SAD POLUBOWNY
ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Sygn. Akt: 71/14/PA

WYROK
Sadu Polubownego
wydany w Warszawie dnia 16 lipca 2015 r.

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w Warszawie w skladzie:
Arbiter:
Marian Kepinski,
Po rozpoznaniu sprawy z powodztwa wytoczonego przez strone powodows:

KERMI GmbH z siedzibg w Pankofen; Pankofen-Banhof 1, 94447 Plattling, Niemcy
(Powod);

przeciwko stronie pozwane;:

z siedzibg w |
(Pozwany);

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku zawarcia umowy o rejestracje domeny
»kermi.com.pl” przez Pozwanego i uirzymywanie tej rejestracji w mocy,

dzialajgc na podstawie Klauzuli Arbitrazowej wynikajacej z o$wiadczen stron ziozonych w
toku postgpowania przez Powoda z dnia 5 listopada 2014 r. i Pozwanego z dnia 28 listopada
2014 r.

orzeka:

1. Stwierdza naruszenie przez Pozwanego 3 z siedzibg w

_raw Powoda KERMI GmbH z siedzibg w Pankofen, Niemcy, do znakéw

towarowych i firmy oraz naruszenie przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji przez zawarcie umowy o rejestracje domeny internetowej:
»kermi.com.pl” i utrzymywanie tej rejestracji w mocy;



2. Zasadza od Pozwanego z siedzibg w 1a IZECZ
Powoda KERMI GmbH z siedzibg w Pankofen, Niemcy, kwote 4,309, 77 zt (cztery
tysigee trzysta dziewigé 77/100 zI) z tytuhu kosztéw postepowania arbitrazowego;

Uzasadnienie:

I. Strony.

Powodem w sprawie jest spotka KERMI GmbH z siedzibg w Pankofen w Niemczech.
Pozwanym jest prowadzacy dzialalno$é pod firmg przedsigbiorca z
siedzibg w!

II. Wlaéciwo$¢ Sgdu Polubownego ds. Domen Internetowych.

Wiasciwosé Sgdu Polubownego do spraw Domen Internetowych wynika z zapisu na ten Sad
zawartego w o$wiadczeniu Powoda z dnia 5 listopada 2014 r. W zapisie tym Powéd wyrazit
zgode na rozsirzygnigcie sporu o utrzymywanie nazwy domeny ,kermi.com.pl” przez Sad
Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
(PIIT) (dale;j: ,,Sad Polubowny™).

Pismem z dnia 28 listopada 2014 r. Pozwany wyrazil zgode na rozstrzygniecie sporu
dotyczacego domeny internetowej ,kermi.com.pl” przez Sad Polubowny.

W odpowiedzi na pozew Pozwany ponadto wyznaczy! na arbitra Mariana Kepifiskiego z listy
arbitréw Sadu Polubownego. Powdd w pozwie wskazal na arbitra Ewe Nowinska, jednakze w
pismie z dnia 13 stycznia 2015 r. wyrazil takze zgode na nominacje arbitra w osobie Mariana
Kepiniskiego.

W ten sposob ukonstytuowat sie sktad Sadu zgodnie z Regulaminem Sadu Polubownego, a w
szezegllnosci zgodnie z art, 9 tego Regulaminu.

Zgodnie z art. 2 Regulaminu spory dotyczace umowy o utrzymywanie nazw domen
internetowych rozstrzygane sq wedlug prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz wedtug
Regulaminu.

Regulamin stosowac nalezy w razie sporéw, w ktérych co najmniej jedna strona ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Wszystkie powyzsze warunki w niniejszej sprawie sa zachowane.

II1. Przebieg postepowania.



Powod skierowal do Sgdu Polubownego Informacje o zamiarze wszczecia postepowania
arbitrazowego z dnia 27.10.2014 r. W dniu 5 listopada 2014 r. podpisal zapis na Sad
Polubowny. Informacje ta zostala zaakceptowana przez Pozwanego w zapisie na Sad
Polubowny z dnia 28 listopada 2014 r. Dnia 16 grudnia 2014 r. zostal sporzadzony pozew
przez pelnomocnika strony powodowej rz. pat. Krzysztofa $wir-;cickiego.

Sekretariat Sadu Polubownego nadat sprawie sygnature akt: 71/14/PA.

Pozew dorgczono Pozwanemu, ktéry zlozyt dnia 12 stycznia 2015 r. w Sekretariacie Sadu
Polubownego odpowiedZ na pozew napisang dnia 9 stycznia 2015 r.

Powéd zlozyl ponadto pisma z dnia 19 stycznia 2015 r. i 19 lutego 2015 .

Pozwany natomiast ztozyl takze pismo z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz pismo z dnia 16 lutego
2015 1. zdatg 11 lutego 2015 1.

W dniu 3 marca 2015 r. Arbiter Sadu Polubownego, na podstawie art, 24 ust. 4 Regulaminu,
skierowat do stron Zarzadzenie wzywajace do ztozenia wszystkich dodatkowych dowodéw
potrzebnych do rozstrzygniecia sprawy. Zadne dodatkowe wnioski nie wplynely, totez Arbiter
postanowit w dniu 8 lipca 2015 r. zamknaé postgpowanie i wydaé niniejszy wyrok.

IV. Stanowisko Powoda.

W pozwie z dnia 16 grudnia 2014 r. Pow6d zadat ustalenia, ze w wyniku zawarcia umowy o
utrzymywanie domeny internetowej ,kermicom.pl” Pozwany naruszyl prawa Powoda.
Pow6d uzyskal informacje, 2e Pozwany w swojej dziatalnodci uzywal domeny
~kermi.com.pl” do oferowania swoich towaréw i ustug. Po wpisaniu bowiem nazwy tej
domeny uzytkownik byl przekierowywany na stron¢ firmows Pozwanego »Www kotly.com”.
Pozwany dostarcza na rynek produkty z zakresu techniki grzewczej.

Powdd uwaza, ze w ten sposdéb Pozwany wywoluje mylne wyobrazenie wéréd klienteli, Zze
tacza go wigzi gospodarcze z Powodem. Ponadto klienteli zwabionej w ten sposéb Pozwany
oferuje produkty firm konkurencyjnych wzgledem towaréw oferowanych przez Powoda.
Powdd posiada prawa do oznaczenia ,kermi”. Jest to nazwa firmy zalozonej w 1960 r. w
RFN. Powod od poczatku lat 90-tych zaczal sprzedawaé swoje towary takze w Polsce, a w
1996 r. utworzyt polski oddzial firmy KERMI sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu. Spétka
KERMI GmbH jest wigkszosciowym nudzialowcem spolki KERMI sp. z o.0. Powéd
prezentuje swoje wyroby m.in. za podrednictwem domeny internetowej »kermi.pl”
zarejestrowanej w dniu 7 sierpnia 2000 r.

Ponadto Powdd posiada prawa z rejestracji znakoéw towarowych, w tym znaku towarowego:

1) w UP RP nr R-87123 — KERMI chronionego od dnia 28 lipca 1993 r. dla m.in.
grzejnikéw, instalacji grzewczych, zaworéw dla grzejnikéw, czesel i osprzetu dla
grzejnikéw,

2) w OHIM w Alicante:

2.1. nr CTM 000227082 KERMI chronionego od dnia 1 kwietnia 1996 r. dla m.in,
instalacji grzewezych, grzejnikow, elementéw grzejnych;
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2.2. or CTM 000227108 KERMI chronionego od dnia 1 kwietnia 1996 r. m.in. dla
urzgdzeni do ogrzewania i instalacji grzewczych;
2.3. nr CTM 001549898 KERMI chronionego od dnia 10 marca 2000 r. m.in. dla
urzgdzen do ogrzewania i instalacji grzewczych;
2.4. nr CTM 001605211 KERMI chronionego od dnia 11 kwietnia 2000 r. m.in. dla
urzadzeri do ogrzewania i instalacji grzewczych;
2.5. nr CTM 009267949 KERMI chronionego od dnia 23 lipca 2010 r. m.in. dla
urzadzen do ogrzewania, elementéw grzejnych, instalacji grzewczych.
Rejestracja i uzywanie domeny internetowej ,kermi.com.pl” przez Pozwanego narusza
przepisy prawa wiasnosci przemystowej (PWP) — ustawa z dnia 30 czerwca 2000 . (j. Dz.U.
z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) — art. 296 oraz przepisy Rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego — art. 9.

Na podstawie obu powyzszych norm prawnych uprawniony z rejestracji znaku moze sie
domaga¢ zaniechania naruszen znaku, usuniecia skutkéw naruszenia, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci oraz o naprawienia wyrzadzonej szkody.

Pozwany ponadto narusza zasady uczciwej konkurencji, w szczegllnosci art. 3, 10 i 16
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.
211 ze zm.) (dalej ZNKU). Naruszenie tych zasad prowadzi do sankeji przewidzianych w art.
18 ZNKU.

Ponadto Pozwany narusza prawa Powoda do firmy, kt6re sa chronione na podstawie art. 43'°
ke, a art. 8 Konwencji Paryskiej o ochronie wlasnogci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r.
daje takze podstawe do ochrony zagranicznych nazw handlowych.

W piSmie z dnia 19 stycznia 2015 r. Pow6d przyznal, ze prowadzil z Pozwanym rozmowy
zmierzajagce do polubownego rozwiazania sporu proponujgc przerejestrowanie  domeny
Pozwanego na rzecz Powoda w zamian za wplate kwoty 2000 EUR. Do zawarcia takiej
umowy nie doszlo, gdyz Pozwany cheial zawrzeé zwykla umowe sprzedazy domeny na co
Powéd si¢ nie zgadzal. W rezultacie do podpisania umowy stron w tej kwestii nigdy nie
doszlo. W pismie z dnia 19 lutego 2015 1. Powdd potwierdzil, ze strony nie osiggnely
porozumienia. Prowadzenie rozméw z Pozwanym w tej kwestii nie oznaczalo legitymizacji
dziata Pozwanego, a w szczegélnosci Pow6d nie zamierzal nigdy uznaé legalno$ci rejestracii
przez Pozwanego domeny ,kermi.com.pl”. Podobnie za bezprawne uwaza Powdd
przekierowywanie klientéw z tej strony na swoja strone internetows. Powdd przyznal, ze
Pozwany po wezwaniu pismem z dnia 1 lipca 2014 r. do zaprzestania naruszesi praw Powoda
wylgezy! przekierowywanie klientéw z domeny , kermi.com.pl” na SWojg strong internetows.
Pozwany po otrzymaniu powyZzszego pisma zazadal natomiast od Powoda zaptaty co jest
samo W sobie naganne i swiadezy o dgzeniu do rejestraciji domeny dla wyludzenia
nienaleznych $wiadczen od Powoda.

V. Stanowisko Pozwanego.



Pozwany w odpowiedzi na pozew zgdat oddalenia pozwu wskazujae, ze miedzy stronami nie
ma w istocie rzeczy sporu. Na pismo ostrzegawcze Powoda z dnia 1 lipca 2014 . Pozwany
wylgezyl przekierowywanie klientdéw z adresu ~Kermi.com.pl” na adres wlasnej strony
internetowej informujgcej o firmie Rownoczesnie Pozwany zaproponowat
Powodowi odkupienie domeny ,.kermi.com.pl” za kwote 2000 EUR. Pozwany pismem z dnia
25 sierpnia 2014 r. wyrazil zgode na te propozycie i przestat Powodowi fakture¢ Pro Forma na
kwotg 2000 EUR. Tymczasem Pow6d zamiast zaplacié za domeng skierowat powddztwo do
Sgdu Polubownego ds. Domen Internetowych. Takie postepowanie Powoda jest dowodem, ze
zamierza on zawlaszezyé sobie domene Pozwanego, nie ponoszae w zwigzku z tym zadnych
kosztow, mimo uzgodnienia przez strony warunkéw sprzedazy domeny.

W pismie z dnia 23 stycznia 2015 r. (datowanym na dzien 21 stycznia 2015 r.) Pozwany
powtdrzy} powyzsze argumenty i stwierdzil, ze zadanie Powoda co do przekierowywania
klientéw z adresu ,.kermi.com.pl” na adres Pozwanego, zostato spelnione. Tym samym nie
ma naruszei praw Powoda, ktéry powinien tylko odkupié domeng ,kermi.com.pl” od
Pozwanego na ustalonych warunkach, W piémie z dnia 11 lutego 2015 r., ktére wplyneto do
Sadu 16 lutego 2015 r. Powdd powtérzyl swoja argumentacje i wskazal ponadto, ze w
porozumieniu zaproponowanym przez KERMI GmbH chodzilo o zaplate Pozwanemu dopiero
po przekazaniu Powodowi praw do domeny. Na taki warunek, czyli na przekazanie praw do
domeny przed uregulowaniem za nig naleznosci, nie bylo ze strony Pozwanego zgody.
Ponadto Powéd z prostej umowy sprzedazy domeny skonstruowat bardzo skomplikowang
umowe z wieloma niepotrzebnymi klauzulami i preambulg w obu jezykach. Powéd chee za
posrednictwem Sgdu Polubownego zawlaszczyé domene ,.www.kermi.com. pl”. Powdd
wnosil o oddalenie pozwu.

VI. Ustalenia Sadu.

Powdd jest spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Plattling w Niemczech,
ktéra od 1996 r. posiada w Polsce zalezng spétke z 0.0. — KERMI Sp. Z 0.0. z siedzibg we
Wroclawiu. Pow6d od poczatku lat 90-tych sprzedaje w Polsce swoje wyroby w tym rozmaite
wyroby z zakresu techniki grzewczej. Powdd posiada zarejestrowany w Polsce znak
towarowy stowny KERMI — R-87123 z pierwszesistwem od dnia 28 lipca 1993 r. dla m.in,
grzejnikéw, instalaciji grzewczych, zawordw dla grzejnikéw, czgdcl i osprzgtu dla grzejnikow,
Od dnia 7 sierpnia 2000 r. Pow6d posiada takze zarejestrowang w Krajowym Rejestrze
Domen domeng ,.kermi.pl”.

W krajowym Rejestrze Domen zostata zarejestrowana na rzecz Pozwanego dnia 5 stycznia
2007 r. domena ,kermi.com.pl” mimo wezedniejszej rejestracji domeny ,kermi.pl” dla
Powoda. Pozwany uzywal swojej domeny do przekierowywania klientéw z niej
korzystajgeych na swojg strong internetows. Pozwany prowadzi dziatalnoé gospodarczg pod
firmg Jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Dziatalnogci
Gospodarczej. Pozwany reklamuje sie jako sprzedawca kottow c.0., grzejnikéw c.o. i jako
ekspert techniki grzewcze;j.

Niewstpliwie zakres dziatalnosci Powoda i Pozwanego pokrywa si¢ w znacznym zakresie.



Powdd posiada w Polsce ochrong praw wylacznych do znaku towarowego stownego KERMI
oraz pigciu slownych zakéw wspdlnotowych (Community Trade Mark) KERMI
zarejestrowanych w OHIM w Alicante, ktére sg takze chronione w Polsce tak samo jak znaki
zarejestrowane krajowo. Znaki te zarejestrowane sa m.in. dla instalacji grzewczych,
grzejnikow, urzgdzen do ogrzewania, Z rejestracji znaku plynie prawo wylgczne uzywania
znaku towarowego w spos6éb zawodowy lub zarobkowy na calym obszarze Polski (art. 153
PWP). Prawo to polega m.in. na oferowaniu lub wprowadzaniu do obrotu towardw objetych
rejestracjg oraz na postugiwaniu si¢ znakiem w celu reklamy.

Analogiczne roszezenia przystuguja takze Powodowi na podstawie rozporzadzenia CTM, a w
szczegllnodci jego art. 9. Przepis ten powinien byé w Polsce bezpodrednio stosowany, co
wynika wyraZnie z art. 14 ust. 1 fego rozporzadzenia.

Z tymi postanowieniami, zaréwno PWP jak i rozporzadzenia CTM, byta sprzeczna
dziatalno$¢ Pozwanego, ktéra zmierzata do przejmowania klienteli Powoda i kierowania jej
na wlasng strong internetowa w celu oferowania towaréw wlasnych lub innych
przedsigbiorcow. Ponadto postugiwanie sic domena ~Kermi.com.pl® przez Pozwanego
stanowilo podrednio sposéb reklamowania wiasnych wyrobow i wyrobow przedsigbiorcow,
ktérych towary Pozwany wprowadzal takze do obrotu. W ten sposéb naruszone bylo prawo
Powoda do wylacznego postugiwania sig swoim znakiem towarowym dla celéw reklamy. Co
najmniej w zakresie oferowania i reklamowania towaréw Pozwany naruszat prawa wytgczne
Powoda do znaku slownego KERMI oraz do wymienionych powyzej znakow
wspolnotowych.

PWP w art. 285 i 296 przewiduje, e uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy
moze zadaé od naruszajacego to prawo zaprzestania dzialan grozacych naruszeniem prawa
oraz zaniechania dalszych naruszefi. Analogiczne roszczenia plyng z przepiséw art. 9
rozporzadzenia CTM.

Ponadto Powdd posiada w Polsce prawo wylaczne do firmy KERMI, ktdra jest wpisana do
KRS i korzysta z ochrony w Polsce od 1996 r., kiedy utworzono we Wroctawiu oddziat spotki
KERMI. Obecnie firma przedsigbiorcy podlega ochronie na podstawie przepiséw ke. Art.
43" kc daje przedsigbiorcy prawo zadania zaprzestania dziatai naruszajgcych prawo do
firmy, a takze usunigcia skutkéw naruszenia. Zadania pozwu czynig zado$é tym prawom
powoda plyngcym z przepiséw ke. W zwigzku z tym nie jest juz konieczne powolywanie sie
na przepisy konwencji paryskiej o ochronie nazwy handlowej przedsiebiorey zagranicznego
w kraju czlonkowskim tej konwencji.

Powdd ponadto powoluje sig na przepisy ZNKU wskazujac w szczegblnosei na przepisy art.
3, 10,1 16 tej ustawy. I w tym punkcie Sad Polubowny musi przyznaé, ze powyzsze zarzuty
sq uzasadnione. Pow6d uzywa oznaczenia KERMI jako znaku towarowego 1 z tego powodu
ten znak korzysta z ochrony na podstawie art. 10 ZNKU jako znak uzywarny w naszym kraju
do oznaczania towar6w Powoda. Ochrona ta jest niezalezna od ochrony przyznawanej przez
PWP. Podobnie jak PWP przepisy ZNKU zakazujg mylacej klientele reklamy w art. 16 ust. 1
pkt 2 ZNKU. Réwniez klauzula ogdlna ZNKU w art, 3.1 zakazuje przedsiebiorcom
podejmowania w dziatalnoci gospodarczej dzialan sprzecznych z dobrymi obyczajami
panujacymi w takim obrocie. Niewgtpliwie dzialania Pozwanego zmierzajace do
przejmowania klienteli Powoda przez postugiwanie sie domeng internetows, tak jak to mialo
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miejsce w niniejszej sprawie, naruszaja dobre obyczaje w dziatalnodci gospodarczej. W takim
przypadku art. 18 ZNKU daje przedsigbiorcy, kiorego prawa sa naruszone, prawo domagania
si¢ zaniechania takich naruszen i usuniecia ich skutkéw.

Zadanie usunigeia z rejestru kolizyjnej domeny ,kermi.com.pl.” posiadanej przez Pozwanego
odpowiada powyzszym roszczeniom wynikajacym z ochrony wyzej wskazanych praw
podmiotowych Powédki oraz przepiséw ZNKU.

Twierdzenie Pozwanego, ze miedzy stronami nie ma sporu, gdyz zaprzestal on
przekierowywania klientéw z domeny ,kermi.com.pl” na swojg strong internetows nie sg
uzasadnione. Istnienie spornej domeny bowiem potencjalnie zagraza nadal interesom Powoda,
gdyz Pozwany moze w kazdej chwili swojg praktyke wznowié. Jedynie zlikwidowanie
spornej domeny z rejestru domen prowadzi do rzeczywistego usuniecia zagrozenia dla
dalszych naruszefi praw Powoda. Zadanie Powoda zmierza takze do usunigcia skutkéw
poprzednio wystepujacych naruszen, a te niewgtpliwie miaty miejsce.

Podobnie prowadzone przez Strony negocjacje w sprawie przejgcia od Pozwanego domeny
»kermi.com.pl” przez Powoda nie stanowis przeszkody dla uznania Zgdania pozwu za
uzasadnione. Powdd byl sklonny przeja¢ sporna domene, za kwote 2000 EURO na
proponowanych przez siebie warunkach. Pozwany natomiast nalegat na umowe sprzedazy
domeny. Strony réznity si¢ co do terminéw platnosci ewentualnego wynagrodzenia. W
rezultacie strony nie osiggnely porozumienia i Pow6d wystapit z zadaniami sformutowanymi
w pozwie. Prowadzone negocjacje nie stanowig dostatecznej podstawy dla uznania, ze
zgdania pozwu s3 nieuzasadnione.

Mozna ponadto zauwazyé, ze zachowania Pozwanego takze posrednio $wiadcza o uznaniu
bezprawnosci postugiwania si¢ domeng ,kermi.com.pl”, gdyz na pisma ostrzegawcze Powoda
natychmiast zaprzestat On uzywania tej domeny dla przekierowywania klientéw z niej
korzystajacych na swojg strone internetowa.

Wiréd przedsigbiorcéw z reguly uzmaje sie takze za sprzeczne z dobrym obyczajem w
dziafalnosci gospodarczej, domaganie si¢ wynagrodzenia za zaprzestanie dziatan
naruszajgcych prawo. Tymczasem w niniejszej sprawie Pozwany takiego wynagrodzenia
zgdat postepujac zdaniem Sadu niezgodnie z dobrymi obyczajami,

VII. Rozstrzygni¢cie Sadu Polubownego.

W swietle powyzszych ustalen Sad dochodzi do wniosku, ze rejestracja domeny
~Kermi.com.pl” przez Pozwanego Jerzego Fojcika prowadzacego dziatalnosé pod firma
PROSAT stanowi naruszenie praw Powoda sptki KERMI GmbH.

Prawa te to prawa do polskiego znaku stownego KERMI oraz wspélnotowych znakéw
towarowych KERMI (wyzej pkt IV). Ponadio naruszone zostalo prawo Powoda do firmy
KERMI uzywanej w Polsce zardwno przez spotke niemiecks jak i jej spotke zalezng 2 0.0. z
siedzibg we Wroclawiu. Wreszeie dzialania Pozwanego naruszajg przepisy art. 3, 10 i 16
ZNKU.

Sad Polubowny stwierdza zatem, Zze Pozwany uzywajgc domeny ,kermi.com.pl” naruszy}
wskazane powyzej prawa podmiotowe Powoda oraz przepisy ustawy o zwalczaniu

¥



nieuczciwej konkurencji przez rejestracje spornej domeny i utrzymywanie w mocy tej
rejestracji.

Ponjewaz Pozwany przegral sprawe Sad zobowigzat Pozwanego do zwrotu zgloszonych w
toku postgpowania przez Powoda kosztéw postepowania. Koszty te zgodnie z pismami
Powoda przedtozonymi w toku postepowania wynosza:

- wpis: 3.690 z,

- thumaczenie: 373,75 zi,

- optata kancelaryjna: 246 zt,

Razem: 4.309, 77 z

Lacznie koszty postgpowania poniesione przez Powoda wynoszg 4.309, 77 zt i t¢ kwote

zasgdzil Sgd Polubowny od Pozwanego " zsiedzibg w na
1zecz Powoda KERMI GmbH z siedzibg w Pankofen w Niemczech.
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