki dziatalnodci pozwanej. Fakt nabycia przez
pozwang praw z umowy o utrzymywanie spornej domeny w 2011 r. i
prowadzenie pod nazwa tej domeny aktywnej dziatalno$ci nie moze przetamac
wczeSniejszego pierwszenstwa ze zgloszenia unijnego znaku towarowego TEJA
ze wzgledu na ewentualng preznos¢, skuteczno$¢ dziatania pozwanej. Powyzsze
okolicznosci pozostajg wiec bez wplywu na zasade pierwszefistwa (tak w
odniesieniu do pierwszefistwa z uzywania oznaczenia przedsiebiorstwa w
Swietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wyrok SA w Warszawie z
dnia 15 kwietnia 2014 r., VI ACa 1308/13; stanowisko to nalezy uznaé za
aktualne takze w odniesieniu do pierwszenstwa znaku zarejestrowanego).

29. Bezprawno$ci dziatann pozwanej nie eliminuje tez okolicznos¢, iz ma ona witasne
prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego TEJA ENGINEERING nr
011721479 i utrzymujac domene <teja.pl> oraz korzystajgc z niej dziata w
granicach przystugujgcego jej prawa przez wykorzystanie wystepujacego w jej
chronionym znaku elementu ,teja”. Fakt przystugiwania pozwanej istniejgcego w
mocy prawa podmiotowego do zarejestrowanego znaku unijnego nie stanowi
przeszkody dla samodzielnego stwierdzenia przez Sad naruszenia prawa do

wczedniejszego znaku unijnego TEJA nr 007375389 bez koniecznosci
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30.

31.

uniewaznienia znaku poézniejszego. Zasade te jednoznacznie potwierdzit
Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-
561/11 Fédération Cynologique Internationale przeciwko Federacién Canina
Internacional de Perros de Pura Raza, pkt 52).

Nalezy wreszcie wskazaé, ze pozwana nie moze powola¢ sie na zZadne =z
wyraznych normatywnych ograniczen prawa do znaku towarowego ujetych w
rozporzadzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. W pierwszej
kolejnosci zauwazyC nalezy, Ze ograniczenia prawa wylgcznego do unijnego
znaku towarowego ujete s3 w sposéb wyczerpujagcy i autonomiczny
bezposrednio w treéci rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej w art. 12, 13 i 13(a). W wyroku z dnia 19 wrzeénia 2013 r. w
sprawie C-661/11 Martin Y Paz Diffusion SA p. Davidowi Depuydtowi, Fabriek van
Maroquinerie Gauquie NV Trybunat Sprawiedliwosci przyjal w odniesieniu do
krajowych praw do znakéw towarowych, ktérych zakres ochrony jest
zharmonizowany w dyrektywie nr 2008/95, ze sad krajowy nie moze w ramach
sporu dotyczacego wykonywania prawa wylacznego przyznanego przez znak
towarowy ograniczy¢ tego prawa-w Sposoéb, ktory wykraczalby poza ograniczenia
wynikajgce z art. 5-7 omawianej dyrektywy (pkt 55). Zasade te uznaé nalezy za
aktualng takze w odniesieniu do przepiséw rozporzgdzenia o unijnym znaku
towarowym. Sad w niniejszej sprawie nie znajduje podstaw do zastosowania
ktéregokolwiek z ograniczenn prawa do zarejestrowanego znaku unijnego
uregulowanych w rozporzgdzeniu.

Nie stanowi takiego ograniczenia zwlaszcza art. 12 ust. 1 pkt a) rozporzadzenia
(w brzmieniu obowigzujacym od 23 marca 2016 r.), zgodnie z ktérym prawo do
znaku unijnego nie daje mozliwosci zakazania osobie trzeciej uzywania jej
nazwiska lub adresu, w przypadku gdy jest ona osobg fizyczng. Pozwana nie
moze powotacC sie na to ograniczenie, twierdzac, iz w domenie <teja.pl> uzywa
swojej firmy, gdyz przepis ten nie dotyczy nazw (firm) oséb prawnych. Na
marginesie doda¢ nalezy, iz nawet w $wietle poprzedniego stanu prawnego, w
ktérym powyzsze ograniczenie nie bylo expressis verbis ograniczone do nazwisk i
adreséw oso6b fizycznych, za$ orzecznictwo dopuszczato jego zastosowanie takze
do os6b prawnych (wyr. TSUE z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02
Anheuser-Busch, pkt 77-80, wyr TSUE z dnia 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie C-
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17/06 Céline SARL, pkt 31), pozwana i tak nie mogtaby w ocenie Sadu powotac
sie na powyzsze ograniczenie. Za uzywanie firmy zgodnie z prawem
niestanowigce naruszenie prawa do kolizyjnego znaku towarowego uzna¢ nalezy
jedynie uzywanie albo catej firmy facznie ze elementami obligatoryjnymi,
zgodnie z KSH, albo przynajmniej uzywanie nazwy osoby prawnej stanowiacej
korpus firmy (odniesieniu do pozwanej - TEJA ENGINEERING), podczas gdy w
niniejszej sprawie nazwa spornej domeny odpowiada jedynie pierwszemu stowu
w firmie pozwanej, a zarazem jedynemu elementowi stownemu w znaku
powodki, za$ z oméwionych wyzej powodéw, nie mozna uznaé, Ze pozwana
uzyskata zgode na uzZywanie znaku towarowego <teja> w domenie internetowej.
Rozwazania w tej kwestii i tak nie majg obecnie znaczenia wobec zmienionej
tresci art. 12 ust. 1 pkt a) rozporzadzenia ograniczajacego zakres ujetego w tym
przepisie wyjatku do nazwisk oséb fizycznych.

32. Wspomniany wyrok Trybunatu Sprawiedliwoéci z dnia 19 wrzeénia 2013 r. w
sprawie C-661/11 Martin Y Paz Diffusion SA p. Davidowi Depuydtowi, Fabriek van
Maroquinerie Gauquie NV wyklucza obrone przed powédztwem z tytutu
naruszenia prawa do znaku towarowego przez powotanie sie na zewnetrzne
wzgledem prawa znakéw towarowych ograniczenia takie jak naduzycie prawa
lub normy prawne z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
oceniane bywa krytycznie w piSmiennictwie. Gdyby nawet jednak, wbrew
stanowisku TSUE, dopuszcza¢ takie ograniczenia, to w niniejszej sprawie i tak nie
istnialyby podstawy do uznania dziatania powd6dki zmierzajacego do ochrony
swojego znaku towarowego w niniejszym postepowaniu za stanowigce
naduzycie prawa lub pogwatcenie zasad uczciwej konkurencji. Pozwana nie
przedstawita zadnych okoliczno$ci mogacych wskazywacé na istnienie takich
okolicznosci.  Okolicznosci dot. obowiazkéw pracy, czy zaangazowania
konkretnych oséb w proces nabycia domeny nie stwarzatyby zadnych podstaw
do przyjecia podobnych wnioskéw. Przede wszystkim jednak rozwazania w
kwestii uwzglednienia takich okoliczno$ci majg wymiar hipotetyczny, poniewaz,
jak wskazano w pkt 32, uwzglednienie podobnych, zewnetrznych w stosunku do
prawa znakéw towarowych okolicznodci pozostawataby w sprzecznosci z

wyrokiem w sprawie Martin Y Paz.
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Kwestia czynéw nieuczciwej konkurencji

33. Stwierdzenie naruszenia prawa powddki do unijnego znaku towarowego TEJA nr
007375389 wskutek rejestracji i utrzymywania domeny <teja.pl> czynito
zbednym rozpatrzenie podniesionych przez powddke zarzutéw popelnienia
przez pozwang czynow nieuczciwej konkurencji okreslonych w art. 5 i 10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k).
Na marginesie wskaza¢ nalezy, ze dochodzenie roszczen z ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  kumulatywnie z  dochodzeniem  ochrony
zarejestrowanego znaku towarowego jest dopuszczalne. Nie zmienia to jednak
faktu, Ze dla dochodzenia ochrony z u.z.n.k. konieczne jest wykazanie przestanek
tej ochrony, ktére sg odrebne od przestanek naruszenia prawa do
zarejestrowanego znaku towarowego. W tym zakresie powddka nie
przedstawita dostatecznych dowodéw. Okoliczno$¢ ta nie miata jednak znaczenia
dla rozstrzygniecia sprawy, skoro wystarczajaca podstawa dla stwierdzenia
naruszenia praw powodki byly przepisy rozporzgdzenia w sprawie znaku

towarowego Unii Europejskiej.
Koszty

1. Sad zasgdza od Pozwanej na rzecz Powd6dki kwote w wysoko$ci 5443,20 ztotych
(stownie: pie¢ tysiecy czterysta czterdzieci trzy zlote, dwadzieécia groszy)
tytutem zwrotu kosztéw postepowania arbitrazowego.

2. W pozwie powdédka zazadata zasgdzenia od pozwanej kosztéw postepowania
arbitrazowego zgodnie z Regulaminem Sadu Polubownego. Stosownie do art. 35
ust. 1 Regulaminu koszty te mogg obejmowaé wpis, poniesione przez strone
koszty przeprowadzenia dowodéw w postepowaniu rozpoznawczym, a takze
uzasadnione koszty zastepstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgloszenia
strona powinna zatgczy¢ dokumenty potwierdzajace poniesienie tych kosztéw.
Koszty, ktérych poniesienie przez Powédke zostato udokumentowane, to oplata
kancelaryjna w wysokosci 246 zt oraz wpis od pozwu w wysokoéci 3.690 zt oraz

oplaty za przesytki pocztowe w wysokoéci 67,20 zt.
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3. Ponadto, strona powodowa nie zalgczata dokumentéw dotyczacych poniesienia
kosztéw zastgpstwa prawnego, wnoszac o zasadzenie stawki minimalnej z § 14
ust. 2 pkt 1) rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci w sprawie oplat za
czynno$ci adwokackie z dnia 22 paZdziernika 2015 r., tj. stawki minimalnej w
postgpowaniu przed Sadem Okregowym w Warszawie - sadem ochrony
konkurencji 1 konsumentéw w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
wynoszacej 1440 zi, jako najbardziej zblizonej zdaniem pozwanej do niniejszej
sprawy. Niniejsza sprawa nie dotyczy sporu rozpoznawanego przed sadem
ochrony konkurencji i konsumentéw. Pozycja odpowiadajaca przedmiotowi
niniejszego sporu jest w istocie § 8 pkt 19) ww. rozporzadzenia, dotyczacy
naruszenia patentu i innych wytgcznych praw wiasnosci przemystowej, zas
stawka minimalna w takich sprawach wynosi 1680 zl. Jest to stawka
przewyzszajgca stawke zgdang przez powddke. Zwazywszy, ze stawki wskazane
W ww. rozporzadzeniu nie sg wigzace dla sadu polubownego, Sad za uzasadnione
uznal zasgdzenie kosztéw zastepstwa przed sadem polubownym w wysokosci
zgodnej z zadaniem, tj. 1440 z1.

4. Ze wzgledu na zasadzenie kosztéw zastepstwa procesowego wedlug zasad
okreslonych w poprzednim punkcie nie istniala potrzeba ustalania wartoéci
przedmiotu sporu.

5. Catkowita wysoko$¢ zasadzomych od Pozwanej kosztéw postepowania
arbitrazowego wynosi 5443,20 zlotych (slownie: pie¢ tysiecy czterysta

czterdziesci trzy zlote, dwadziescia groszy).

Majac powyzsze na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

o eondy

Dr Lukaz Zelechowski
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