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Sad Polubowny ds. Domen Internetowych

Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8, pietro VIl

00-380 Warszawa

Sygn. akt 61/12/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO

wydany w Krakowie dnia 17 kwietnia 2014 .

Sad Polubowny do Spraw Domen Internetowych
W skiadzie: Bogdan Fischer, arbiter Sgdu Polubownego,

po rozpoznaniu sprawy z powoédztwa:

Result Ciothing Limited

Clement House, Commerce Way CO2 8HY
Colchester, Essex, Wielka Brytania
reprezentowanej przez:

Arkadiusza Woéjtowicza, radce prawnego
Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa,
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa,

(zwanej dalej: ,Powodem”)

przeciwko:

reprezentowanej przez:
Barttomieja Tomaszewskiego, rzecznika patentowego

Kancelaria Patentowa Barttfomiej Tomaszewski
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ul. Kwiatkowskiego 1 lok. 12
03-984 Warszawa

(zwanej dalej: ,Pozwanym”),

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazwy domen:
resultclothing.pl

resultclothing.com.pl

Na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji (zwany dalej: ,Sagdem”) podpisanego dnia 4 listopada 2013 r. - przez Powoda i
dnia 27 listopada 2013 — przez Pozwanego,

Majac na wzgledzie, iz mocg oswiadczerr Powoda i Pozwanego oraz na podstawie Regulaminu
Sadu, przedmiotem postepowania przed niniejszym Sadem Arbitrazowym sg spory wynikajace z
czynnosci zarejestrowania spornej nazwy domeny przez NASK, nie za$ wynikajgce ze sposobu

korzystania z samej nazwy tej domeny,

orzeka:

1. iz Pozwany poprzez rejestracje nazw domen ,resultclothing.pl” oraz , resultclothing.com.pl”
naruszy! prawa Powoda
2. zasgdza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztéw postepowania w wysokosci 4776 PLN

(cztery tysigce siedemset siedemdziesiat szes¢ ztotych)

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu nazw domeny.pl, kazdy abonent jest zobowigzany, w razie
wynikniecia sporu dotyczgcego rejestracji nazwy domeny, podpisac klauzule arbitrazowg poddajgca
sprawe pod kognicje Sgdu Polubownego. Wykonujac to zobowiazanie strony sporu dokonaty zapisu
na ten Sad przez ztozenie zgodnych odwiadczen, odpowiednio — 4 listopada 2013 r. Powod i 27

listopada 2013 r. Pozwany.
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Przedmiotem kognicji Sagdu Polubownego sg spory powstate w wyniku rejestracji nazw domen
internetowych, a jednym z wymogdw pozwu jest zawarcie w nim zadania stwierdzenia, ze
Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszyt prawa Powoda. Rejestracja
nazwy domeny oznacza wprowadzenie nazwy domenowej do krajowego rejestru domen
internetowych (.pl), co skutkuje uzyskaniem faktycznego monopolu w zakresie jej eksploatacji
przez abonenta domeny. Co do zasady uznac nalezy wtasciwos¢ Sadu Polubownego w sporach,
ktore wynikty wytacznie na gruncie tak rozumianej rejestracji nazwy domenowej. Nie uchybia
temu fakt, iz Powéd posiada swojg siedzibe za granicg, bowiem do podlegania kognicji Sadu
wystarczajgce jest, aby jedna ze stron posiadata swojg siedzibe lub miejsce zamieszkania w Polsce

(art. 2 ust. 4 Regulaminu Sadu).

Przebieg postepowania

11 grudnia 2013 roku do Sadu Arbitrazowego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji wptynat pozew, w ktérym Powéd — Result Clothing Limited z siedziba
w Essex w Wielkiej Brytanii, na podstawie art. 9 ust. 8 i 12 oraz art. 10 Regulaminu Sadu zazadat
stwierdzenia, iz Pozwany w wyniku rejestracji spornych domen internetowych naruszyt prawa
ochronne do wspdlnotowych znakéw towarowych Powoda zawierajgcych element sfowny
L RESULT” oraz zazadat zasadzenia od Pozwanego na rzecz Powoda kosztéw postgpowania w

niniejszej sprawie.

Powod swoje roszczenia opiera na art. 9 ust. 1-2 rozporzadzenia 2072009 w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego wskazujac, iz z momentem rejestracji wspélnotowych znakow
towarowych:

- znaku stownego RESULT PERFORMANCE (data zgtoszenia: 8.06.2006, data rejestracji: 15.06.2007);
- znaku stownego i stowno-graficznego RESULT (data rejestracji: 13.05.2008);

nabyt wytgczne prawo do zakazania wszelkim podmiotom, ktére nie posiadaja jego zgody uzywania
w obrocie handlowym oznaczen identycznych lub podobnych do powyzszych znakéw towarowych,
zarejestrowanych dla identycznych lub podobnych towaréw Ilub ustug, jezeli istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad opinii publicznej. Powdd wskazuje, iz na podstawie
wymienionego rozporzadzenia, uzywanie oznaczen dotyczy w szczegdlnosci oferowania i

¢wiadczenia ustug pod tym oznaczeniem oraz uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i
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w reklamie. Strona powodowa podnosi, ze w jej ocenie fragment nazwy domeny Pozwanego:
Jresultclothing” jest oznaczeniem podobnym do posiadanych przez nig znakdéw towarowych, a to

przez element stowny RESULT, wywierajgcy dominujgce wrazenie na odbiorcy oznaczenia.

Ponadto, Powdd wyjasnia, iz ryzyko wprowadzenia w btad jako przestanka stosowania art. 9 ust. 1B
jest tym wieksze, jesli wzig¢ pod uwage, iz cate wyrazenie RESULT CLOTHING od 1995 roku
identyfikuje na rynku Powoda i jego przedsiebiorstwo — Result Clothing Limited, znang i ceniong
firme odziezy, na ktérej popularnosci zeruje Pozwany prowadzac wiasng dziatalnosé gospodarcza.
Dodatkowo, Powdd wskazuje, ze przecietny wieloletni odbiorca produktéw jego firmy po
natrafieniu na domene z elementem nazwy ,resultclothing” bedzie automatycznie wigzat te
domene z produktami marki Powoda i jego dziatalnoscig, a jezeli nawet nie wigzat, to na pewno
strona internetowa o tej nazwie wywofa jego skojarzenie z firmg Powoda. W zwigzku z tym, iz
Pozwany na zarejestrowanych domenach prowadzi sklep internetowy, w ktérego ofercie znajduja
sie m.in. produkty marki Result Clothing Limited ( obok kilkudziesieciu produktéw innych marek;
Powdd wskazuje ze ok. 70), Powdd uznaje, iz dziatanie Pozwanego polegajgce na zarejestrowaniu i

utrzymywaniu domen o spornej nazwie ma charakter dziatania w ztej wierze.

W zwigzku z przedtuzonym terminem do wniesienia odpowiedzi na pozew, Pozwany ztozyt
odpowiedz na pozew z dniem 13 stycznia 2013 r, wnoszgc o oddalenie powddztwa w catosci i zwrot
kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego oraz kwoty optaty kancelaryjnej, a

takze optaty od pozwu, wg norm przypisanych.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wskazat, iz roszczenia Powoda sg bezzasadne, poniewaz
rejestracja spornych nazw domeny nie wyczerpuje przestanek art. 9 ust. 1-2 Rozporzadzenia nr
2072009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz podnidst zarzut przedawnienia
roszczen Powoda dotyczacych naruszenia znakdéw towarowych na podstawie przepisu art. 298 w
zw. z 289 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. 2001, Nr 49, poz. 508 Prawo wtasnosci
przemystowe] (dalej: ,pwp”), do ktorego w braku regulacji unijnej odsyta art. 14 w/w
Rozporzadzenia.

Data rejestracji spornych nazw domeny na rzecz Pozwanego — 14 listopada 2006 r. oraz rejestracja
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wspolnotowych znakow towarowych Powoda w wymienionych wyzej terminach s3 w sprawie

bezsporne.

Pozwany wskazuje, iz zarejestrowat sporne nazwy domeny w dobrej wierze na podstawie zgody
oficjalnego dystrybutora marki Powoda w Polsce i od roku 2006 nieprzerwanie uzywa stron
internetowych w obrocie gospodarczym do sprzedazy towardéw, w tym towaréw Powoda. Pozwany
podkresla, ze w dniu rejestracji nazw domeny tylko jeden ze znakéw towarowych Powoda korzystat
z pierwszenstwa zgloszeniowego — zgtoszony do rejestracji z dniem 15 czerwca 2006 r. znak RESULT

PERFORMANCE.

Pozwany ponadto przeczy, jakoby przestanka ,ryzyka wprowadzenia w btad” z art. 9 ust. 1b
Rozporzadzenia o wspdlnotowym znaku towarowym zostata spetniona oraz przytacza art. 12b
Rozporzadzenia, ktdry statuuje prawo strony trzeciej do uzywania w obrocie oznaczen witasciciela
praw ochronnych do znaku towarowego, jezeli te oznaczenia sg uzywane przez strone trzecia (tu:
Pozwanego) do oznaczania m.in. pochodzenia towaru od danego przedsiebiorcy (tu: Powoda) i
wyjasnia, iz w okolicznosciach sprzedazy przez Pozwanego produktéw Powoda, Pozwany dziatajgc
pod wiasng firma nie wprowadza odbiorcow towaréw w btad co do pochodzenia towaru od
Powoda, poniewaz towary sprzedawane przez Pozwanego oznaczane znakiem RESULT w istocie
pochodzg od polskiego dystrybutora Result Clothing Limited. Pozwany wskazat nastepnie na brak
bezprawnosci oznaczania produktow znakiem towarowym Powoda ze wzgledu na wyczerpanie
praw do znaku w odniesieniu do towardw, ktdre zostaly wprowadzone na terytorium Wspdlnoty

pod tym znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgoda.

W koncowej czesci odpowiedzi na pozew zostat podniesiony zarzut przedawnienia roszczen z tytutu
naruszenia praw do znaku towarowego ze wzgledu na uptyw ustawowego terminu 3 lat od
powzigcia przez uprawnionego wiedzy o naruszeniu praw, wzglednie uptyw maksymalnego terminu
5 lat od naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego (art. 289 ust. 1 pwp). Pozwany

wskazat, iz od czasu rejestracji przez niego nazw domeny mineto ponad 7 lat.

W odpowiedzi na postanowienie sgdu z dnia 31 marca 2014 r. o ostateczne ustosunkowanie sie

Stron w sprawie w terminie 7 dni, powdd w dniu 7 kwietnia 2014 przestat pismo w ktorym
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podtrzymat swoje stanowisko, przedstawione w pozwie z dnia 11 grudnia 2013 roku oraz
ustosunkowat si¢ do pisma pozwanego z dnia 13 stycznia 2014 roku wnoszgc o uznanie zawartych
w nim twierdzen za bezzasadne.

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2014 roku zamknieto postepowanie rozpoznawcze.

Sad zwaziyt co nastepuje:

| Naruszenie art. 9 ust. 1-2 Rozporzadzenia 207/2009

W ocenie Sadu znakami podobnymi w rozumieniu powyzszego Rozporzadzenia do nazw domeny
zawierajgcych tres¢ RESULTCLOTHING jest znak stowny i znak stowno-graficzny RESULT, zaréwno ze
wzgledu na podobienstwo na ptaszczyznie wizualnej, jak i znaczeniowej, przede wszystkim dlatego,
ze jedyny element stowny znaku towarowego Powoda zawiera sie w nazwie domeny Pozwanego.
W dacie rejestracji domen przez NASK, tj. 14 listopada 2006 roku, Powdd nie byt wtascicielem praw
wytgcznych do znakdw RESULT lecz korzystat z prawa pierwszenstwa. Rowniez w odniesieniu do
rejestracji nazw domeny przez Pozwanego wobec znaku towarowego Powoda ,RESULT
PERFORMANCE”, Sad uznaje, iz zachodzi podobiefstwo miedzy nazwami domeny i znakiem. W
momencie rejestracji domen tj. w dniu 14 listopada 2006 roku, Powdd korzystat jedynie z prawa
pierwszenstwa zgtoszeniowego z dnia 8 czerwca 2006 r., a prawo wytgczne do omawianego znaku
towarowego powstato na jego rzecz dopiero w dacie 15 czerwca 2007 roku.

W orzecznictwie podkresla sie, ze uprawnionemu ze znaku towarowego przyznana jest pewna
sfera monopolu do postugiwania sie nim we wszystkich formach prowadzonej dziatalnosci, a
przyznana mu w zwigzku z tym ochrona prawna dotyczy wszelkich obszaréw prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, a wiec zatem takze i Internetu. Takze wiec w Internecie nie mozina
narusza¢ praw ochronnych ze znaku towarowego, w tym wykorzystywac tych znakéw (lub ich
czesci) albo znakéw podobnych do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych,
jezeli w swej dziatalnosci gospodarczej zajmuje sie on sprzedazg tej samej grupy produktéw w
ramach dziatalnosci handlowej. Nie ulega kwestii, ze zasada powyisza nalezy do podstawowych
pryncypiéw spofeczno-gospodarczych porzadku prawnego RP (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w

Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r. | ACa 1334/08).
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Odnosnie ryzyka wprowadzenia w bfad jako przestanki naruszenia wyzej wymienionych przepisow
rozporzadzenia, nalezy wyjs¢ od tego, iz Pozwany od poczatku korzystania z zarejestrowanych
domen dziatat za zgoda oficjalnego dystrybutora produktéw marki Result — firmy Falk&Ross Group
Polska Sp. z 0.0. na oferowanie pod ta nazwag domeny produktéw Powoda. Pozwany przedstawit
jako zatgczniki do odpowiedzi na pozew dokumenty swiadczace o tym, iz porozumienie miedzy
firmg sp.j. a dystrybutorem marki Result istniato i polegato na oddawaniu do
sprzedazy produktow marki Powoda za posrednictwem sklepow internetowych Pozwanego.
Pozwany powotujgc sie jednak na zgode, w zaden sposdb nie wykazat ze Falk & Ross byt
podmiotem uprawnionym do wydawania w imieniu Powoda zgody przekraczajacej standardowe
dziatania dystrybutora zwigzane ze sprzedazg. Z tresci odpowiedzi na pozew wynika wprost, ze
Pozwany zarejestrowat domene majgc Swiadomosé, iz potrzebna jest zgoda uprawnionego. Jednak
nie mozna na podstawie przedstawionych przez Pozwanego dowoddéw stwierdzi¢ ze taka zgode
otrzymat. W ocenie Sadu Pozwany nie przeciwstawit skutecznie Powddce wilasnego tytutu
prawnego do oznaczenia wykorzystywanego w tresci adresu. Odnosnie dobrej i ztej wiary. Zgodnie
Z ugruntowanym orzecznictwem nie jest ani mozliwa, ani celowa petna obiektywizacja kryterium
ztej wiary (naruszenia zasad wspotzycia spotecznego) moze sie ono bowiem uzewnetrznia¢ w
rozmaitych dziataniach. Dlatego tez ocena zaistnienia tej przestanki musi by¢ ukierunkowana na
wartosciowanie konkretnych stanéw faktycznych, z uwzglednieniem m.in. chronologii zdarzen
zaistniatych przed i po rejestracji ( por. wyrok NSA z dnia 23.07.2013 Il GSK 468/12). Zwrdci¢ uwage
nalezy na wykazane przez Powoda i przyznang przez Pozwanego, poprzedzajgcg rejestracje
domeny znajomos¢ produktéw i marki Powoda, przeznaczong do oferowania roznych produktéw
poza towarami Powoda oraz pozostajgca poza rozpoznaniem Sadu okolicznos¢ braku odpowiedzi
na wezwanie Pozwanego przez Powoda do zaniechania uzywania i zrzeczenia sie¢ praw do
przedmiotowych domen. Pojecie ztej wiary obejmuje sprzecznos$¢ z zasadami postepowania, ktore
uznaje sie lub powinno uznawac sie za dobry obyczaj. Zasady te sktadajg sie na porzadek publiczny
w dziedzinie zgtaszania i rejestracji nazw domen. Majgc powyzsze na uwadze i okolicznosci

wykazane przez Pozwanego odmoéwic nalezy dobrej wiary Pozwanemu przy rejestracji.
Odnoszac sie do podnoszonego przez Pozwanego braku bezprawnosci dziatania, zgodnie z

ugruntowanym orzecznictwem ( w tym Sadu Najwyzszego i Sadoéw Apelacyjnych ) co do istoty

bezprawnosci, za bezprawne uwaza sie kazde dziatanie naruszajgce cudze dobro, jezeli nie

223



zachodzi zadna ze szczegdlnych okolicznosci usprawiedliwiajgcych je. Jednoczesnie wskazuje sie na
okolicznosci wyfgczajace bezprawnosé, ktére nie zawsze sg wprost wymienione w przepisach
obowigzujgcego prawa. Jedng z takich okolicznosci jest zgoda poszkodowanego uchylajgca
bezprawnosc dziatan ingerujgcych w sfere jego dobr, w takim zakresie w jakim poszkodowany moze
dysponowac naruszonymi dobrami. Jezeli zatem strona uwazajgca sie za pokrzywdzong w zakresie
przystugujgcych jej uprawnien do dysponowania okreslonymi prawami, dobrami, wyraza zgode na
ingerencje innego podmiotu w te sfere praw (débr), korzystanie przez tenze z przystugujacych jej
uprawnien, (praw), to dziatania osoby trzeciej w takich warunkach nie moina uznac za
bezprawnego, jak réwniez sprzecznego z dobrymi obyczajami, a co za tym idzie nie mozna jej
przypisa¢ deliktu ( por. wyrok Sadu Najwyzszego z 19 paZdziernika 1989 r., 1l CR 419/89, OSP 1990
nr 11-12 poz. 377 oraz wyrok z 4 czerwca 2003 r., | CKN 480/01, niepubl. oraz wyrok Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2007 r. V ACa 724/007).

Il Przedawnienie roszczen Powoda

Uwzglednienie instytucji przedawnienia roszczen nastepuje w przypadku dobrej wiary sprawcy, a w
Swietle powyzszych ustalen wytgczajgcych dobrag wiare podnoszony przez Pozwanego zarzut jest
nieuzasadniony.

Majgc powyzsze na uwadze sad orzekt jak w sentencji

Il Rozstrzygniecie co do kosztoéw postepowania

Sad orzekt o kosztach na podstawie art.35 ust. 1i2 regulaminu Sadu

Majac na uwadze koszty zastepstwa i pomocy prawnej zasgdzane w innych postepowaniach przed
sagdem polubownym, Sad uznat iz wnioskowana przez strone powodowa kwota jest zasadna.
Sktadajg sie na nig

- koszt zastepstwa procesowego przez radce prawnego w kwocie 840 PLN zgodnie z § 10

rozporzadzenia z dnia 28 wrzesnia 2002 w sprawie opfat za czynnosci radcéw prawnych oraz
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ponoszenia przez Skarb Panistwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego

ustanowionego z urzedu

- koszt optaty kancelaryjnej w postepowaniu arbitrazowym w wysokosci 246 PLN

- koszt wpisu od pozwu w postepowaniu arbitrazowym, prowadzonym przez jednego arbitra w

kwocie 3690 PLN

Dr Bogdan Fischer
arbiter
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