SAD POLUBOWNY
ds. Domen Internetowych

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

Sygn. akt 72/06/PA

WYROK
SADU POLUBOWNEGO

Wydany w Warszawie w dniu 21 czerwca 2007 roku
Sad polubowny ds. Domen Internetowych w sktadzie:
Arwid Mednis - arbiter Sadu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2007 roku w Warszawie sprawy z
powodztwa:

Imperial Chemical Industries Plc z siedzibg przy 20 Manchester
Square, London W1U 3 AN, Wielka Brytania

przeciwko:

Panu . zamieszkatermu przy ul.

0 naruszenie praw

dziatajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki | Telekomunikacji z dnia 4 pazdziernika 2006 r
(powdd) oraz z dnia 6 pazdziernika 2006 r (pozwany)

orzeka:

1. Pozwany

w wyniku rejestracji i uzywania domen
<farbydulux.pl> i <farbydulux.com.pl>, naruszyt prawa Powoda -
Imperial Chemical Industries Plc z siedzibg przy 20 Manchester
Square, London W1U 3 AN, Wielka Brytania;

2. zasgdza od pozwanego na rzecz Powoda kwote 3000 (stownie: trzy
tysiace) ztotych tytutem kosztow postepowania.
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UZASADNIENIE

W dniu 26 wrzesnia 2006 r. zostal zlozony w Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji wniosek © wszczecie postepowania przed Sadem
Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT w sprawie naruszenia praw
Imperial Chemical Industries Pic z siedzibg przy 20 Manchester Square,
Ltondon W1iU 3 AN, Wielka Brytania w wyniku rejestracii domen
<farbydulux.pt> i <farbydulux.com.ni> nrzez Pana .
zamieszkatego przy ul. + . _ Zapis na
sad polubowny zostat podpisany przez peinomocnika Powoda w dn. 4
pazdziernika 2006 r., a przez Pozwanego - w dniu 6 pazdziernika 2006 r.

W dniu 24 pazdzienika 2006 r. do Sadu Polubownego przy PIIT wptynat
pozew Imperial Chemical Industries Pic, reprezentowanego przez Rzecznika
Patentowego, pana Marka Lazewskiego przeciwko Pozwanemu - Panu

.. Powod wnibst o ustalenie naruszenia jego praw poprzez
rejestracje przez Pozwanego domen <farbydulux.pi> i <farbydulux.com.pi>
oraz zasadzenie kosztéw postepowania.

Argumenty Powoda
W uzasadnieniu pozwu pelnomocnik Powoda podnidst, ze:

- Powodd jest znanym | renomowanym w Polsce i na $wiecie koncernem
chemicznym dziatajagcym pod firmg Imperial Chemical Industries Plc z
siedzibq w Londynie, Anglia. Zajmuje sie przede wszystkim produkcjg
farb, lakierow, impregnatow, potproduktéw uzywanych do produkcji
farb, tapet oraz detergentow. Powdd oferuje swoje produkty pod
kilkoma nazwami. Najpopularniejsze marki to DULUX, Hammerite,
Glidden, Maxilite, Pilak.

- marka DULUX jest wiodacg Swiatowa markg wykorzystywana dla
oznaczenia farb dekoracyjnych, emalii wodnych, emulsji, lakierobejc,
podkitadéw do malowania, impregnatow do drewna czy narzedzi
malarskich. Farby DULUX sg produkowane w 26 krajach w Europie,
Ameryce Pdtnhocnej, Ameryce Lacinskiej oraz Azji,

- nazwa DULUX jest chronionym znakiem towarowym. Znak jest
zarejestrowany na rzecz Powoda w formie stownej jak i stowno-
graficznej dla miedzy innymi takich towardw jak: farby, emalie,
lakiery, lakiery asfaltowe, farby klejowe.

DULUX - znak stowny - nr rejestracji R-50416 - prawo ochronne od
22 wrzesnia 1971 r.

DULUX - znak stowno-graficzny - numer rejestracji R-167612 - prawo
ochronne od 28 wrzesnia 2000 r.

DULUX - znak stowno-graficzny - numer rejestracji R-767613 - prawo
ochronne od 28 wrzesnia 2000 r.
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- Pozwany jest osaoba fizyczna. Od 15 lipca 1994 roku prowadzi
dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg : Przedmiot
jego dziatalnosci gospodarczej obejmuje m.in.: sprzedaz hurtowg
materiatéw budowlanych | wyposazenia sanitarnego, sprzedaz hurtowg
wyrobow chemicznych, malowanie, sprzedaz detaliczna prowadzong
przez domy sprzedazy wysytkowej.

- Pozwany prowadzi sprzedaz produktdéw opatrzonych nazwa DULUX od
kotica lat 90-tych

~ Od 8 pazdziernika 2003 r. przedsiebiorstwo
jest dysponentem domeny <farbydulux.pl>, zas od 11 [utego 2004 r.
jest dysponentem domeny <farbydulux.com.pl>.

= Na stronach www.farbydulux.pl oraz www.farbydulux.com.pl Pozwany
prezentuje 4 loga marek, pod jakimi figuruja oferowane przez niego
produkty. Sa to nastgpujace nazwy: DULUX, Jedynka, Beckers,
POLIFARB DEBICA.

- Po kliknieciu na napis ,WEJSCIE”, nastepuje przekierowanie na strone
0 adresie www.wofikolor.home.pl

- Na stronie o nazwie www.wofikolor.home.pl znajdujg sie 4 odnosniki
do: ,produkty”, ,system mieszania”, ,sklep” oraz ,forum”. Po kliknieciu
w napis ,produkty” nastepuje przekierowanie na strone
www.farbydulux.pl. Wsréd oferowanych na stronie produktéw znajduja
sie farby, lakiery, emuisje, rozcienczainiki oznaczone nazwami DULUX,
Jedynka, Beckers, POLIFARB DEBICA. Prezentowane przez Pozwanego
produkty mozna bezposrednio zamoéwic na stronie internetowej.

- Uzyskawszy informacje o rejestracji przez Pozwanego domen
zawierajacych w sobie chroniony znak towarowy DULUX, Powdd
poinformowat Pozwanego o swoich prawach do znaku towarowego
DULUX. W liscie z dnia 1 grudnia 2005 r. skierowanym do Pozwanego,
Powdd wskazal, iz ze wzgledu na przystugujace mu prawo ochronne do
oznaczenia, powinno mu takZe przystugiwac prawo do rejestracji nazw
domen zawierajacych chroniony znak. Powdd zwrdcit sie z prosbg o
dokonanie cesji praw do nazwy domeny, oferujgc w zamian zwrot
uzasadnionych kosztéw poniesionych w zwiazku z rejestracjg i
przeniesieniem nazwy domeny. W odpowiedzi Pozwany zazgdat
uiszczenia ceny, ktéra zrekompensuje straty poniesione przez niego z
tytutu zamkniecia strony. Pozwany oszacowat roczne straty w
wysokosci ok. 90 000 zt.

- W kolejnym liscie skierowanym do Pozwanego Powdd ponowit prosbe o
dokonanie cesji praw z rejestracji domeny. Powdd wskazat, Zze w
przypadku, gdy strona Iinternetowa bedzie wykorzystywana do
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promociji jege produktéw, nie jest on przeciwny prowadzeniu jej
przez Pozwanrego.

W dniu 8 maja 2006 rcku Pozwany wystat do Powoda list, w ktorym
siwierdzit, ze:

» 0Od korica 'at 90-tych sprzedale produkiy ozraczone znaklem
DULUX;

= Pomimo, iz prowadzi jedyn’e lokaing sprzedaZ produktdw marki
DULUX, dzieki prowadzone] stronie internetowel olrzymuje
korespondencje od klientdw z catel Poiski; nie jest jednak w
stanie obstuzyé klientéw, ktérzy pechodrza ze zbyt odleglych
regionow Polski;

» Od korica roku jego zysk! ze sprzedary farb DULUX zraczaco
spadly, do czeqgo przyczynia sie polityka marketingowa powoda;

= Polityka sprzedazy  predukiéw Powecda w  marketach
budowlanych, gdzie ceny sa znacznie nizsze, cdciaga klientow
od sklepow takich, jak sklep Pozwarego;

= QOczekuje specjalrego traktowania ze wzgledu na to, e
asortyment jego sklepu w 100% obeimule produkty DULUX,
uczestniczy w kosztach reklamy oraz dzierzawy lokali;

= Z uwagi na n'e satysfakcjonuiaca marze zysku bedzie zmuszony
zamknad swoi sikdep T przylaczyvd sie do konkurencii;

= Jako wlasciclel domen v farbydulux,com,
www Tarbydulint.com.pl oraz www. farbydutux.p!  chcialtby
zaoferowal prawo pierwckupu domen Powodowi;

= W przypadku braku zanteresowania oferta sprzedazy, domeny
zostang wystawicne na aukcji do sprzedazy;

Weryflkujac wyalad strony bezpogrednio przed zloZzeniem pozwu,
Powdd stwierdzi, Ze w poréwnaniu ze stanem z dnia 28 wrzesnia 2006
rocku obecnie, ti. 17 pazdrziernika 2006 roku streny wygladaja naczed.
Obecnie po wpisaniu adresu www.farbydulux.pl lub
wivew. farbydulux.com,pl na stronie pojawia sie treéé, ktora wcezesniej
znaildowala sie na stronie ¢ adresie www.wof keler.heme,pl. Na stronfe
znaiduja sie 4 odnosniki do: ,produkty”, .system mieszania”, ,sklep”
craz forum”. Cbek pewyiszych cdnognikéw pozwary dodatkowo
zam'escit zdjecie psa, ktory jest charakierystycznym elementem
kazdege opakewania produktdw Dulux oraz folderdw reklamowych
precukiow Dulux.

Po Wllkniec'u w napis .produkly” rastepuje przekiercwarie na strone
wwiw . wofikolor,heme,p!, na kiérei zraiduje sie oferta produkiow. W
peréwnaniu ze stanem poprzednim wyalad strony réini sie jedynie
rapisem widnigiacym U dotu  strony. Checnie zamiast stow:
Lfarbydulux.pl® znajduie sie napis ,WOFIKOLOR PAINTS &
DECCRATION",
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Ponadto, w dniu 7 marca 2007 roku Powod przedstawit decyzje Zespotu
Arbitrow Centrum Arbitrazu i Mediacji Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej WIPO (D2006-1539), w ktorej nakazano Pozwanemu
przeniesienie nazwy domeny <farbydulux,.com> na Powoda.

Argumenty Pozwanego

W odpowiedzi na pozew Pozwany - Pan potwierdzit, ze od
kodca lat 90-tych prowadzi sprzedaz farh. Marka Dulux zajmowat sie w
czasach, kiedy nie byta jeszcze zbyt popularna w Polsce. Miejsca, w ktdrych
prowadzit sprzedaz byly zawsze estetyczne, nowoczesne, a obstuga
profesjonalna. Produkty byly zawsze dostarczane przez oficjalnych
dystrybutoréw, wraz z materiatami reklamowymi, o ile takie istniaty. W roku
2001 zdecydowat sig zacheci¢ do wspdtpracy jedna z hurtowni, firme ,DARX”.

Wraz z nig stworzyt pierwszy polski showroom, w ktérym goscit
przedstawicieli Powoda.

W porozumieniu z przedstawicielem ICI, oprécz sprzedazy padstawowych
produktéw promowat i zachecat do zapoznania klientdw z innowacjami, jak
np. barwione lakiery podiogowe. Nawigzywat kontakty 2z pismami
branzowymi, umieszczajagc w nich artykuly. Prowadzit spotkania dla
architektow i firm wykonawczych oraz spotkania dla klientéw korzystajacych
z porad architektow Muratora. Wykorzystywat nawigzane kontakty ze

stylistami pracujacymi dla gazet wnegtrzarskich promujac w nich produkty
ICL

Z branza farb i lakierow Pozwany byt zwiazany przez caty czas, jednak dopdki
nie powstaty Centra Koloréw (w umowach) nie byto wymogu dotyczacego
sprzedawania wylacznie produktow firmy ICI. Pozwany podnosit, Zze taki
wymadg powstat jedynie co do powierzchni przeznaczonej i urzadzonej
meblami oraz oklejonej reklamami ICI, a nie catej powierzchni sklepu., W
styczniu 2005 roku podpisat Umowe o Wspolpracy - Centrum Koloréw Dulux.

Pozwany stwierdzit, ze zdecydowat sie sprzedawac tylko produkty ICI. Jak
wynika z pierwszych trzech punktow ww. Umowy, wspolnym interesem stron
miat by¢ wzrost sprzedazy produktéw ICI obietych marka Dulux, a sposdb
prowadzenia punktu miat ksztattowac spdjny pozytywny wizerunek marki
wséréd konsumentédw. Dalej, chcac przestrzega¢é Umowy -~ Pozwany
zobowigzat sie do prowadzenia promocji produktow objetych marka Dulux,
dlatego nie rozumie zarzutu, iz wykorzystywal znak Dulux w obrocie
gospodarczym oraz ze uzywal go w nazwie domen w charakterze
zarobkowym i zawodowym. Pozwany twierdzi, ze dziatania marketingowe ze
strony koncernu ICI sprzyjaty rozwojowi sprzedazy w hipermarketach, a nie
promowaty firmowe punkty typu Centrum Koloréw DULUX, chocC jego
zdaniem powinnoc by<¢ odwrotnie.
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Pozwary podnosi ponadto, i2 powolywanie sle przez Powoda na arzecznictwo
w sprawie lLennox nie wykazuje radnych zbleznosci z ninigjszg sprawa.
Uwaza, ze nie nastapit konflikt interesdw, a wrecz przeciwnie, gdyz:

* Koncern czerpat korzysc! ze sprzedazy swoich preduktdow poprzez domeny
Pozwanego: <farbydulux.pl>, <farbydulux.com.pi>, <farbyduiux.com>

= Czerpat korzyscl z wywiazywania sie 7 umeowy ¢ Centrum Kolordw DULUX

» Drziatania wigzaly sig nie z konkurencja, a premocia marki DULUX

*  Strona zawierala fachowe tresd | whasciwie promowaia produkty

* Na stronle zawsze istniata Informacii o tym, klo jest wiascicielem loga
razwy 'td.

= Na strerie gldwne] istniata informacia, ze Pozwany jest autoryzowanym
dystrybutorem

= Niemozliwa jest sprzeda? produktéow ber uzycia ich nazwy

= Pgdstrony przedstawione jako dowody s3 prezentowane w domenie
wofikolor.home.nl, co widad na wydruku

= Loga innych producentéw mialy charakter przeldciowy i 'ncydentalny,
spowodowane by'y blgdem wprowadzenia | zmianami technicznymi

= Jfarbydulux”  jest stowolworem takim samym, jak ne.
~Mmarcedesyuzywane”, a nie nazwa marki i precyzyjnie oddawalo charakier
strony - ho marka Duiux odrosi sie takze do oswietienia

= nazwa domery Jest podstawg marketingu nternetowege oraz
skutecznego pozycjonrowania strony internetowej, jest tym, czym szy'd
dla sklepu. Zdaniem Pozwanego, zarzui Powoda, ze strona Pozwaneqo
starowi konkurencie z racji na pozycie wyn'ka z braku zatrudrienia przez
firme ICI fachowciw, ko jak wiacomo jest to czynnosé techniczna.

Przedstawiciele koncernu byl peinformowani ¢ istrieniu domern o takiej
nazwie i nie zgtasza!l zastrzezed.

Kencern ICI miat talkze mozliwosc rozwiazania wspdlpracy zgodnie z § 7 pkt 1
Umnowy - gdyby Pozwany w 5posdh nienalezyty wykonywal zobowigzania, ale
Kencern aprobowat dzlatania Porwanego | nadal podtreymywal wspdiprace,
rle zgtaszajqc zastrzezen,

Porwany stwierdzit, 2e wspolpraca zostala rozwigzana na  skutek
nicoplacaincsci sprzedazy za porozum’eniam stren,

Cdpowiadajac na zarzut Powoda, ze nle byt w stanie obstuizydé klientdw z
odleglych regiondw Polski, Pozwany podal i jest firma jednocosobowa.
Jednoczesnie stwierdzsl, Ze zawsze stuzy! rada, odsytat na strone Dulux.pl jub
do regionalnego dystrybutora, co nie lezato w jego interesie, a takie
uruchom™ kontakt on-'ine za poemocg kemunikatora gg.

Ccpowiadajac ra zarzut, ze dziatanie jest sprzeczne z dobrym! obyczajami
rejestrujac comeny 2z cudzym znakiem towarcwym w  potaczeniu Z
elementem opisowym stwierdzit, Ze nie wie, co nalezy sadzié, gdyby
zastosowad 1g sama logike do nazwy OSRAM DULUK.

(124 178 INFORMATV | TECEROMLAC)

SAD POLERINWNY DS, DOMIN INTERRETOWYLH

oo e o Bl Jwoedie b CE-EpR O3 20 ﬁ
OO0-E7R Warsnzaws
bed May +48-20 A25-T3-23 |
BEP EOH- 10 00238



Dbajac o dobry wizerunek marki Dulux chciatby zapobiec niewta$ciwemu
wykarzystaniu domen przez osoby trzecie - podmioty niezwigzane z firma,
dlatego zaproponowat mozliwos¢ pierwokupu nie liczac na korzyéci
majatkowe, a jedynie zwrot realnie poniesionych kosztéw utrzymania i
promocji domen firmie ICI. Co do sprzedazy domeny osobom trzecim,
zrezygnowat z tego pomystu.

Sad zwazyt co nastepuje:

Z uwagi na brak wnioskéw o przeprowadzenie rozprawy, Sad orzekat na
podstawie materiatu zgromadzonego w sprawie,

Powdd jest koncernem chemicznym zajmujacym sie przede wszystkim
produkcjg farb, lakierow, impregnatow, potprodukiéw uzywanych do
produkcji farb, tapet oraz detergentéw. Powdd oferuje swoje produkty pod
kilkoma nazwami m. in, nazwga DULUX.

Pozwanv iest nanha fizvezng prowadzaca dziatalnos$c gospodarczg pod firmg

Przedmiot dziatalnosci gospodarczej Pozwanego
obejmuje m.in.: sprzedaz hurtowa materiatdw budowlanych i wyposazenia
sanitarnego, sprzedaz hurtowg wyrobow chemicznych, malowanie, sprzedaz
detaliczng prowadzong przez domy sprzedazy wysytkowej.

Strony przez pewien okres byty partnerami handlowymi, Pozwany zajmowat
sie dystrybucjg produktow Powoda.

Powdd dysponuje prawami wynikajacymi z rejestracji na jego rzecz znaku

DULUX zaréwno w formie stownej jak i stowno-graficznej:

e DULUX -~ znak stowny - nr rejestracji R-50416 - prawo ochronne od 22

© wrzesnia 1971 r.

e DULUX - znak stowno-graficzny — numer rejestracji R-167612 - prawo
ochronne od 28 wrzesnia 2000 r.,

s DULUX - znak stowno-graficzny — numer rejestracji R-767613 - prawo
ochronne od 28 wrzesnia 2000 r.

Pozwany zarejestrowat sporne domeny bez upowaznienia Powoda.

1. Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

Pozwany, poprzez uzycie nazwy DULUX w nazwie domeny internetowej,
postugiwat sie w obrocie gospodarczym chronionym znakiem towarowym. Nie
ulega watpiiwosci, ze Powadd dysponowat w chwili rejestracji domeny | nadal
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dyspornuje prawami wynikajgcymi z wyizej wymienionych rejestraci na jego
rzecz znaku towarowegce DULUX zarowne w formie stewnej jak i stowno-
graficznej.

Rejestracja chejmuje miedzy 'nnymi takie towary jak: farby, emaiie, lakiery,
lakiery asfaltowe, farby klejowe.

Nie ulega watpliwesci, 2ze Poswany byt partnerem handlowym Powoda
dziagtaiacym w tej same] co Powdd branzy. Nie uzyskat jedrak nigdy
upowaznienia do korzystania ze znaku towarowego ,,DULUX” jako oznaczen'a
swego przedsichiorstwa, Zakres postugiwania sie przez Pczwanego tym
znakiem byt ograniczony wylacznie do celéw okreslerych w umowie o
wspdipracy - Centrum Kolordw DULUX zawarte] przez strony w dniu 31
tycznia 2005 r. Pozwany nie wykazal w Zzaden sposcb, iz uzyskat od Powoda,
kioremu przystugiwale prawo wynikajace z rejestracji znaku towarowego
DULUX, uprawnienie do dokonania rejestracit tego znaku jake domeny
internetowej.

Zatem, pomimo, iz rejestracia domeny przez Pozwarego moglaby byé
uzasadniona gdyby sturvia prowadzeniy pod prredmiolowymi domenami
sprzedazy ub promocil produktdow Powoda (i jedynie ne czas wspolpracy
handlowe] pemicdzy stronami), to jednak nie jest to wystarczajaca
przestanka cdo u’lycia zarejestrowarego znaku towarcwego. Relestracgja
domeny mogiaby bowiem by¢ dokenana jedynie na podstawie wyrainego
upowaznienia osoby uprawnionej do znaku towarowego. Pozwany nie
wykazal, 7z takle upewazrienie posiadat (podobnie: Sad Polubowny ds.
Domen Internatowych przy PIIT w wyrcku cdot, domer <lennox.pl> craz
<ltermox.com.pl>, sygn. akt 14/03/PA). Nia ma przy tvim znaczenia fakt, i7
Pozwanry poirformowat Powoda o rejestraci’ domenr. Kerzystanie 7z cudrego
znaku towarcwego wymaga zawarcia umowy lcencyjrel w formie pisemnej
pod rygorem nlewazrosci.

Zgodnie z art, 153 ust, 1 ustawy - Prawo wlasnosd przemyslowe) ,orzez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylgeznego uywania znaku
towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze
Rzeczypospolitel Polskief”

Sad pocziela poglad wyrazony w ww. sprawie © sygn. akt 14/03/PA, fe ,za
utywanie znaku towarowego nalery uznad takze umieszcrenie go jako
domeny internctowe] | to niezaleinie czy jest ona sposchem reklamy czy po
prostu  adresem dostepu do informacii lub  platformy transakcyjnef
przedsiebiorcy uprawnionegs do urywania znaku towarcwego.”

W niniejszej sprawie Pozwany z pewnoscig miat swiadomosé uzywania jako
nazwy domeny oznaczenia bedacege cudzym  znakiem  towarowym.
Jirzymywal domene rowniez po tym, gdy Powod penformowat Pozwanege o
swolch prawach do znaku towarowego DULUX, Nie budzi bow'em watpliwodci
faki, iz w lisc’e z dnia 1 grudnia 2005 r. skierowanym do Porwarego, Powéd
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wskazat, iz ze wzglgdu na przystugujace mu prawo ochronne do oznaczenia,
powinne mu takze przystugiwaé prawo do rejestracji nazw domen
zawierajacych chroniony znak,

Zoodrie z art, 295 ust, 2 pkt 2 ustawy z dria 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemystows] (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 pez. 1117) naruszenie
prawa ochrornego na znak towarowy pelega ra bezprawnym uZzywaniu w
oarocie  cospodarczym  znaku  identycznego lub podcbrego do
zarejestrowarego znaxu towarowege w odniesieru do towardw identycznych
lub podobnych, jerell zachodz! ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére
obejmuie w szczegdlnodcl rvzyko skojarzen’a znaku ze znakiem towarowym
zarelestrowanym.

Nazwy zarejestrowanych przez Pozwanego domen nie sg wprawdzie torsame
(identyczne) z tresdclg obietege ochrong znaku towarowego (Dulux -
tarhbydulux), niemniej naledy uznad, iz poshuguie sie an znalkiem podabnym to
znaku chronicnego. Czedc nazwy fest identyczna 7 trescig znaku chronicnego
(Dulux}, natomiast pozostate czesc (stowo ,farby”) jest jedynie nazwa
rodzajowa towaru. Nalery podkredlié, ze nazwa rodzajowa towaru jest
zbiezra z nazwami towardw w klasie produkiow, kidrei dotyczy rejestracja
znaku dokonanra na rzecz Powoda.

Nie ulega takre watpliwoscl, 1z Pozwany uZzywal znaku obietege prawem
ochrornym w obrocie gospodarczym dia oznaczenia wiasre! dziatalnosd
polegajace] na sprzedazy farb i innych produktdéw malarsk’ch. Nle bez
znaczenia jest tu réwniez fakt, ze na stronie internetowe] oznaczorei sporra
nazwyg domeny znalazly sie rowniez oznaczenia farb innych producentow.
Trudno uzrac za wystarczajace tturmaczenie Pozwanego, iz umieszczenie tych
cznaczen mialo charakier ,przejsciowy i incvdentalny spowodeowary bledem
wprowadzania | zmianami technicznymi”,

Jak wspommiano, z dokumentdw przedstawionych przez strony nie wynika,
aby Pozwany zostal w jakikolwiek sposdb upowazniony do uzywania zpaku
towarowego Powoda. Nie wynika to w szczegdlnodc z przedstawionel jako
ratgcznik nr 7 do odpowiedz! na pozew umowy o wspdipracy - Centrum
Koloréw DULUX zawartej przez strony w driu 31 styeznia 2005 r. Ozracza to
zatem, ze uzywanie przez Pozwanege znaku towarowego DULUX bylo
dziataniem bezprawnym.

Zdariem Sadu speinicra zostala rowniez przestanka ryzyka wprowadzenia
odblordw w biad, poniewaz nazwa domeny mogla niewatpliwie prowadzié do
wrnlosku, iz uzywa jej podmiot uprawnicry, tym bardzie, iz uzyte w nie
stowo ,farby” dodatkewo wrmacnia to skojarzenie. Skowo ,Dulux” jest
bow'em powszechnie w Po'sce kojarzone z marks farby,

Powyzsze ustalenia prowadza deo wrlosku, 2 zostalo naruszone prawo
Powoda wyn'kajace z refestracji znaku towarowego, poniewa’ wyczerpuje
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znamiona czvru, o érym mowa w cylowanym powyzel art. 296 ust, 2 pt 2
ustawy - Prawo wlasnesci przemysiowe] z uwag' na:

» bezprawne uZywanie przez Porwanedsc zraku  podecbnege  do
zargjestrowanego znaku towarowego;

5 uzywanie zrnaku w obrocie gospodarczym dla czhnaczenia wilhasnej
dziatalnodcl Pozwanego;
uzywanie tege zraku w odniesieniu de towardw identycznych lub
podobnych; a takze
ryzyko wprowadzenia odblorcodw w biad, ktére chejmuje w szezegéinosa
rvzyxa skajarzenia zpaku ze znakiem towarowymm zarefestrgwarym na
rzecz Powoda.

2. Czyn nieuczciwej konkurencji

Sad podziela rdwnie? zarzut Powoeda, iz w niniejszej sprawie mamy takze do
ryrienia z wrynerrn nieulzowe] Kenkurenc, Jak wspormniano, Pozwany
aznaczyt peprzez nazwe domeny, wykorzystuiacq znak towarowy nalelacy do
Powada, whasna drziatalrose gospodarcza,

Zgodrie z art. 3 ust, 1 ustawy z dnia 16 kwielria 1593 r. o zwalczaniu
rnleuczciwe] kenkurerc)i (Dz.U. z 2003 Nr 1532 pez. 1503) czynem nieuczowe]
konkurencii jest d¢zlatanie sprzeczne z prawem Uk dobrymi obyczajami,
jezell zagraza lub narusza nteres innego przedsiebicorcy iub klienta.

Ust. 2 ustawy stanowi, e czynami nieuczewe] konkurendcii sa ow
szezegonodcl: wprowadzajace w bfad czraczenie prrzedsichiorstwa, falszywe
lub oszukaricze oznaczenie pochodzenia geografcznego towardw albo ushug,
wiprowadzajace w blad oznaczernie towarow iub ustug, naruszenie tajemnic

przedsichiorstwa, nakianianie do rozwiazania 'ub niewykenania umowy,
nastadownictwe produktdw, pomawianie Tub  nieuczoiwe  zachwalanie,
utrudnian’e dostepu de  rynku, przekupstwo ocsoby pelniacej funkeje
nubliczng, a takle nieuczc'wa 'ub zakazana reklama, (...)

Powdd peinformowat Pozwanego w dniu 1 arudria 2005 r. o przyshiguijacym
mu prawie ochronnym do znaku towarowego zatem © wykicznym prawie
oznaczania towardw zastrzezonym znakiem. Powdd zwrocit sie jednoczesnie 7
oreshyg o dokonanie cesli praw do nazwy domeny, oferujac w zamian zwrot
uzasadnionych  kosztéw  poriesionych  w  zwiazku 7 rejestracla
przepiesieniam razwy domery., W odpowiedzi pazwany zazadat uiszezenia
cany, kiora zrekompensuje straty poniesione przez niego z tytutu zamkniecia
strony. Pozwany oszacowa! roczne straty w wysokosc ok, 9C 000 zb, 7
materialéy  sprawy nle wynlka, aby Pezwany arzedstawt  wyliczenie
nowyzrszych strat.
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Pozwany w pismie z 8 maja 2006 skiercwanym dc Powoda zaproporowst
Powodow' ,prawo plerwokupu”  spermych  domen orsz cdomeny
=farbydulux.com> wskazujac jednoczesrie, ze w przypadku gdyby do cesji
praw nie doszlo, jest gotdw wystawi¢ domeny na aukdje.

Takie dzialtan'e Pozwanego stanowi  zagrozenie intereséw Powoda a
iednoczednie jest sprzeczne z dobrymi cbyczajami. Pozwany pragrie bowiem
wykorzystad nazwe domeny dia celdw zarcbkowych, fest golow réwniez
ocdsprzedad demene innym  podmictom, wiedzac, 2Ze ozpaczenie jest
chronione prawem przystugujacymm Powodowi. Penadio, jak wynika z
nowyzszych ustalen przez pewen tzas na stronie oznaczene! sporng domena,
pojawialy sie produkty konkurentdw Powoda, a wiec nazwa produktu stuzyta
réwniez reklamie wyrobow konkurencyjnych., Podkredli¢ nalezy, ze powyzsze
ckolicznosc’ wskazuia na to, ze Poswany dziatat w zlej wierze. Po stronie
Fozwanego doszio zatern, zdaniem Sadu, de czynu nieuczeiwe] konkurencjl

Sad zwraca przy tym uwage na to, 2e powyzsze ustalenia stanowlz réwniez
podstawe do cdebrania praw co dcr‘reny na grurcie Uniform Domain Name
Dispute Resclutlon Policy (,,Fﬂht‘y’-(a L Orzeczrictwo nra gruncie Politykd
podkresla wprawdz'e, ze cealer 'ub dystr*,rbutor procukiow moze powoluiac
sie na swoje prawa lub uzasadniore interesy korzystac z nazwy demeny
zhieznej ze znalkiem towarowym producenia, jedrak’e sprzedaz powirna sie
ograniczaé do sprzedazy towardw objetych tymi znakami. Nie moina
powoitywad sie na prawa fub uzasadrione interesy jedli strona internctowa
gzZraczora sporna nazwa promule produkly cséb trzecich.

C zasadnosci rejestracji decyduie rownie? wykorzystar’e domeny w dobrej
wierze, Za dzialanie w zte] wierze uwa’a sle m. in dazenie do sprzedazy
domeny uprawnicnemu za wwole nie majgcy uzasadrienia w kosztach.

Z powyzszych powodow zreszlg w dniu 5 futege 2007 roku Zespct Arbitrow
Centrum Arblirazu i Mediac] SwmtanEJ Orgarizacji Whasnosd Intelektualnej
WIFO (D20C6-1539), nakazal Pozwanemu przeniesienie nazwy domeny
<farbydulux.com> na Powoda. Zespdt Arbitrdw wskazatl przy tym, e o #legj
woll swiadezy juz sam fakt rejestraci domeny w sytuacji, gdy Pozwany
wiedziat o prawle ochrennym ze zraku lowarowego przystugujacym
Powodowi,

7 powyzszych wzgleddw Sad uznatl zarzuty Poweda za zasadne i orzekt jak w

santengji.
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