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© ustalenie naruszenla praw Pow6dki w wynlku zawarcla o utrzymywanie domeny internetowe)
wheelup.pl

OUziatajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Intemetowych przy Polskie] Izbie
Informatyki | Telekomunikacji podpisanego przez Powddke 28 lutego 2023 r., a przez Pozwang 24
marca 2023 .,

orzeka:

1. 2e Pozwana w wyniku zwarcia umowy o zarejestrowanie | utrzymywanie domeny intemetows)]
wheslup.pl naruszyla prawa powddki w zakresle uregulowanym w prawie wiasnodci
przemysiowe),

2. 2e Pozwana naruszyla w wynlku zawarcia umowy o zarejestrowanle | utrzymywanie domeny
internetowej wheelup.pl prawa Powédki w zakresle uregulowanym w ustawle o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurenc),

3. 2as3dza na rzecz Powodki koszty postepowania w wysoko$cl 840440 ziotych.

Uzasadnlenle

L Stantprlwyulhlmympommlmpmowych

W dniu 21 kwistnia 2023 r. psinomocnik Powddki wnidst do tutejszego Sqdu pozew, w kibrym
domaga sie stwierdzenia, 2e Pozwana w wyniku zawarcla umowy o rejestracje | utrzymywanie nazwy
domeny internetowej wheelup.pl (dale) jako sporna domena) naruszyla prawa podmiotowe Powédk! z
rejestracjl unijnego znaku towarowego nr 015310948, dopuscila sig wobec Powddki czynow nisuczciwe)
konkurenc]i oraz zasgdzenia na je] rzecz kosztéw postepowania.

Powtdka jest wioskq spoikg oferujacq w sleci akcesoria oraz odzlez dla rowerzystow |
motocykiistéw. Prowadzi ona dziatainosé gospodarczq w zakresie sprzedaZy towaréw w sidepie
intemetowym dostepnym za poérednictwem strony hitps./iwww.wheelup.com/. Skiep funkcjonujgcy w
$rodowisku sieciowym Jest dostepny takze dia polskich konsumentow.

Poza sporem w ninlejsze] sprawie pozostaje fakt, iz Powédka jest uprawniona z tytulu rejestracii
Znaku towarowego Unli Europejskiej nr 015310849, z plerwszerfistwem z dnla 7.04.2016 r. (dale] Jako
znak Powo6did). Jest to znak zarejestrowany Jako znak graficzny w kiasach 26 | 35 kiasyfikacj! nicejskle),
a wiec w zakresie odzlezy sportowe] oraz akcesoriow sportowych. Znak ten w éwietle rozporzadzenia
2017/1007 w sprawie znaku towarowego Unil Europejskie] (Dz.Urz.UE z dnia 16.06.2017 r., L/164/
dalej jako: rozporzadzenie) wywoluje jednolite skutki na terenie cale] Unil Europejsiie] (a wiec taize
Poiski).

Pozwana jest spotkg polskiego prawa handlowego prowadzgca dzialaino$é w zakresie m.in.
sprzeday w skiepie internetowym dostepnym za posredniciwem spornej domeny czesci | akcesariéw
rowerowych. Pozwana wykorzystuje oznaczenle wheeiup w nazwie domeny internetowe] oraz
zarejestrowala w Urzedzie Patentowym RP znak towarowy ,Wheel Up" o numerze rejsstracyjnym
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R.324375 (dale] Jako znak Pozwanej). Jest to znak zarejestrowany dnia 8.08.2019 r. Jako znak slowno
— graficzny dla kategorii 8, 11, 12, 18 | 35 kiasyfikacji nicejskiej).

Pozwana zarejestrowata sporng domene internetows dnia 11.05.2018 r.

Powodka, po uzyskaniu Informacji o uzywaniu jej unijnego znaku fowarowego bezskutecznie
wezwala Pozwang do zaprzestania bezprawnego, jej zdaniem, uzywania znaku. Wskutek
bezskutecznoci wezwanla podjeta probe poddania sporu rozstrzygnieciu niniejszego Sadu.

W pozwle Powédka wskazuje na naruszenie przez Pozwang prawa ochronnege na unijny znak
towarowy oraz popelnienie przez Powédke czynu nieuczciwe] konkurencji. Powtdka podkresia
podoblefistwo oznaczenia uZywanego przez Pozwang w sporne] domente oraz znaku Powddki, ponadto
wskazuje na prawdopodobiefistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad. Zdanlem Powédki dziatania
Pozwane] wyczerpujq znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w éwietle art. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. ustawy o zwalczanlu nieuczciwej konkureng]i (ustawa z dnia 16 kwietnia 1883 ., tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1233, dalej jako u.z.n.k.). Wynika to stad, i postepowanie to narusza
prawo Powédki z rejestrac]l znaku towarowego oraz jest sprzeczne z dobrymi obyczajami poniswa?
wykorzystuje renome konkurencyjnego przsdsiebiorstwa. Powédka podkresia, ze dzlalanie Poazwanej
mozna Zinterpretowaé takze jako utrudnianie Powédce dostgpu do rynku, poniewaz blokuje oh spomg
domeneg przez co uniemozliwia Powtdce - dziatanie na terenie Polski za po&rednictwem najbardziej dla
nlej naturainego adresu intemetowego.

W odpowiedzl na pozew, kiéra wplyngla do tutejszego sadu dnia 16.06.2023 r. pelnomocnik
Pozwanej wnosi o oddalenie powddztwa w calodci oraz zasadzenie od strony powodows] na rzecz
Pozwanej kosztow postepowania, powolujac sle zwlaszcza na nastepujace okolicznosel. Po pierwsze,
padjgcie przez Powddke wepdipracy z chifiskim podmiotem Lin An polegajacq na dystrybucji w Polsce
wyrobow tego podmiotu w Polsce pod znaekiem ,Wheel! Up®. Zawarta migdzy Powddks a chifiskg spétka
uprawniaia jq do korzystania ze znakéw towarowych chifiskiego podmiotu oraz upowazniata ja do
zarejestrowania w Polsce znaku towarowego. Po drugle, brak sprzeciwu Powddki w toku postepowania
rejestracyjnego znaku Pozwanej. Po trzecle, podnosi zarzut braku uzywanla znaku towarowego przez
Powbdkg w zakresie fowardw i usiug zwigzanych z produkcjg | sprzedazg czescl i akcesoriow
rowerowych. Po czwarte, brak podoblefistwa migdzy znaklem Pozwane] a znakiem Powddki. Po piate,
braku identycznoéci lub podobiefistwa migdzy towarami dia kidrych zarejestrowany zostat znak
Pozwane] oraz znak Pow6dkl. Po sz6ste wreszcie, stwierdza iz Pozwana nie prowadzl dzialainosci
konkurencyjnej wzgledem Powddki i nie blokuje jej domeny intemetowej,

W replice na odpowied2 na pozew, kidra wplynela do tutejszego Sadu w dniu 20.07.2023 r.,
petnomocnik Powodki odnoei sie o twierdzeri peinomocnika Pozwane] podirzymujgc stanowisko
wyrazone w pozwie. Wskazuje przede wszystkim na nastepujgce fekty. Po pierwsze, plerwszefistwo
Powodid w uzyskeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Po drugle, podobieristwo znaku Powsdk |
znaku Pozwane]. Po trzecle, podobleristwo towaréw | ustug oferowanych konsumentom przez strony
postepowania. Po czwarte, biokowanie Powddce przez Pozwang dostepu do rynku.

Z kolei w pismie, ktére wplynelo do tutejszego Sgadu w dniu 27.07.2023 r., pelnomocnik Pozwane)
podtrzymuje stanowlisko wyrazone w odpowiedz! na pozew, wskazujac na nastgpujgce okolicznoscl. Po
pierwsze, dziatanie Pozwanej jest wykonywaniem przysiugujgcego jej prawa podmiotowego z rejestraci|



znaku towarowego. Po drugie, dziatanie Pozwanej jest dziataniem w ramach obowigzujacego w Polsce
porzadku prawnego, gdyz polega na zgodnym z prawem i uczciwym korzystaniem ze sporne] domeny.
Po trzecie, w ninlejsze] sprawie nle zachodzl podobiefistwo towaréw i usiug, a w konsskwencji nie
zachodzi niebezpieczeristwo wprowadzenia konsumentdw w bigd. Po czwarte wreszcie, Pozwana nie
utrudnia Powddce dostgpu do rynku.

I W tak ustalonym stanie faktycznym Sad 2wakyt co nastepule:

1. Ocenlalgc motllwosé naruszenia sl przez Pozwang praw Powédki z
rejestrac)l unijnego znaku ,wheelup” Sgd ustalil co nastepule:

W ninlejsze} sprawie Sgqd musial rozstrzygna¢ czy Pozwana mogla uruchomié strone
internetowg dostepnq pod adresem zawlerajacym cudzy znak towarowy. OdpowiedZ na tak postawione
pytanie wymaga analizy norm prawnych na dwdch plaszczyznach: a) prawa wiasno$ci przemystowej
(rozporzadzenie), b) prawa zwalczania nieuczciwej konkurencii (w.z.n.k.).

Sad podziela zdanle Powtdki, i2 Pozwana naruszyla je] prawa rejestracji unijnego znaku
towarowego w wyniku zawarcla umowy o rejestracjg i utrzymywanie spornej domeny. Zdaniem Sadu za
przyjeciem tego stanowiska przemawiajg dwa argumenty. Po pierwsze, plerwszeristwo znaku Powodki.
Po drugie, podobiefisiwo spornej domeny i znaku Powédki co wywoluje niebezpleczefistwo
wprowadzenia konsumentdw w biad.

Co do pierwszego argumentu zostalo bezspomie wykazane, iz Powbdce przystuguje prawo z
rejestracji unijnego znaku towarowego nr 015310948, z pierwszeristwem wczesniejszym (t). od dnia
7.04.2016 1.) od daty rejestracji spornej domeny (11.05.2018 r.) oraz od daty rejestracj| krajowego znaku
Pozwane] (data zgloszenla 5.10.2018 r, a data rejestracji 8.08.20189 r.). Pozwanej przystugujg prawa do
znaku krajowego, kidry zostal zarsjestrowany zgodnie z polskim prawem. Jednakze w sytuacyl, kiedy
dwa znaki pozostajg w kolizji decyduje pierwszefistwo. W ninlejsze] sprawle Powddka wykazata, Iz
przystuguje je] prawo po postugiwania si¢ znakiem na terytorium Unii Europejskie] z wezeéniejszym
pierwszefistwem niz prawo do znaku Powédki skuteczne na terytorium Polski.

Zdaniem Sadu Powédka czynl zadoéé¢ wymogowi rzeczywistego uzywania znaku natozonemu
na niq przez ustawodewce unijnego w przepisach art. 18, 47, 58 i 64 rozporzadzenla. Czyni to
umieszczajac ten znak ha stronie internetowej htips://www.wheslup.com/, za posredniciwem kidrej
prowadzi skiep Internetowy. Czyni zatem z wiasnego znaku narzedzie pozyskiwania klientéw na
oferowane przez sieble czeéci i akcesoria.

Wakutek rejestracfi znaku unijnego Powddka uzyskala ochrone w stosunku do oznaczen
péZniejszych polegajacq na przyznaniu jej praw wylacznych do tego znaku (art. 9 ust. 1
rozporzadzenia). Moze zatem uniemozliiwié Pozwane] dzlataf w zakresie wekazanym w art. 9 ust. 2 3
rozporzqdzenia.

Sad uznaje za pozbawiony znaczenia dla rozstrzygnigcia niniejszej sprawy fakt, 2 Powédka
zawarla umowe z chifiskg spétks. Ta ostatnia zarejestrowata znak towarowy ,Wheel Up® na terytorium
Chin oraz uzyekaia rejestracj¢ migdzynarodows na terenie Niemiec, Hiszpanii, Francji, Japonl, Rosj,



Stanéw Zjednoczonych i Korel Poludniowej. Tak wige zakres terytoriainy tych znakéw nle ma zwigzku
ze znakiem Powddkl,

Co do argumentu, zgodnie z kiérym w ninlejszej sprawie zachodzi podoblefistwo spomne]
domeny ze znaklem Powodki nalezy stwierdzié, iz przepisy prawa unijnego (art. 9 ust 2 pkt b
rozporzgdzenia) i polskiego prawa krajowego (art 296 ust 2 pkt 2 prawa wiasnosci przemysiowej)
zakazujg uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego albo podobnego do znaku
towarowego w odniesleniu do towaréw (ustug) takich samych albo podobnych, o ile zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcdw w biad. Jest to przypadek tzw. ,podwojnej identycznodcel”.

Kwestiq wstepng, kiérq nalezy rozstrzygngé oceniajgc niebezpleczeristwo wprowadzenia w
biad w przypadkach tzw. .podwdjnej identycznoscl” jest pedobieristwo (jednorodzajowosé) towardw |
usiug. Dopiero po stwierdzeniu istnienia Jednorodzajowosci towaréw | ustug pojawl sie koniaczno$é
badania podoblenstwa oznaczefi (por. R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa
1997, s. 84). Przy ocenie podobiefistwa konkretnych towaréw lub ustug nalezy uwzgledni¢ ... wszystkie
istotne czynniki, kiére okreslajg relacle miedzy towarami lub ustugami. Czynniki te obejmujq m.in.
charakter, przeznaczenie, uzywanie, konkurencyjnosé czy komplementamnosé towaréw lub usiug (zob.
Wyrok ETS z 29 wrzesnia 1898 r. w sprawie Canon (Zb. Orz. 1908, s. 1-5507, pkt 17). W opinli Sgdu, w
ninlejsze] sprawie mozna méwi¢ o podobiefistwie na kilku plaszczyznach. Strony postepowania
$wiadczg podobne ustugl polegajace na handlu czesciami i akcesoriami w érodowisku Internetowym.
Tym samym ustugl {e sq adresowane do tego samego kregu odbiorcéw — intemautéw bedacych
wislbicielami ,dwoch kéfek®. Najwaznlejszy Jest Jednak, jak sie wydaje, fakt podobleistwa towaréw.
Towary w postacl akcesoriw motocykiowych oferowane przez Powddke sq podobne do akcesoriow
rowerowych oferowanych przez Pozwang. Wynika to z kilku okolicznosci. Po pierwsze, liczne akcesorla
motocykiowe posiadajg odpowiedniki rowerowe (np. kaski). Po drugie, liczne akcesoria peinia te samg
funkcje dia motoréw | roweréw (np. nawigacja). Po trzecie wreszcle, niektdre akcesoria czy elementy
odzieZy mogg byé utywane przez motocyklistow | rowerzystéw (np. elementy odziezy).

W razie sporu oceny podoblefistwa oznaczefi dokonuje si® uwzgledniajgc percepcje
przecigtnego odblorcy towardw i ustug (konsumenta - intemauty). Nalezy wzigé pod uwage ogéine
wrazenie, Jakie te oznaczenia wywoluja na odbiorcy, kidry z reguly spostrzega [ zachowuje w pamigcl
ogéiny zarys konkretnego oznaczenia (zob. decyzje Komisji Odwolawcze) przy Urzedzle Patentowym z
dnia 13 lipca 1892 r., Orzecznictwo Gospodarcze 4/19892, s. 59 i n.). Nalezy zatem uwzglednié fakt, iz
konsument normalnie postrzega znak jako caloéé | nie analizuje poszczegéinych jego czescl. Nie
zawsze (a byé moze nalezaloby powledzleé rzadke) ma mozliwos¢ bezposredniego poréwnania
réznych oznaczer! | musi polegaé na niedoskonalym obrazie jaki zachowal w pamigci (por. wyrok ETS
22 czerwca 1999 r. w sprawie Lioyd Schuhfabrik, sprawa C-342/97, pkt 26). W ninlejsze] sprawie spoma
domena (jako oznaczenla stowne) podiega poréwnaniu ze znakiem Powodkl ,Wheal Up® nalezgcym do
oznaczefi stownych araz slowno - graficznych.

Co do podoblerisiwa miedzy spomg domeng a stowno - graficznym znakiem Powddki ,Wheel
Up” nalezy stwierdzié, 2e oznaczenie stowne, jakim jest spoma domena, moze byé przeciwstawione
slowno - graficznemu znakowi towarowemu. Wynika to stad, 2e réznica co do $rodkéw oddzialywania
na odbiorcow nie wyklucza podobiefistwa oznaczefi (tak M. Kspiiski, Niebezpieczeristwo



wprowadzania w blgd odblorcow co do Zrédia pochodzenia towarow w prawie znakéw towarowych,
ZNUJ 1982, 2. 2, 8. 26 — 27). Jest niewgtpliwe, Ze sporna domena | stowno -~ graficzny znak Powédki
majg jeden element wspdiny: slowa ,Wheel” | ,Up” (tak wiec nale2y uznac, 2e istnieje podobiesistwo
tych oznaczen, chot z pewnosclg jest ono mniejsze niz w przypadku oznaczen sfownych). Sad uznaje,
e w niniejszej sprawie zachodzl znaczne niebezpieczeristwo wprowadzenia konsumenta {intemauty)
w bigd. Internauta moze nie wzigé pod uwage obleidywnie istniejacych réznic miedzy spormg domeng a
znakiem Powédki | powigzaé oba oznaczenia z dzialalinobciq Powodki. Wynika to stgd, &2 warstwa
fonetyczna obu oznaczer jest identyczna (oba skiadajg slg ze siow ,Wheel” | .Up"). W opinii Sgdu
uzytkownlk Internetu otwierajgc strong dostepng pod spomng domeng nie bgdzie zastanawial sie nad
Istnieniem badz brakiem zwigzkow migdzy Powbdiq a Pozwang. Widzac w adresie dominante ,Whesl
Up" skojarzy strone z dzialainoscia Powodki. Przecietny uzytkownlk Intermetu moze wigc wysnué
wrnlosek o zwigzkach migdzy cboma podmiotami.

Jezell przyjmiemy, jak wyzej, ze doszio do swego rodzaju nasladownictwa stowno — graficznego
znaku Powddki powstaje koniecznogé rozstrzygniecla czy dziatalnosé Pozwane) stanowi naruszenie
praw podmictowych Powédki. inacze] mowige Sqd musiat zastanowic sig czy Powddka nabyta prawo
ochronne polegajace na mozliwoécl reprodukcji znaku towarowego w kazdych okolicznosciach (poza
wyjatkami przewidzianymi w prawle wiasnoécl przemystowe]). Wydaje slg, 2ze w niniejsze] sprawie
musimy przyjaé Istnienie takiego prawa (a wigc prawa podobnego w swej istocle do autorskich praw
podmiotowych obejmujgcych wezelkie mozliwe sposoby korzystania z utworu} po stronie Powadki oraz,
2e doszio do jego naruszenia.

Zdaniem Sqdu w niniejszej sprawie nalezy uwzglednié, 12 Pozwana swoim zachowaniem
zrealizowala przestanki naruszenia prawa ochronnege do znaku towarowego Powddki umieszczeige je
w nazwie domeny oraz na stronie internetowej dostepnej pod tq domena, Doszio tu bowiem do uzycia
znaku Powoddki do oznaczenla tych samych kategoril towaréw | uslug oraz do uzycla ich w celu
gospodarczym czy zawodowym. Wynlka to stad, ze Pozwana zarejestrowata spomg domeng oraz
uruchamita strone internetowa dostepna pod tq domeng w czasie, kiedy prowadzila (i nadal prowadzi)
dziatalnoé¢ gospodarcza.

2. Ocenlajac mozliwoéé dopuszczenia slg przez Pozwangy wzgiedem
Powédki czynu nleuczeiwe] konkurencji 8ad ustallt co nastgpuje:

Rozstrzygalgc o mozliwoicl popetnienla czynu nieuczciwe] konkurencji nalezy wplerw ustali¢
czy nie zostaly speinione przestanki ktorejé z postaci stypizowanych czynow nisuczciwej konkurencli.
Negatywna odpowiedZ na to pytanie otwiera droge do rozwazenia moziiwosci zastosowania ogoéinej
normy z art 3 ust 1 u.zn.k.

W rozpatrywane] sprawie Pow6dka wskazuje na utrudnianie jej przez Pozwang dostepu do
rynku. Sgd przychyla slg do stanowiska Powddki. Rynkiem sg internetowe ustugi sprzedazy towaréw
(czescl | akcesoriow motocyklowych | rowerowych) éwiadczone drogg internetowa, czyli czyn z art. 156
u.z.n.k. Pozornie wydaje si, Ze dzialainosé Pozwane] prowadzona na stronie internetowe dostepnej



za poérednictwem spome] domeny nie ogranicza Powédce dostepu do rynku intemetowego (wniosek
taki przyjat Sad w sprawie ,elizabettafranchi.pl, sygn.. akt 64/14/PA). Faktem jest, 2e rejestracia
konkretnej domeny nie ,blokuje” Innemu przedsiebiorcy mozliwoscl uzywania inne] domeny/innych
domen - a tym samym dostepu do siecl informatycznej jako takiej. Jednakze musimy takze uwzgledni¢
fakt, Iz dobér domeny nawigzujgcej do znaku fowarowego Pow6dki oraz trescl zawarte na stronie
dostepnej za poéredniciwem spomej domeny moZe spowodowad, 2e czes¢ konsumentéw
zamierzajacych kupié czescl czy akcesoria motocyklowe albo rowerowe na stronie Powédki ostatecznie
zdecyduje sie na zakup w skiepie internetowym Pozwane] (tak Sgd w uzasadnieniu wyroku w sprawie
babypl.pl", sygn. akt 40/18/PA.). Sytuacja ta dotyczy, w ocenie Sgdu, zwiaszcza tych akcesoriéw, kidre
mogq byé uzywane zaréwno przez motocyklistow jak i rowerzystéw. Dzialanle Pozwane] mialo charakter
intencjonalny, celowy przynajmniej od momentu podjgcla przez Pozwang préby polubownego
zalatwienia sporu.

Przepls art. 3 ust. 1 u.zn.k. ma charakter /ex generalis w stosunku do art 15 uz.n.k. (lex
specialis) | nie znajduje zastoscwania dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy.

. Koazty postgpowania

Powddce, Jako stronie wygrywajgce] sprawe, przystuguje zwrot kosztéw postepowania w &wietle
art. 35 ust 2 Regulaminu Sadu ds. Domen Internestowych.

Powddka zgioshia wnlosek dowodowy dotyczgcey ponlesionych przez nig kosztéw postepowania w
wysokosci 6160 zt (wpls od pozwu), 1680 zi (koszty zastepstwa procesowego przez adwokata) oraz
1574,40 zt (koszty Humaczenia na j. polski dokumentéw wykazujacych umocowanie osoby podpisanej
pod peinomocnictwem do reprezentowania Powodki).

Majgc na uwadze powyisze nale2alo orzec jak w sentenc]l

prof. dr hab, Plotr Slezak
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