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Wydany w dniu 7 kwietnia 2009 r. w Warszawie

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych w skladzie:

dr Marek Swierczyriski — Arbiter Sadu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia.2009 r. sprawy:

z powodztwa; Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A,, ul. Zélkiewskiego 34, 87-100 ;

. Torun, reprezentowanej przez rzecznika patentowego Jarostawa Rawa.
przeciwko: Manfredowi Werth prowadzacemu dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
o Piernikarnia Torunska Manfred Werth, ul. Matejki 61/62, 87-100

Torun.

o stwierdzenie naruszenia praw Powoda w wyniku rejestracji nazw domen internetowych:

1 wtorunskiepierniki.pl” oraz ,,piemikitorunskie.pl”

na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Intemmetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji podpisanego 9 grudnia 2008 r. przez Powoda oraz 8 stycznia

4

2009 r. przez Pozwanego,
orzeka

1. Pozwany w wyniku rejestracji nazw domen internetowych ,torunskiepierniki.pl” oraz

,.piemikitorunskic.pt” naruszyl prawa Powoda.
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Zasadza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztéw postgpowania w zakresie -
wniesionego przez Powoda wpisu w kwocie 3000 zi (slownie: trzy tysigce zlotych),
oplaty kancelaryjnej 200 zt (slownie: dwiescie zlotych) oraz kosztow zastgpstwa 1
pomocy prawnej w przedmiotowej w sprawie w kwocie 2300 zl (stownie: dwa tysiace
trzysta zlotych), czyli lacznie w kwocie 5500 zt (slownie: pigc tysigcy pigcset ziotych),

zgodnie z przedstawionym przez Powoda zestawieniem kosztow postgpowania.

Uzasadnienie

Stan sprawy ustalony na podstawie pisin procesowych

W dniu 30 styczma 2009 r. do Sadu Polubownego ds. Domen Intemetowych wplynal pozew
spotki pod firmg Fabryka Cukiemicza KOPERNIK S.A. W pozwie tym Powdd zada

stwierdzenia, 2e¢ Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internctowej

»iorunskiepierniki.pl” oraz ,piernikitorunskie.p]” naruszyt jego prawa.

W uzasadnieniu Powdd podniosh, ze:

1.

Powéd posiada prawo ochronne na znak towarowy slowny R-149213 TORUNSKIE
PIERNIKI. Powdd produkuje picrniki od ponad 200 lat, a jego wyroby sg doskonale
znane na rynku i uznawane za produkty renomowane.

Pozwany prowadzac dzialalnos¢ gospodarcza Intemetowy Serwis Gospodarczy

dokonal rejestracji nazw domen torunskiepierniki.pl i piemikitorunskie.pl. Produkcja

, plemikéw nie byla wdwezas przedmiotem dzialalnosci tego podmiotu. Po dokonaniu

rejestracji domen Pozwany wprowadzil do zakresu dzialalnosci produkcejg piernikow i
Zmienit firme na Piernikarnia Torunska Manfred Werth.
Domeny mialy zosta¢ sprzedane za znaczna kwotg. Wedlug pelnomocnika Pozwanego

mial to by¢ milion zlotych.

Jako podstawe prawng swoich roszczen Powod wskazal:

art. 296 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo wlasnosci przemyslowe_]
art. 10 ustawy o zwalczaniu mcuczc1we_] konkurency

art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




¥,

W odpowiedzi na pozew Pozwany wnidsl o oddalenie powédztwa, wskazujac ze:

1. Rejestracja znaku towarowego dotyczy tylko 1 wylacznie konkretnych wypiekow
piekamiczych i nie moze mieé zastosowania do zarejestrowanej domeny internetowej,

2. Okreslenie toruniskie pierniki jest okre§leniem powszechnie uzywanym,

3. Dazialalnos¢ prowadzona przez Pozwanego dotyczy sprzedazy produktéw cukierniczych,

m.in. piemnikow,
Sad ustalif nastepujacy stan faktyczny:

1. Powdd posiada prawo ochronne na znak towarowy stowny R-149213 TORUNSKIE
PIERNIKL, |

2. Powdd (uwzgledniajac poprzednikéw prawnych powoda) produkuje pierniki od ponad
200 lat, a jego wyroby s doskonale znane na rynku i uznawane za produkty renomowane.

3. Powod jest abonentem domen: piernikitorunskie.com.pl, torunskiepierniki.com.pl,
torunskiepierniki.eu.

4. Pozwany dokonuje sprzedazy piernikéw, m.n. za pomoca strony internetowej

- zlokalizowang ped spornymi domenami.
Sad zwazy! co nastepuje:

Powod wskazuje w zadaniu pozwu jako podstawe swoich roszczen przepisy:

art. 296 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo wlasnoseir przemystowe;.

art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji.

1. Bezspornym jest fakt posiadania przez Powoda prawa ochronnego na znak towarowy
stowny ,,torunskie piemiki”, Tresciq tego prawa jest zas mozliwo$¢ wylacznego uzywania
tego oznaczenia dla towarow wskazanych w wykazie, tj. piemnikow. Pozwany przyznal przy
tym, Zze dokonuje sprzedazy piernikéw, m.in. za pomocg strony internetowej zlokalizowana
pod spornymi domenami. Majac zatem na uwadze fakt rejestracji prawa ochronnego na rzecz
Powoda oraz renome jego produktéw (potwierdzonag przez liczne zrédla, w tym haslo
Sorunskie  pierniki”  zamicszczone w | Wikipedii- na stronie pod adresem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84skie piemiki), jak rowniez fakt iz Powdd jest




abonentem domen: piernikitorunskie.com.pl, torunskiepierniki.com.pl, torunskiepierniki.eu,
rejestracja spornych domen i postugiwanie si¢ nimi przez Pozwanego musi stwarzaé
niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad odbiorcoéw. Jak wskaznje si¢ w doktrynie uzycie
znaku renomowanego w domenie przez podmiot nieuprawniony moze stad sig zrodlem
blednego przeswiadczenia klientdw, ze strony internetowe znajdujace si¢ pod tym adresem
domenowym naleza do wiasciciela znaku. (J. R. Antoniuk, Ochrona zrakdw towarowych w
domenach internefowych w $wietle ustawy o zwalczaniu nienczciwej konkurencyi, PUG 2003,

nr7,s.2in.).

2. Nie mozna oczywiscie zgodzi¢ sie z twierdzeniami Pozwanego, Ze uzywanie cudzego
znaku towarowego w domenie nie stanowi naruszenia prawa poniewaz w wykazie towarow
znaku wskazano wyroby cukiernicze a nie domeny. Jest to twierdzenie w sposob oczywisty
bledne 1 wynika z braku zrozumienia funkcji domen internetowych. Istotne jest bowiem to, Ze
domena zawierajaca cudzy znak wykorzystywana jest do oferowania tych towardw.

3. Z tych tez wzgleddw nalezy stwierdzi€, ze dzialania Pozwanego stanowia czyn nieuczeiwe)
konkurencji, o ktérym mowa w art. 10 ust. 1 uznk. Jak juz bowiem wyze] wykazano
postugiwanie sig przedmiotowym oznaczeniem w nazwie domeny moze wprowadzi¢ klientéw
w blad co do pochodzenia towaréw. W odniesieniu do wywodoéw Pozwanego dotyczacych
relacji domeny do towardw (piernikéw) nalezy wskazaé, ze zarzut konfuzji uzasadniony jest
nie tylko wdwczas, gdy wedlug opinii klientéw zachodzi tozsamos$é miedzy dwoma
produktami, ale takze wowczas, gdy kupujacy uswiadamiajg sobie wprawdzie rdinice migdzy
nimi, mimo to jednak moga mie¢ mylne wyobrazenie o zrédle ich pochodzenia. Ponadto dla
przyjecia odpowiedzialnoéei z tytulu czynu nieuczeiwej konkurencji nie jest konieczne, aby
wprowadzenie w blad, o ktérym mowa w art. 10 unzk faktycznie mialo miejsce. (Powdd nie
musial wiec wykazywaé, ze doszto do takiej sytuacji). Wystarczy stworzenie

niebezpieczenstwa wywotania konfuzji.

4, Bez znaczenia sa wywody Pozwanego wskazujace na historyczne uwarunkowania
uzywania znaku, w sytuacji gdy nie jest on nastepca prawnym zadnego producenta piernikow,
ktdry przed zgltoszeniem znaku towarowego postugiwal sig oznaczentem ,torutiskie pierniki”.
Jak stusznie wskazat Powdd w swoim pismie procesowym Pozwany nie udowodnit w Zadnym
stopniu, ze jest przedstawicielem ,,srodowiska piekamirskiego” (co mogloby mie¢ znaczenie

dla stwierdzenia czy jego dzialanie moga wprowadzaé w btad odbiorcéw), ani nawet, ze takie




srodowisko w ogéle istnieje. Wywody Pozwanego, choé bardzo interesujace z historycznego
punktu widzenia, w niktym stopniu odnoszg si¢ do zarzutow Powoda.

5. Powdd nie wykazat natomiast aby Pozwany popelnil czyn z art. 14 ust. | uznk. Nie
przedstawiono  bowiem dowoddéw na  rozpowszechnianie nieprawdziwych lub
wprowadzajacych w biad wiadomosci o swoim lub innym przedsigbiorcy albo
przedsi¢biorstwie (Powoda), w celu przysporzenia korzysci lub wyrzadzenia szkody. Na
prowadzenie takiej dzialalnosci nie wskazujg rédwniez informacje zawartej na stronie

internetowe) Pozwanego dostepnej pod spornymi adresami domenowymi.

6. Sgd nie uznat za celowe przestuchania $wiadka wskazanego przez Pozwanego w
odpowiedzi na pozew ani zazadania odpisu wyroku. Pozwany nic wskazal bowiem kim jest
Waclaw Okoniewicz ani jaki jest jego zwiazek ze sprawg. Nie zazadal rowniez
przeprowadzenia rozprawy. Zgodnie za$ z regulaminem sadu arbitrazowego jesli obie strony
nie zadaja rozprawy arbiter moze zadecydowaé o braku koniecznos$ci jej przeprowadzenia.
Jesli za$ chodzi o wyrok w sprawie kamej o nalezy stwierdzi¢, ze uniewinnienie od zarzutu
podrabiania znaku towarowego w sprawie karnej nie determinuje rozstrzygniecia w sprawie
cywilnej dotyczacej kwestii abuzywnej rejestracji domeny, w szezegdlnosci w sytuacji, gdy
naruszenie to nie wywoluje watpliwosci. Na marginesie nalezy zauwazyé, ze delikty
nieuczciwej konkurencji okreslone) w art. 10 i ust. 1 uznk sa deliktami, do ktorych

wyrzadzenia nie jest potrzebna wina (odmiennie niz w powyzszej sprawie kamej).

7. O kosztach postepowania orzeczono zgodnie z Regulaminem Sadu oraz przedstawionym

przez Powoda zestawieniem kosztéw postgpowania.

Majgc pmr_yisze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

dr Marck Swierczynski
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