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Zespdt Orzekajacy nie posiada wiadomosci o innych postgpowaniach prawnych dotyczacych spornej domeny.

Powdd, ISOROC POLSKA Sp. z 0.0., 25 wrze$nia 2012 r. wniést przeciwko tukaszowi Stacherze pozew i zazadat przeniesienia spornej domeny ISOROC.EU na jego rzecz, na podstawie § B 11
(b) Regulaminu ADR.

Powdod funkcjonuje w Polsce od 16 czerwca 2004 r.; jest producentem wyrobdw izolacyjnych z wetny mineralnej. Swoje produkty, dystrybuowane oprécz Polski takze na Wegrzech, Litwie,
Lotwie, w Rosji, Biatorusi, Holandii i w Czechach, opatruje stownym znakiem towarowym ISOCOR. Oznaczenie ISOCOR jest takze cze$cig nazwy (firmy) Powoda. ISOCOR POLSKA nalezy do
grupy kapitatowej ISOROC Holding AG z siedzibg w Wiedniu.

Spoétka ISOCOR Holding A.G. nabyta w drodze cesji prawo wytaczne na stowny znak towarowy ISOCOR zarejestrowany jako CTM pod numerem 000800599. Na podstawie umowy licencyjnej z
26 maja 2010 r. ISOCOR Holding AG udzielita Powodowi wytacznej licencji na korzystanie na terytorium Polski z ww. znaku towarowego i upowaznita go do dochodzenia roszczen z tytutu
naruszenia ww. znaku.

Od 2004 r. Powod jest abonentem domeny isoroc.pl.
Sporng domeng ISOROC.EU Pozwany zarejestrowat 14 grudnia 2010 r.

Pod sporng domenag istnieje strona internetowa firmy bedacej dystrybutorem produktéw Powoda. Oprécz tych produktéw firma oferuje takze do sprzedazy towary konkurencyjnej spotki
ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. Z informacji zamieszczonych na przedmiotowej stronie internetowej wynika, ze dystrybutor postugujacy sie nazwa ,isoroc.pl” jest $cisle powigzany biznesowo z
firmami: STALEM S.C. Wactaw Stachera, Danuta Stachera i STALEM SOSNOWIEC Adrian Stachera, z Sosnowca. Na stronie tej ,ISOROC.EU” jest wymieniony jako jeden z partneréw i jest
okres$lony mianem ,najtafiszego hurtowego dystrybutora wetny mineralnej/ kontakt na www.isoroc.eu”.

Powod twierdzi, ze:

1. W zarejestrowanej przez Pozwanego domenie isoroc.eu wykorzystane jest wyrazenie identyczne z objetg prawem ochronnym i uzywang w obrocie gospodarczym nazwg, ,isoroc”.
Identyczno$¢ nazwy domeny ze znakiem towarowym CTM 000800599 wystepuje we wszystkim trzech ptaszczyznach - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenia dotycza tych samych
produktéw. Powdéd nie udzielit Pozwanemu prawa do korzystania ze znaku towarowego ISOROC; nie wyrazit tez zgody na zarejestrowanie spornej domeny. W zwigzku z powyzszym dziatanie
Pozwanego nalezy uzna¢ za bezprawne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt a) i b) Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 29 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

2. Rejestracja spornej domeny, wykorzystujacej oznaczenie, ktérym Powod postuguije sie jako nazwa, pod ktéra prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ("u.z.n.k"). Dziatanie takie moze powodowaé ryzyko wprowadzenia konsumentéw w btad; jest wiec sprzeczne
z prawem i z uczciwymi praktykami handlowymi. Stosowana przez Pozwanego praktyka ma na celu czerpanie korzysci ze znaku i marki ,Isoroc”. Jest to wigc dziatanie w ztej wierze. Interes
Powoda jest tez naruszony przez to, ze to na stronie prowadzonej pod sporng domeng sg oferowane takze produkty konkurenta, ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.

3. Oznaczanie przez Pozwanego swoich ustug, tj. dystrybucji materiatéw izolacyjnych i uszczelniajacych i budowlanych, nazwa stanowiaca firme Powoda stanowi czyn nieuczciwej konkurenciji
okreslony w art. 5 u.z.n.k. Pozwany jest profesjonalista - prowadzi zarobkowg dziatalno$¢ gospodarcza, o czym $wiadczg informacje zawarte na stronie internetowej umieszczonej pod sporng,
domena. Mimo tego, ze Pozwany formalnie nie prowadzi dziatalnoéci gospodarczej, tak wtasnie nalezy zakwalifikowac jego aktywnosé. Ma zatem legitymacije bierng w postepowaniu.

4. Pozwany zarejestrowat i uzywa sporng domeng w celu osiggniecia korzysci komercyjnej przez przyciagniecie uzytkownikéw na swojg strone internetowa za pomoca stosowania szaty
graficznej strony internetowej tudzaco podobnej do tej wykorzystywanej przez Powoda. Takie dziatanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji okreslony w art. 14 u.z.n.k. Jest to takze naruszenie
majatkowych praw autorskich Powoda.

5. Dziatanie Pozwanego stanowi takze naruszenie art. 43 w zw. z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Rejestracja spornej domeny narusza bowiem dobra osobiste Powoda, w tym prawo do firmy.

6. Powdd wnosi o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz; uzasadnia, ze spetnia wymogi prawne dotyczace zdolnosci rejestracyjnej domeny.

Pozwany nie ztozyt odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie.

Zespot Orzekajacy jest zwigzany twierdzeniami faktycznymi stron i - o ile nie bedg one sprzeczne z zebranym w sprawie materiatem dowodowym - uznaje te twierdzenia za udowodnione na


https://eu.rds.preprod.test.soud.cz/

podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w oparciu o reguty rozsadku. Wobec braku ztozenia przez Pozwanego odpowiedzi na pozew Zespo6t Orzekajacy ma prawo uznac okreslone
okolicznosci podnoszone przez Powoda w pozwie za przyznane przez Pozwanego.

Cho¢ niedopetnienie przez Pozwanego obowiazku ztozenia odpowiedzi na pozew w terminie Zesp6t Orzekajacy moze uzna¢ za powdd do akceptacji roszczen Powoda (§ B 10 (a) Regulaminu
ADR i art. 22 ust. 10 Rozporzadzenia Komisji WE nr 874/2004 z 28.04.2004 r., dalej jako ,Rozporzadzenie 874/2004"), nie zwalnia to jednak Zespotu Orzekajacego od ustalenia, czy Powdd
udowodnit istnienie przestanek zastosowania art. 21 Rozporzadzenia 874/2004, ktére uzasadniajg jego roszczenia (§ B 11 (d) Regulaminu ADR). Zesp6t Orzekajacy uznaje fakty przytoczone
przez Powoda za przyznane przez Pozwanego i udowodnione.

Oprocz zarzutu naruszenia praw ochronnych na wspélnotowy znak towarowy Powo6d sformutowat szereg zarzutéw, wskazujac jako podstawe polskie ustawodawstwo - ustawe o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i kodeks cywilny. Postgpowanie takie nie jest wtasciwe w $wietle Rozporzadzenia 874/2004 i Regulaminu ADR. Powod powinien byt bowiem wskaza¢ zarzuty, na ktére
wskazuje art. 21 Rozporzadzenia 874/2004. Mimo tego uchybienia, Zespét Orzekajacy rozpoznat meritum twierdzeh Powoda i przeanalizowat je w kontekscie wtasciwych przepiséw. O
zasadno$ci roszczen Powoda nie decyduje bowiem wskazana przez niego podstawa prawna, ale powotane fakty. Zesp6t orzekajacy doszedt do wniosku, ze okoliczno$ci przytoczone przez
Powoda sg zbiezne z dyspozycjg normy art. 21 Rozporzadzenia 874/2004.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia 874/2004:

,Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, (...) w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do ztudzenia przypomina nazwe podlegajaca prawu, ktére zostato uznane lub
ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspélnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

a) zostata zarejestrowana przez jej wtasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo

b) zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze.”

Przestanka ztej wiary natomiast jest spetniona wéwczas, gdy, zgodnie z ust. 3 pkt d) i e):

- "nazwa domeny byta w spos6b zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przyneta dla uzytkownikéw Internetu do wejécia na strone internetowg wiasciciela nazwy domeny (...), przez
stworzenie prawdopodobieristwa pomytki z nazwag wzgledem ktérej prawo zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdélnotowego, albo z nazwa podmiotu
publicznego, przy czym prawdopodobieristwo takiej pomytki moze wptywac na zrédto, sponsorowanie, przynaleznos¢ lub skutkowaé¢ aprobatg strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo
produktu czy ustug na stronie internetowej badz pod adresem nazwy domeny; lub

- zarejestrowana nazwa domeny jest nazwa wtasng, w odniesieniu do ktérej nie mozna udowodni¢ powiazan migdzy wiascicielem nazwy domeny a zarejestrowang nazwag domeny.”

Powod wykazat, ze przystuguje mu prawo do wytacznego korzystania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze znaku towarowego CTM 000800599 i dochodzenia jego ochrony prawne;.
Powyzsze uprawnienia wynikaja z odpowiednio § 2 ust. 1 i § 4 Umowy Licencyjnej na Korzystanie ze Znaku Towarowego zawartej 26 maja 2010 r. z wtascicielem przedmiotowego znaku
towarowego - spétkg ISOROC Holding AG.

W ocenie Zespotu Orzekajacego sporna nazwa domeny ISOROC.EU jest identyczna ze znakiem towarowym ISOROC, do ktérego korzystania jest uprawniony Powdd.

Nie ma watpliwosci co do tego, ze Pozwany, rejestrujac i wykorzystujac sporng domeng internetowg zawierajaca oznaczenie ,ISOROC” w nazwie, nie byt do tego uprawniony. Powdd wykazat
réwniez, ze Pozwany uzywa tej domeny w obrocie gospodarczym dla oznaczenia ustug identycznych do tych, ktére Powod $wiadczy ma polskim i europejskim rynku.

Swoim zachowaniem Pozwany naraza klientéw na ryzyko pomytki spornej domeny i strony internetowej pod nig prowadzonej z przedsigbiorstwem Powoda i znakiem towarowym ISOROC.
Powod nie musiat wykazywac istnienia rzeczywistych przypadkéw konfuzji; aby ostat sie zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy nalezato ustali¢ przynajmniej z dostateczng doza
prawdopodobienistwa, ze takie ryzyko istnieje.

Pozwany niewatpliwie zarejestrowat domene w ztej wierze. Za taka tez rejestracje nalezy uzna¢ m.in. rejestracje domeny w sytuacii, gdy rejestrujacy jest $wiadom, ze nazwa domeny jest zbiezna
z zarejestrowanym znakiem towarowym i nazwg innego podmiotu. Taka tez sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Mimo to, w 2010 r. zarejestrowat domeng isoroc.eu. Powyzsze nakazuje
wnioskowagé, ze uczynit to wiasnie w ztej wierze. Ponadto przecigtny odbiorca moze sadzi¢, ze domena isoroc.eu jest zarejestrowana i uzywana przez Pozwanego, gdyz jest on w $cistych
relacjach gospodarczych czy organizacyjnych z Powodem, co nie jest prawda.

Okolicznosci sprawy i przedstawione dowody uzasadniajg takze twierdzenie, ze Pozwany postuguje sie domeng isoroc.eu do oznaczania swojej dziatalnosci gospodarczej i prezentowania swojej
oferty handlowej. Niewatpliwie dziatanie takie rodzi konfuzje pomiedzy jego przedsigbiorstwem a przedsigbiorstwem Powoda - konsumenci moga zasadnie doszukiwaé si¢ pomigdzy nimi
zwigzkéw gospodarczo-organizacyjnych. Ryzyko to jest dodatkowo wzmocnione przez upodobnienie wygladu strony internetowej pod sporng domeng do wygladu strony internetowej Powoda
pod domeng isoroc.pl.

Nazwa ISOCOR jest zasadniczym, wyrézniajacym cztonem nazwy Powoda. Nazwa ta podlega ochronie, tak samo jak nazwisko osoby fizycznej. Do naruszenia prawa do nazwy dochodzi w
wyniku uzywania przez osobe nieuprawniong firmy zaréwno w catosci, jak i jej cze$ci, jezeli ta cze$¢ dostatecznie indywidualizuje przedsigbiorce. W $wietle zgtoszonych dowodéw nie moze
budzi¢ watpliwosci, ze opisane powyzej dziatanie Pozwanego nosito cechy bezprawnoéci, ktérym Pozwany naruszyt podlegajacy ochronie interes prawny Powoda wyrazajacy sie w
niezaktéconym postugiwaniu si¢ nazwa wiasng identyfikujaca go na rynku.

Konkluzja

W ocenie Zespotu Orzekajacego okoliczno$ci sprawy uzasadniajg uznanie, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia 874/2004. Pozwany zarejestrowat
domene z wykorzystaniem oznaczenia identycznego do wspdlnotowego znaku towarowego ISOROC i cztonu odr6zniajacego nazwy, pod jaka w obrocie gospodarczym dziata Powoéd. Sporna
domena zostala zarejestrowana i jest wykorzystywana przez Pozwanego bezprawnie i w zltej wierze. Celem dziatania Pozwanego jest czerpanie korzyéci z asocjacji z przedsigbiorstwem i

oznaczeniami wykorzystywanymi przez Powoda.

Majac na uwadze cato$¢ zebranego w sprawie materiatu dowodowego, Zesp6t Orzekajacy uznaje roszczenie Powoda za zasadne.

Z powyzszych przyczyn Zespot Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjat decyzje o transferze nazwy domeny ISOROC na Powoda

PANELISTS
Name Wlodzimierz Szoszuk
2013-01-14
Summary

I. Disputed domain name: ISOROC.EU

II. Country of the Complainant: Poland, country of the Respondent: Poland



I1l. Date of registration of the domain name: December 14, 2010

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. word CTM, reg. No. 000800599, for the term ISOROC, filed on 16 April 1998, registered on 25 October 1999 in respect of goods and services in classes 17 and 19,
2. company name: ISOCOR Polska Sp. z 0.0.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1.No

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

1. Yes

2. Why: domain name registered: a) 11 years after registration of the identical trademark, b) when Complainant using the same name had been present on the market for 6 years.
IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: -

XIl. Is Complainant eligible? Yes



