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Inne postepowania prawne

Zespot Orzekajacy nie posiada informaciji nt. innych postepowan prawnych dotyczacych spornej domeny.

Postepowanie

1. Powddka, Domitalia S.P.A. z siedzibg w Udine we Wtoszech, wszczeta procedure przed tutejszym Sadem 25 listopada
2010, a pozew ztozyta 14 grudnia 2010.

2. Pozwana, tj. I.D. Point Polska sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkowicach w Polsce, ztozyta odpowiedz na pozew w dniu 10
stycznia 2011.

3. 26 stycznia 2011 zostat ustanowiony arbiter, a 1 lutego 2011 przekazano arbitrowi akta sprawy do rozstrzygniecia.
Postepowanie byto istotnie utrudnione ze wzgledu na kiepskiej jakosci ttumaczenia pism ztozone przez powddke.

Powddka zazadata przeniesienia spornej domeny na powddke wykazujac, ze ma swojg siedzibe na terenie UE. Powddka
twierdzita przy tym, ze:

1. powddce przystuguje stosunku do identycznej nazwy DOMITALIA wczesniejsze prawo rozumieniu art. 10 ust. 1
Rozporzadzenia 874/2004, a mianowicie wspdlnotowy znak towarowy DOMITALIA nr 06602296, z pierwszenstwem od dnia
7 pazdziernika 2007 dla towaréw w klasie 20 i ustug w klasie 35;

2. pozwana zarejestrowata sporng domene bez upowaznienia, z naruszeniem praw powddki, w ztej wierze, w celach
spekulacyjnych, bedac jednoczesnie agentem powodki.


https://eu.adr.eu/

Pozwana wniosta o oddalenie pozwu z uwagi na brak wykazania, ze nazwa spornej domeny zostata zarejestrowana w ztej
wierze lub w celach spekulacyjnych. Pozwana podniosta réwniez, ze powddka nie wykazata, jakie konkretnie prawa miatyby
zostac naruszone w wyniku rejestracji spornej domeny.

A. Ustalone fakty istotne dla rozstrzygniecia

Na podstawie ztozonych przez powoda dokumentéw oraz faktéw przyznanych badz niebudzgcych watpliwosci, ustalony
zostat nastepujacy stan faktyczny:

1. Domitalia S.P.A. z siedzibg w Udine jest spotkg zajmujgca sig, produkcja i handlem mebli oraz przedmiotéw wyposazenia
wnetrz. Powddka uzyskata rejestracje znaku wspoélnotowego DOMITALIA z pierwszenstwem od dnia 7 pazdziernika 2007
dla towardéw w klasie 20, w tym dla mebli, i ustug w klasie 35, w tym dla reklamy.

2. Pozwana spétka zawarta z powddka na rok od 1 stycznia 2010 umowe agencyjng, na mocy ktdrej podjeta sie promocji
produktéw powdodki na polskim rynku.

3. Pozwana zarejestrowata sporng domene na swojg rzecz 15 stycznia 2010. Od tego czasu do dzi$ nie rozpoczeta
wykorzystywania domeny dla jakichkolwiek celéw.

4. Wspétpraca miedzy stronami nie jest obecnie kontynuowana. W listopadzie w toku prowadzonej korespondencji
emailowej pozwana zaproponowata powddce odkupienie domeny. Powdédka uwazata, ze domena powinna zostac
przeniesiona na nig za symboliczng cene réwng kosztom rejestracji. Pozwana podnosita fakt poniesienia zdecydowanie
wyzszych kosztow.

5. Strony nie osiggnety porozumienia. Powddka ztozyta pozew przed tutejszym Sadem 14 grudnia 2010. W pozwie zazadata
m.in. przeniesienia spornej domeny na powddke. Pozwana ztozyta odpowiedz na pozew w dniu 10 stycznia 2011.

B. Motywy rozstrzygniecia
Pozew zastuguje na uwzglednienie z nastepujgcych przyczyn:

1. Powodka wykazata, iz nazwa spornej domeny jest identyczna z oznaczeniem, dla ktérego powddka uzyskata rejestracje
wspoélnotowego znaku towarowego DOMITALIA nr 06602296, z pierwszeristwem od dnia 7 pazdziernika 2007 dla towarow
w klasie 20 i ustug w klasie 35.

2. Twierdzenia pozwanej co do odmiennego znaczenia oznaczenia DOMITALIA w jezyku polskim nie zastugujg na
uwzglednienie z dwdch przyczyn: (i) pozwana nie wykazata, na ile to znaczenie odbiega od oryginalnego znaczenia znaku
wspoélnotowego DOMITALIA,; (ii) ewentualna odmienno$¢ znaku tylko w warstwie znaczeniowej nie przesgdzataby o braku
identycznosci czy podobienstwa oznaczen. Zgodnie z utrwalonym pogladem orzecznictwa i doktryny dla stwierdzenia
identycznosci znakdw wystarczy, aby dotyczyto to co najmniej jednej z ptaszczyzn (wizualnej, fonetycznej czy
znaczeniowe)).

3. Zdaniem Zespotu Orzekajgcego powoddka niezbyt spdjnie argumentuje na rzecz wykazania ztej wiary pozwanej.
Przedstawione przez powddke dowody oraz sekwencja zdarzen nie potwierdzajg, by juz sama rejestracja spornej domeny
nastgpita w celu jej odsprzedazy na rzecz powodki jako uprawnionej ze znaku wspélnotowego (art. 21 ust. 3(a)
Rozporzadzenia 874/2004). Pozwana réwniez jednak nie przedstawita wiarygodnych powodéw rejestracji domeny
zawierajgcej znak towarowy powodki, z ktdrg taczyta jg wspotpraca handlowa. Zdaniem Zespotu Orzekajgcego lojalny agent,
dystrybutor czy przedstawiciel handlowy wtasciciela znaku powinien co najmniej uzgadnia¢ niestandardowe dziatania,
majgce na celu zapewnienie ochrony danego znaku na terytorium powierzonym odnosng umowag agencyjng. Za takie



niestandardowe dziatania nalezy uznac rejestracje domeny najwyzszego poziomu .eu w sytuacji, gdy uprawniony do znaku
ma siedzibe w Europie, a agent ma dziata¢ jedynie lokalnie. By¢ moze lojalny kontrahent mégtby domniemywacé posiadanie
takiej zgody uprawnionego na podstawie tgczgcej strony umowy, na co jednak w niniejszej sprawie pozwana sie nie
powotuje. W kazdym jednak przypadku ztozenie przez uprawnionego do znaku wyraznego oswiadczenia o braku udzielania
zgody na pozostawanie przez kontrahenta abonentem spornej domeny oznacza, iz pozwany co najmniej od tej chwili (lub -
jesli konieczne bytoby wypowiedzenie umowy, od dnia wygasniecia umowy w wyniku wypowiedzenia) nie dziata zgodnie z
prawem i nie moze sie powotywac na usprawiedliwiony interes w posiadaniu domeny. Ta okoliczno$¢ w potaczeniu z
brakiem lojalnosci wobec kontrahenta oznacza, ze powédka moze zasadnie twierdzié, iz pozwana pozostaje abonentem
spornej domeny bezprawnie i w tym sensie w ztej wierze.

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

PANELISTS
Name Szymon Jacek Gogulski
2011-03-10
Summary

The Complainant, Domitalia S.P.A. is a producer and seller of furniture. It holds DOMITALIA Community Trademark No.
06602296, with priority as of 7 October 2007 in Nice Classes 20 and 35. The Respondent — |.D. Point Polska sp. z 0.0.
(Zgbkowice Slgskie) - was bound with the Complainant with an agency agreement effective from 1 January 2010 for one
year. Pursuant to the agreement, the Respondent was supposed to, inter alia, promote the Complainant’s trademarks in
Poland. The Respondent obtained registration of domitalia.eu domain name on 15 January 2010. In November 2010, it
offered the domain name to the Complainant for sale.

In the complaint, the Complainant alleged that in registering the domain, the Respondent acted without its consent, in bad
faith, with the purpose of selling the domain to the Complainant. The Respondent denied that the purpose of registering the
domain was to sell it to the Complainant. It also indicated that no bad faith of the Respondent was proved by the
Complainant.

The Panel found that the registration and maintaining of the domitalia.eu domain for the benefit of the Respondent was
abusive at least for the following reasons:

1. the Complainant proved its prior rights with respect to the name of the domain as it enjoyed DOMITALIA Community
Trademark with priority as of 7 October 2007;

2. as the Respondent was bound with the Complainant with the agency agreement pertaining to Poland, registering or
keeping the .eu domain without obtaining the Complainant consent was a disloyal behaviour on the part of the Respondent;
3. the Complainant showed that the domain was registered by the Respondent without its consent or at least that any
alleged consent has been revoked no later than in November 2010; 4. lack or revocation of consent equals to registering the
domain without rights. This jointly with disloyal behaviour of the agent prove bad faith on its part. The Respondent did not
show any legitimate interest in keeping the domain name.

For the above reasons, the Panel decided to transfer the domain onto the Complainant.



