Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
Przy Polskiej |zbie Informatyki i Telekomunikacji
Warszawa, ul. Koszykowa 54

Sygn. akt 04/07/PA

WYROK
SADU POLUBOWNEGO

Warszawa, dnia 21 grudnia 2007 r.
Sad Polubowny ds. Domen Internetowych w sktadzie:

Iwona Ku$ — arbiter Sadu Polubownego
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2007 1.

sprawy z powodziwa: Kenwood Limited
New Lane, Havant
Hampshire, POSg 2 NH
Anglia

przeciwko : Fastrack Trade Sp. z 0.0.
ul. Minska 69 lok 49, 03-828 Warszawa

0 haruszenie praw w wyniku rejestracji domen:
kenwood.pl oraz kenwood.com.pl

dziatajgc na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji z dnia 12.01.2007 r. - przez powoda i z dnia 5.02.2007 r. przez
pozwanego.

orzeka
1. pozwany Fastrack Trade Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie w wyniku rejestracii domen
kenwood.pl oraz kenwood.com.pl naruszyt prawa powoda Kenwood Limited z siedzibg w New
Lane, Havant Hempshire, Anglia,



2. zasgdza od pozwanego Fastrack Trade Sp. s 0.0. na rzecz powoda Kenwood Limited z siedziba
w New Lane, Havant Hempshire, Anglia kwote 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) tytutem
zwrotu kosztow postepowania arbitrazowego.

Uzasadnienie

W dniu 20 lutego 2007 r. do Sadu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wplynat pozew
ztozony przez Kenwood Limited przeciwke Fastrack Trade Sp. z o.0., w ktorym powéd zada
stwierdzenia, Zze pozwany w wyniku rejestracji domen kenwood.pl i kenwood.com.pl naruszyt
prawa powoda oraz przeniesienia tych domen na rzecz powoda.

W uzasadnieniu pozwu powdd wskazat, ze pozwany spoéitka Fasirack Trade Sp.z o.0. byta
wytacznym dystrybutorem produktéw firmy Kenwood Limited w Polsce. Na mocy zawartej przez
strony umowy pozwany nie mégt bez uprzedniej zgody powoda uzywaé znakéw towarowych
zarejestrowanych przez powoda, w szczegoblnosci jako czesci nazwy domenowe]. Pozwany za$
zarejestrowat domene internetowa, ktdrej elementem jest znak towarowy powoda. Korzystanie
przez pozwanego ze znaku towarowego powoda poprzez umieszczenie znaku na stronach
internetowych stanowi uzywanie znaku towarowego. Uzywanie znaku towarowego przez podmiot,
ktory nie jest do tego uprawniony, spetnia przestanke postuzenia sie w ziej wierze cudzym znakiem
towarowym. Dziatanie fo narusza art. 153 § 1 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej. Ponadto
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej pod adresami internetowymi identycznymi ze znakami
towarowymi powoda zardwno grozi wprowadzeniem w btad przecietnych odbiorcow, ktérzy w
uzasadniony sposdb moga sie spodziewaé, iz dzialalno$é jest prowadzona przez podmiot
autoryzowany przez Kenwood Limited , a ponadto pasozytuje na reputacji renomowanych znakoéw
towarowych Kenwood. Dziatanie to narusza art. 3, 5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii.

Powod wnidst takze o zasadzenie od pozwanego na ;'zecz powoda kosztow postepowania zgodnie
z Regulaminem Sadu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 27.03.2007 r., pozwana wniosta o zawezwanie do proby ugodowej
na warunkach okreslonych w uzasadnieniu oraz o przeprowadzenie rozprawy w celu
przestuchania swiadka Jerzego Zareby na okolicznos¢ braku wspdipracy ze strony powodki przy
rejestracii domen pozwalajacej na zarejestrowanie domeny na rzecz powodki.
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Pozwana nie kwestionuje przedstawionych przez powoda okclicznosci faktycznych dotyczacych
wspdtpracy stron oraz faktu jej zakoriczenia a takze faktu zarejestrowania we wtasnym imieniu
spornych domen internetowych. Pozwana kwestionuje przyczyny rozwiazania umowy. Pozwana
stwierdzita, ze podejmowata dziatania w celu zarejestrowania tych domen na rzecz powddki.
Jednak powodka uchylata sig¢ od dokonania jakichkolwiek czynnosci, w zwiazku z czym pozwana
zmuszona byta do ich zarejestrowania na swojg rzecz. Pozwana podniosta, ze powodka nie
kwestionowala w zaden sposéb faktu posiadania przez pozwang spornych domen internetowych.
Zadania zwrotu domeny pojawity sie dopiero wtedy, gdy pozwana wezwata powodke do zaplaty
naleznosci wynikajacych z zawarte] umowy.

Zdaniem pozwanej zarzuty dotyczace naruszenia art. 154 pkt 2 i 3 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowe] (dalej .pwp”) sa bezpodstawne. Pozwana nadal posiada w sprzedazy towary
powddki, to korzystanie w zwiazku z tymi ze znaku towarowego powodki nie stanowi naruszenia
prawa ochronnego przystugujgcego powoddce do znaku towarowego. Nie jest tez prawda, ze
dziatania pozwanej moga wprowadzi¢ w btad przecietnych odbiorcdw, w zakresie sugerowania, ze
dziatalnos¢ pozwanej jest dziatalnoscia podmiotu autoryzowanego przez powéddke.

Zarzuty naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sa zdaniem pozwanej
bezpodstawne. To dziatania powddki nalezy uznaé¢ za sprzeczne z dobrymi obyczajami i
naruszajace interes pozwanej (narzucanie zdecydowanie mniejszemu przedsiebiorcy
niekorzystnych warunkéw handlowych). Oznaczenie przedsiebiorstwa pozwanej jest jednoznaczne
(Fastrack Trade Sp. z 0.0.) i zadnym dziataniom pozwanej nie mozna zarzuci¢, ze moze
wprowadzac w blad Klientéw. Zarzut naruszenia art. 10 nie moze mieé zastosowania w niniejsze;
sprawie. Pozwana mogtaby naruszy¢ ten przepis, gdyby sprzedajac produkty powdédki oznaczyla
[e innym znakiem towarowym.

Pozwana stwierdzita w odpowiedzi na pozew, ze widzi mozliwosé zakariczenia sprawy na drodze
ugedowej i przekazania powddce spornych domen o ile powddka zaptaci naleznosci wynikajace z
faktur wymienionych w wezwaniu do zaptaty z dnia 6 czerwca 2006 r. oraz zapfaci koszty zakupu,
zarejestrowania domeny oraz koszty urzadzenia witryny.

Na wniosek pozwanej w dniach 4 i 23 pazdziernika 2007 r. odbyta sie rozprawa. Na rozprawie
powoddka i pozwana podirzymaly swoje stanowiska. Sad przestuchat swiadka Jerzego Zarebe,
prokurenta samoistnego pozwanej spotki, ktory zeznat, ze juz w 2003 r. informowat przedstawiciela
firmy Kenwood o koniecznosci zarejestrowania domen internetowych. Przedstawiciel Kenwood
stwierdzit, ze nie ma takich mozliwosci na rynku polskim, nie chciat uczestniczyé w zakupie domen
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i dat Fastrack ,wolng reke’. Domeny zostaly odkupione od poprzedniege wiasciciela Pana
Obalinskiego. Kenwood Limited dat jedynie zapewnienie, ze koszty zwigzane z zakupem domen
beda refundowane. Od momemtu zakupu Kenwood nie zwrdcit sig o zaprzestanie korzystania z
domen. Nastapito to dopiero po rozwiazaniu umowy. Swiadek zeznat, ze kwestia dotyczaca
kosztow zakupu domen nie zostata uregulowana w zawarte] pomigdzy stronami umowie z uwagi

na nieréwng pozycje stron. Kenwood narzucit niekorzystne dla Fastrack warunki umowy.

W pismie procresowym z dnia 6 listopada 2007 r. pozwana podsumowata ostatecznie swoje
stanowisko w sprawie. Pozwana ztozyla przy pismie zestawienia pozwanego z zapisow na koncie
rozliczeniowym z powddkg za okresy: 1.01.2002 - 31.12.2002 i 1.08.2003 — 30.09.2003 r.
potwierdzajgce zeznania $wiadka Zareby w zakresie podjgcia przez strony wspdlpracy jeszcze
przed zawarciem umowy ¢ wspélpracy z dnia 4.10.2004 r. Pozwana jeszcze raz podkresdlita, ze
powddka dopiero w dniu 20.07.2006 r. zgtosita pozwanej roszczenie zwigzane z posiadaniem
przedmiotowych domen. Powddka miata $wiadomosé faktu zakupu domen w czerwu 2004 r. oraz

odnawiania ich rejestracji w 2005 .

Strony poddaly rozstrzygniecie sporu na podstawie zapisu na Sgd Polubowny ds. Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikaciji, ktéry nastapit w dniu 12.01.2007 r.
przez powoédke i w dniu 5.02.2007 r. przez pozwana,.

Wohec braku dodatkowych wnioskow dowodowych sad postanowit wydaé wyrok na podstawie
catoksztattu zebranego w sprawie materiatu.

Sad ustalit i zwazyt, co nastgpuje:

Powoadka dziata pod firmg ,Kenwood Limited”. Powddka nie prowadzi bezposredniej dziatalnosci
gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie utworzyta oddziatu, biura lub spdiki
zalezne] (wydruk ze sfrony internetowe] www.kenwood.com). Powodka jest uprawniona, na
podstawie licencji udzielonej przez spétke zalezng Kenwood Appliances Luxemburg S.A., do
uzywania stownego znaku towarcwego ,KENWQOD" {(numer prawa ochronnego 78852 — wyciag z
rejestru znakéw towarowych) oraz wspélnotowego zanaku towarowego ,KENWOQD" (numer
prawa ochronnego 2201424 i 3136983 — wyciggi z rejestru znakdw towarowych).

Pozwana byta wytacznym dystrybutorem produktéw Kenwood Limited w Polsce. Strony taczyia
umowa zawarta w dniu 4 pazdziernika 2004 r. (zawarla pomiedzy Fastrack Trade S.A. grupe
kapitatowa w skiad, ktérej wehedzi Fastrack Trade Sp. z 0.0. a Kenwood Limited). Na jej podstawie

Pozwana byla wytacznie uprawniona do dystrybucji produktéw powoddki w Polsce. Umowa ta



regulowata takze kawestie korzystania ze znakow towarowych powoda. W mys$l pkt 7.2.3. umowy
pozwana nie mogia bez uprzednie] zgody powddki uzywac znakow towarowych zarejestrowanych
na jej rzecz, w szczegoInosci jako czesci nazwy domeny internetowej. W przypadku za$ uzyskania
takiej zgody domena miata by¢ zarejestrowana na rzecz powddki. W przypadku zarejestrowania
domeny pozwana mogta korzysta¢ z niej w zakresie promocji lub sprzedazy towaréw firmy
Kenwood Limited. W przypadku wygasniecia umowy pozwanej nie przystugiwaty zadne prawa do
domen internetowych zawierajacych znaki towarowe powodki.

W dniu 26 wrzesnia 2005 r. umowa zostala odnowiona dodatkowa umowg, na mocy kidrej
dystrybucja towaréw w Polsce zostata przekazana spétce Fastrack trade Sp. z 0.0.

Umowa zostata rozwigzana w dniu 31 stycznia 2006 r. Pomigdzy stronami istnieje spor co do
rozliczenia dotychczasowej wspélpracy. Z ustalert Sadu wynika, Ze do chwili obecnej Stronom nie

udato sie osiggnac porozumienia.

W dniu 25.09.2003 r. zostaly utworzone domeny internetowe ,kenwood.pl” i ,kenwood.com.pF na
rzecz Michata Obalewskiego (pismo Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z dnia 31
pazdziernika 2007 r.}. Pozwana nabyla prawa wynikajace z rejestracji domen na podstawie umowy
zawartej z Michatem Obalewskim w dniu 7 czerwca 2004 r. (kopia umowy) Abonentem domen jest
pozwana (wydruk z bazy Whois). Pozwana wykorzystuje przedmiotowe domeny do oferowania lub
reklamy towaréw zaréwno firmy Kenwood, jak i innych firm produkujacych sprzet agd.

Pomigdzy stronami nie doszlo do zawarcia ugody.

Ustalenia fakfyczne poczynione przez Sad sg bezsporne.

Prawo do znaku jest prawem bezwzglednym. Jednak przyznany ustawa monopol w postugiwaniu
sig znakiem towarowym zostat ograniczony do korzystania ze znaku w sposdb zarobkowy lub
zawodowy. Zgodnie z art. 154 ustawy pwp uzywanie znaku polega w szczegdlnosci na: 1)
umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w
celu oferowania | wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub Swiadczeniu ustug pod tym
Znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do
obrotu lub zwigzanych ze $wiadczeniem ustug; 3} postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

W orzecznictwie prezentowane jest stanowisko, ze zarejestrowanie witryny internetowej pod
okreslonym adresem oraz prowadzenie przy jej pomocy dziatalnosci handlowe] i zarazem jgj

reklamowanie wypetnia przestanke uzywania znaku towarowego (wyrok SA w Poznaniu z dnia



24.04.2006 r. | ACa 1228/05). Za stanowiskiem takim przemawia z jednej strony mozliwosé
zakwalifikowania w niektorych przypadkach takiego dziatania jako postugiwania sie znakiem
towarowym w celach reklamy, gdy domena internetowa identyfikuje strony o charakterze
komercyjnym, a z drugiej fakt, iz wyliczenie form uzywania znaku towarowego zawarte w art. 154
nie ma charakteru enumeratywnego. Umieszczajac znak towarowy w adresie internetowym
pozwana realizowata podstawowe funkcje znaku towarowego, jakimi sa funkcja reklamowa i
dystynktywna. W momencie zakupu domeny pozwana wspdtpracowata z powddka w zakresie
sprzedazy towardw firmy Kenwood Limited a po podpisaniu umowy w dniu 4.10.2004 r. zostata
wytacznym dystrybutorem tych towarow. Pozwana dokonywata sprzedazy towarow za
posrednictwem strony internetowej zawierajacej w hazwie znak towarowy powddki.

Do postawienia zarzutu naruszenia ustawy Prawo wiasnosci przemystowe] niezbedne jest, aby
dziatanie sprawcy byto bezprawne. Wykazanie bezprawnosci polega na wskazaniu, ze podmiot
postugujacy sie w adresie strony internetowej chronionym znakiem towarowym nie posiada zadnej
podstawy prawnej legitymujacej go do postugiwania sie nim lub, Ze nie dziala w zakresie
wyznaczonego ustawg ograniczenia monopolu podmiotu uprawnionego.

Nie ulega watpliwosci, ze pozwana korzystata z domeny internetowej zawierajgacej znak towarowy
powoda nie majac do tego tytutu prawnego. Umowa z dnia 4.10.2004 r. dawala mozliwosé
korzystania ze znaku jako elementu domeny internetowe] wylgcznie na podstawie zgody powddki.
Pozwana takiej zgody nie uzyskata. Co prawda, pozwana twierdzi, ze powddka wiedziata o
zakupie domeny i godzita sie na jej uzywanie przez pozwana, a dopiero po zakonczeniu
wspotpracy | wystosowaniu przez pozwang roszczei w stosunku do powddki, zazadata
zaniechania naruszania prawa do znaku. Nie zmienia to faktu, Ze pozwana nie posiada
stwierdzonej pismem umowy licencyjne] upowazniajacej jga do uzywania znaku towarowego, a
dopoki istnieje wazne prawo ochronne, dopéty uprawniony moze skutecznie powolywac sie ma
wytacznosc uzywania znaku towarowego.

Nalezy zatem stwierdzié, ze pozwany narusza prawa powoda do znaku towarowego.

Odnoszac sie do zarzutdw naruszenia art. 3,5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
Sad zastanawiat, czy w okolicznosciach sprawy, dziatanie strony pozwanej, polegajace na
sprzedazy towaréw za posrednictwem stron internetowych kenwood.pl i kenwood.com.p!/ mozna
oceni¢ jako dziatanie konkurencyjne w stosunku do powoda. Dyspozycja art. 3 ust. 1 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwe] konkurengji objete sa bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi
obyczajami, ktére zagrazajq lub naruszajg interes innego przedsiebiorcy, przy czym nie nalezy

zapominac o tym, ze ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwe] konkurencii w



dziatalno$ci gospodarczej, co oznacza, iz przepisy tej ustawy znajdujg zastosowanie w stosunkach
miedzy konkurujacymi ze sobg na rynku przedsiebiorcami.

Ustawa o© zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji nie zawiera definicji terminu "dziatanie
konkurencyjne". Z zakre$lajacege ramy przedmiotowe tej ustawy przepisu art. 1 mozna
wyprowadzi¢ wniosek, iz przez pojecie "dziatanie konkurencyjne” nalezy rozumieé dziatanie
podejmowane w zwigzku z uczestnictwem w grze rynkowej, polegajacej na osiagnieciu jak
najwiekszych korzysci ze sprzedazy towarow. Jezeli dziatanie okreslonego podmiotu nie ma
charakteru dziatania konkurencyjnego w wyzej podanym znaczeniu, to tym samym wylgczona jest
z gory mozliwos¢ zastosowania srodkow prawnych przewidzianych w ustawie,

W ocenie Sadu tego rodzaju relacje miedzy powodem i pozwang nie zachodzg, gdyz oba podmioty
nie sq konkurentami w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Powod, zagraniczna osoba prawna
nie prowadzi bezposrednio dziatalnos$ci na jej terytorium. Pozwany jest dystrybutorem réznego
rodzaju sprzetu i w istocie byt jedynie nabywca produktéw powddki. W te] sytuacji Sad stwierdzit
brak przestanki odpowiedzialnosci z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, tj
wspolzawodniczenia na rynku, a zatem brakuje tego elementu z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, polegajacego na zagrozeniu bgdZz naruszeniu interesu innego
przedsiebiorcy.

Biorgc pod uwage powyzsze okolicznosci nalezy stwierdzi¢, Zze rejestrujac domeny internetowe

senwood.com.pl’ oraz ,kenwood.pl’ pozwany naruszyt prawa ochronne do znakow towarowych.

O kosztach postgpowania orzeczono zgodnie z Regulaminem i zadaniami powoda wyrazonymi w
pozwie.
lw ué

a

POLSKN 1ZBA INFORMATYIC 1 TELEKONUIKAQ
SAD POLURBOWMY DS, DOMER INTERNETOWYCH
ul Keszykows B4 (wejicie "B -nk. 03 230)
00-675 Warszawa
telffax +45-22 625.73.23
NIP 525-12-89-338




