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Powdd jest spotkg prawa holenderskiego. Jest znanym producentem i dostawcg odziezy. Produkty opatrzone znakiem
towarowym SCOTCH & SODA sg obecne na rynkach swiatowych od ponad dwudziestu lat, a ich jako$¢ przyniosta Powodowi
uznanie wsrdd klientow.

Poczawszy od 1983 r. Powdd zastrzegt prawo wytgczne do oznaczenia stownego SCOTCH & SODA w wielu krajach
europejskich, azjatyckich i w Australii. 0d 19 stycznia 2004 r. znak podlega takze ochronie jako znak wspélnotowy o nr.
CTM-003593498 dla odziezy, obuwia, nakry¢ gtowy w klasie 25, a na zasadzie starszefstwa korzysta z ochrony w Portugalii,
krajach Beneluksu, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Wegrzech, Irlandii, we Wtoszech, w Stowacji,
Stowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Rumunii.

Powdd jest wiascicielem domeny internetowej scotch-soda.com, za posrednictwem ktdrej oferuje towary i $wiadczy ustugi.

Handel towarami opatrzonymi oznaczeniem SCOTCH & SODA w Polsce rozpoczat sie w 1994 roku. Powéd wprowadzat
towary na polski rynek za posrednictwem Piotra Szlegiela, ktéry jest jednym ze wspélnikéw Pozwanej. Wykorzystywano w
tym celu prowadzone przez Piotra Szlegiela lub z jego udziatem dziatalnosci gospodarcze, w tym ,Przedsiebiorstwo
Handlowe PULSAR” czy firma ,Bronx”. W ten sposéb Piotr Szlegiel zostat wytgcznym dystrybutorem produktéw SCOTCH &
SODA w Polsce.

W 2003 r. Powdd zakonczyt wspotprace z Piotrem Szlegielem i prowadzonymi przezen lub z jego udziatem dziatalnosciami
gospodarczymi czy tez spétkami, nawigzujac jednoczesnie wspotprace ze spétka 4 You Sigal sp. z 0.0. i powierzajac jej
wytgczng dystrybucije produktéw Powoda.

W 2003 r. Spétka powigzana osobowo z Pozwang przez osobe Piotra Szlegiela zawezwata 4 You Sigal sp. z 0.0 do
zaniechania naruszania praw do znaku SCOTCH & SODA, powotujgc sie m.in. na renome znaku.

Byto to mozliwe, gdyz jak sie okazato, w 1995 r. Piotr Szlegiel dokonat w ztej wierze zgtoszenia w Urzedzie Patentowym RP
stowno-graficznego znaku towarowy SCOTCH & SODA i otrzymat nan prawo z rejestracji R-100588. Prawa do tego znaku
zostaty nastepnie przeniesione na spo6tke jawng "SCOTCH & SODA" POLSKA Jadwiga i Piotr Szlegiel spétka jawna. Wszystko


https://eu.adr.eu/

to umozliwito wystgpienie z zgdaniami zaprzestania naruszen praw do znaku towarowego SCOTCH & SODA przez Pozwana.
Na wniosek Powoda - z powodu zgtoszenia znaku SCOTCH & SODA w ztej wierze - zostat on uniewazniony przez Urzad
Patentowy RP, co ostatecznie potwierdzit Najwyzszy Sad Administracyjny w wyroku z 2 czerwca 2009 r., Il GSK 950/08.

Piotr Szlegiel, dziatajgc za posrednictwem réznych spétek, zgtosit takze do rejestracji nastepujgce znaki towarowe:

- stowny znak towarowy (krajowy) SODA R-197422, zgtoszony 27 maja 2002 r. i zarejestrowany 17 pazdziernika 2007, do
ktérego uprawniona jest obecnie Pozwana,

- stowny znak towarowy (krajowy) S & SODA R-197421, zgtoszony 27 maja 2002 r. i zarejestrowany 17 pazdziernika 2007, do
ktérego uprawniona jest powigzana z pozwanym spétka "SODIUM POLSKA" spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,

- stowno-graficzny znak towarowy (krajowy) SODIUM Z-203741, zgtoszony do rejestracji 22 czerwca 1999 r. na rzecz Szlegiel
Piotr, Szlegiel Jadwiga Scotch & Soda Polska S.C.; postepowanie zgtoszeniowe zakonczyto sie odmowsa,

- stowny wspolnotowy znak towarowy SODA CTM-006970875, zgtoszony do rejestracji na rzecz pozwanej spofki.

W dniu 28 listopada 2008 r. Powdd ztozyt w Urzedzie Patentowym RP sprzeciwy wobec decyzji Urzedu Patentowego RP o
udzieleniu praw ochronnych na znaki SODA R-197422 oraz S & SODA R-197421. W tym samym dniu zostat ztozony sprzeciw
przeciwko wspdélnotowemu zgtoszeniu SODA CTM-006970875. Postepowania nie zostaty jeszcze zakonczone.

Sklepy Pozwanej wcigz opatrywane sg oznaczeniem SCOTCH & SODA, jak réwniez - w ostatnim czasie - znakiem SODA. Nie
tylko sklepy Pozwanej, ale réwniez oferowane w nich produkty opatrzone sg znakiem SCOTCH & SODA. Poza znakiem
SCOTCH & SODA Pozwana umieszcza na oferowanych przez siebie produktach réwniez inne oznaczenia wykorzystujgce w
réznych konfiguracjach elementy znaku SCOTCH & SODA, tj. S&SODA, SCOTCH, SODA, S&S. Prowadzac dziatalnos¢
reklamowg i promocyjng, Pozwany postuguje sie jednoczesnie nazwami ,SCOTCH & SODA” i ,SODA".

Pozwana zamiennie wykorzystuje oznaczenia S&SODA, SCOTCH, SODA, S&S czy ,SCOTCH & SODA” lub SCOTCHANDSODA.
Konsumenci nie majg pewnosci, ktére oznaczenie wskazujg na Powoda, a ktére na Pozwana.

W dniu 30 wrzesnia 2005 r. poprzednik prawny Pozwanej, spotka “S&S S.C. Piotr Szlegiel, Robert Wisniewski” zarejestrowata
domene scotchandsoda.pl.

W dniu 8 czerwca 2008 r. Pozwana zarejestrowata sporng domene oraz 3 inne domeny: soda-brand.pl, soda-brand.com.pl
oraz soda-brand.com.

W dniu 26 listopada 2008 r. Pozwana zarejestrowata domeny scotchandsoda.net.pl i scotchandsoda.info.pl.

Kazda z wymienionych domen do niedawna kierowata do tej samej tresciowo strony internetowej Pozwanej. Obecnie
Pozwana zmienita ustawienia techniczne swoich stron internetowych i po wpisaniu adreséw www.scotchandsoda.pl,
www.scotchandsoda.net.pl, www.scotchandsoda.info.pl oraz www.soda-brand.pl nie pojawia sie jakakolwiek strona
internetowa.

Zdaniem Powoda, Pozwana nie przypadkowo wybrata stowo ,SODA”" jako nazwe spornej domeny. Oznaczenie to jest
identyczne z czescig zarejestrowanego znaku towarowego Powoda, tj. elementem ,SODA”.

Uzycie czesci znaku Powoda w nazwie spornej domeny w potgczeniu z mysinikiem, ktéry jest charakterystyczny dla domeny
powoda scotch-soda.com oraz nazwa rodzajowa ,BRAND” sprawia, ze domena soda-brand.eu, oceniana jako catos¢, jest
mylaco podobna do znaku towarowego Powoda SCOTCH & SODA, w tym wspdlnotowego znaku SCOTCH & SODA oraz
domeny scotch-soda.com.

O mylgcym podobienstwie domeny do znaku Powoda oraz niebezpieczenstwie wprowadzania konsumentow w btad -
wedtug Powoda - réwniez decyduje to, ze Pozwana uzywa w tresci strony internetowej wskazywanej przez sporng domene
oznaczenia SODA oddzielnie i tgcznie z oznaczeniem SCOTCH & SODA, SCOTCH.



Pozwana stara sie stworzy¢ wrazenie, ze dystrybuuje produkty Powoda lub jest z nim powigzana, co nie ma miejsca.
Swiadczy o tym takze fakt, ze klienci moga skontaktowaé sie ze sprzedawcg, wysytajac mejl na adres
info@scotchandsoda.pl. R6znorodnos¢ oznaczen stosowanych przez Powoda moze przyczyni¢ sie do tgcznego traktowania
oznaczen S&SODA, SCOTCH, SODA, S&S czy SCOTCHANDSODA i ich wzajemnego kojarzenia. W tych warunkach skojarzenie
ze znakiem Powoda, tj. SCOTCH&SODA jest niewatpliwe.

Zdaniem Powoda, sporna domena jest mylgco podobna do wspdlnotowego znaku Powoda nr 003593498. Powdd
jednoczesnie podkresla, ze nie udzielit Pozwanej stosownej zgody.

Pozwana w zwigzku z tym eksploatuje sporng domene bezprawnie i w ztej wierze, majgc na celu zaktocenie dziatalnosci
gospodarczej Powoda oraz wprowadzenie odbiorcow w btad.

Pozwana nie ztozyta odpowiedzi na pozew.

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 podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w
oparciu o reguty rozsagdku. Nalezy przy tym wskazaé, ze niedopetnienie przez strone prawidtowo wszczetego postepowania
w sprawie sporu domenowego obowigzku ztozenia odpowiedzi ha pozew moze zosta¢ uznane za podstawe przyznania
roszczen strony przeciwnej (art. 22 ust. 10 Rozporzadzenia Komisji WE nr 874/2004 z 28 kwietnia 2004 r.).

Zespot orzekajgcy nie ma podstaw, aby twierdzi¢, ze fakty przywotane przez strone przeciwnag, tj. Powoda, pozostajg w
sprzecznosci z regutami, o ktérych mowa powyzej. W tym wiec miejscu i majgc na uwadze catosé zebranego w sprawie
materiatu dowodowego, Zespot Orzekajacy uznaje roszczenie Powoda za przyznane przez stroneg przeciwng, tj. Pozwanego,
jednoczesnie uznajgc powddztwo.

Jedynie z uwagi na potrzebe pewnego wyjasnienia Zespét Orzekajgcy wskazuje na nastepujgce powody prawne, ktére —
gdyby nie uzna¢ przyznania roszczen za wypetnione - i tak, na podstawie zebranego w sprawie materiatu dowodowego,
doprowadzityby do uwzglednienia powddztwa.

Godzi sie bowiem wskazac, ze rejestracja spornej domeny przez Pozwang stanowita naduzycie. Ocena tego faktu
(naduzycia) powinna — zdaniem Zespotu Orzekajgcego — odzwierciedla¢ zaréwno materialne podstawy prawne orzekania
przez Zespot, ij. art. 21 Rozporzadzenia 874/2004/WE z 28 kwietnia 2004 r., jak i obowigzujgce prawo, tj. zaréwno prawo
polskie jak i prawo Unii Europejskiej.

W pierwszym rzedzie nalezy wiec wskaza¢ na fakt, ze znak towarowy Powoda jest znakiem renomowanym na terytorium
Unii Europejskiej. Okolicznos$é ta zostata udowodniona przez Powoda, ktéry zatgczyt do akt wyrok Centrum Arbitrazu i
Mediacji Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej z 16 grudnia 2009 r. potwierdzajgcy uznanie renomy Powoda.
Nadto sama Pozwana uznata renome Powoda, cho¢ tylko na terytorium Polski, formutujgc i wysytajgc przez powigzang z nig
osobowo firme listy ostrzegawcze do spétki 4 You Sigal sp. z 0.0.

Zespot Orzekajacy podziela stanowisko Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji zawarte w wyroku z 26 listopada 2009 r. (sygn. akt 47/09/PA) w sprawie domeny yahoo.com.pl, w ktérym
Sad ten przyjat, ze prawomocne orzeczenia WIPO uznajgce renome znaku wykazujg renome w ramach postepowania
arbitrazowego. Sad uznaje takie stanowisko za zgodne z zasadg jednolito$ci orzecznictwa domenowego opartego o
uniwersalne reguty arbitrazu (ADR).

Fakt uznania renomy znaku SCOTCH & SODA na terytorium Wspdlnoty powoduje z kolei, ze jego ochrona zostaje wzmozona,
co nie wyklucza oczywiscie przyznania znakowi ochrony w podstawowym zakresie. Z mocy art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia
874/2004/WE, wobec braku skutecznej dla sprawy rejestracji krajowej, o skutkach uznania renomy dla uprawnionego ze
znaku decyduje w niniejszej sprawie prawo Unii Europejskiej, a $cislej Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego



2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona - Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 78, str. 1).

Zespot orzekajacy uznaje, ze uzywanie oznaczenia w takim stopniu podobnego do renomowanego znaku towarowego
Powoda - bedgcego tzw. znakiem silnym - przez Pozwang w spornej domenie internetowej jest szkodliwe dla renomy catego
znaku CTM-003593498. Juz choéby z tego powodu rejestracja spornej domeny byta bezprawna. Strony sporu prowadza
bowiem tozsamg przedmiotowo dziatalno$é gospodarczg i to nawet, jesli w szczegétach inng, a to przeciez z uwagi na
niewatpliwy brak miedzy nimi obecnie jakichkolwiek powigzan gospodarczych czy osobowych.

Po drugie jednak, zdaniem Zespotu orzekajgcego, rejestracja spornej domeny zostata przeprowadzona w ztej wierze, gdyz
niewatpliwie w celu zaktdcenia dziatalnosci konkurenta (Powoda) (art. 21 ust. 3 pkt ¢ Rozporzadzenia 874/2004/WE).

Po uwzglednieniu materiatu dowodowego i sekwencji zdarzen nie ma co do tego najmniejszych watpliwosci.

Pozwana ma niewatpliwg wole, aby w zwigzku z jej wieloletnim zainteresowaniem oznaczeniem SCOTCH & SODA czerpaé
korzysci z jego renomy. Sekwencja zdarzen (faktéw) sprawia jednak, ze Pozwana jest, w zgodzie z prawem, pozbawiana
stopniowo prawa do tej renomy przez zdecydowane dziatania Powoda. Az nadto widoczne jest przy tym to, ze Pozwana
prébuje nadal zachowac jakas czesé renomy oznaczenia Powoda w swej wtasnej dziatalnosci. Tak tez dzieje sie w
odniesieniu do oznaczenia ,SODA”", ktére Pozwana rejestruje w spornej domenie w sytuacji uniewaznienia jej znaku
towarowego SCOTCH & SODA przez Urzad Patentowy RP, a takze wobec innych dziatarn Powoda. Trzeba tu wskaza¢, ze
dziatania Pozwanej rozwadniajg site odrdzniajgca renomowanego znaku Powoda, przez co doprowadzajg takze do pomytek
konsumenckich.

Wreszcie zta wiara Pozwanej wyptywa takze z tego, ze zarejestrowata sporng domene, pragngc zacheci¢ w ten sposéb
uzytkownikéw Internetu do wejscia na swa strone po to miedzy innymi, aby powstato mylne wrazenie, ze jest powigzana z
Powodem lub jest przynajmniej uprawniona do oznaczenia SCOTCH & SODA. Celem tego dziatania miato by¢ zwiekszenie
popularnosci spornej strony internetowej, co w konsekwencji miato spowodowac wzrost sprzedazy towaréw Pozwanej (art.
21 ust. d Rozporzadzenia 874/2004/WE).

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

PANELISTS
Name Wilodzimierz Szoszuk
2010-03-03
Summary

The Panel recognizes the Complainant’s claim as conceded by the opponent, i.e. the Respondent, in light of his failure to
reply to the lawsuit. It also states why it would anyhow recognize the claims on the basis of the evidence collected in the
case.

The Respondent’s registration of the disputed domain constituted an abuse.
Use of a part of the Complainant’s renowned trademark being a so-called strong mark on the part of the Respondent in the
disputed Internet domain is harm to the renown of the entire trademark, CTM-003593498.

Registration of the disputed domain took place in bad faith since it was undoubtedly undertaken for the purpose of
disturbing activity of a competitor (the Complainant). The Respondent’s bad faith also arises from the fact that he registered
the disputed domain and thereby sought to entice the Internet users to log on to his own website and create the false
impression that he is affiliated with the Complainant or at least entitled to the SCOTCH & SODA designation. The aim of this



action was to increase the popularity of the disputed website and thereby increase sales of the Respondent’s products.



