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Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej z dnia 12 wrzesnia 2022 r. (nieprawomocny, apelacja
w toku) w sprawie z powddztwa Tax Group Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przeciwko TAXEO KOMORNICZAK | WSPOLNICY
SP.K. z siedzibg w Katowicach, o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, sygn. akt XXIl GW 346/22. Sad nakazuje
pozwanemu - Taxeo Komorniczak i Wspdlnicy spétka komandytowa z siedzibg w Katowicach zaniechanie naruszania prawa
ochronnego na stowny znak towarowy "TAXEQ" (numer prawa ochronnego R.337237), poprzez zakazanie pozwanemu oznaczenia
znakiem "TAXEQ" firmy swojego przedsiebiorstwa. Zgtoszenie naruszenia przez TAX Group sp. z 0.0. do Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw; Naruszajgcy: Taxeo Komorniczak i Wspdlnicy z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Powdd: TAX Group spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig prawa polskiego, z siedzibg pod adresem ul. Karmelicka 5/5, 31-133
Krakéw, Rzeczpospolita Polska, KRS 0000561834. Spotka prowadzi dziatalnos¢ rachunkowo-ksiegowa i doradztwo podatkowe na
rzecz podmiotéw gospodarczych, a takze doradztwo w zakresie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej i zarzadzania.Pozwany:
ECDP TAX Zuk Komorniczak i Wspdlnicy Spotka komandytowa (Krzysztof Komorniczak) prawa polskiego, z siedzibg pod adresem
ul. Zelazna 17/D/104, 40-851 Katowice, Rzeczpospolita Polska, KRS: 0000772160. Od 31 grudnia 2021 r. pozwany prowadzi
dziatalno$¢ pod firmag: TAXEO KOMORNICZAK | WSPOLNICY SPOLKA KOMANDYTOWA. Spétka prowadzi dziatalno$é rachunkowo-
ksiegowa oraz doradztwo podatkowe. Strony prowadzg ten sam lub podobny rodzaj dziatalnosci gospodarczej, dziatajg na tym
samym rynku i s podmiotami konkurencyjnymi. W dniu 3 czerwca 2020 r. Urzad Patentowy RP przyznat Tax Group sp. z 0.0. prawo
ochronne nr 337237 na stowny znak towarowy "TAXEO”:Numer zgtoszenia: Z.514359 Nazwa: TAXEO Data zgtoszenia: 2020-06-

03 Rodzaj znaku: stowny Numer prawa wytgcznego: R. 337237 Status: Udzielenie prawa Zgtaszajgcy/Uprawniony: TAX GROUP
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakéw, PL Klasy klasyfikacji nicejskiej: 35. W dniu 27 kwietnia 2021 r.
Pozwany dokonat rejestracji spornej domeny <taxeo.eu>, data wygasiecia: 27 kwietnia 2024 r. Obecnie domena jest nieaktywna; ON
HOLD.Pismem z dnia 24 wrzesnia 2021 r. Powéd skierowat do Pozwanego wezwanie do zaprzestania naruszen w zakresie znaku


https://eu.adr.eu/

towarowego "TAXEQ" poprzez uzywanie zwrotu TAXEO w ramach strony internetowej taxeo.eu oraz mediow
spotecznosciowych.Pismem z dnia 4 pazdziernika 2021 r. Powod skierowat do rejestratora: dhosting.pl Sp. z 0.0. wezwanie do
zaprzestania naruszen w zakresie znaku "TAXEQ” i Swiadczenia ustug droga elektroniczng.Pismem z dnia 8 listopada 2021 r.
Pozwany odpowiedziat na wezwanie powoda oswiadczajac, cyt.: "... na chwile obecng Spoétka wskazuje, iz brak jest podstaw do
zmiany firmy Spétki tj. TAXEO Komorniczak i Wspdlnicy sp. k."W dniu 5 kwietnia 2022 r. nastgpito zgtoszenie naruszenia przez TAX
Group sp. z 0.0. do Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw; Naruszajacy: Taxeo Komorniczak i Wspdlnicy.W dniu 9 maja 2022
r. - wobec catkowitej biernosci pozwanego i braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania powoda - powdd wnidst do Sgdu Okregowego
w Warszawie XXIl Wydziat Wtasnosci Intelektualnej pozew przeciwko pozwanemu TAXEO KOMORNICZAK | WSPOLNICY SP.K. o
zakazanie naruszania prawa ochronnego.W dniu 12 wrzesnia 2022 r. zostat wydany wyrok Sgdu Okregowego w Warszawie, na mocy
ktérego Sad nakazuje pozwanemu - Taxeo Komorniczak i Wspdlnicy spétka komandytowa z siedzibg w Katowicach zaniechanie
naruszania prawa ochronnego na stowny znak towarowy "TAXEQ" (numer prawa ochronnego R.337237), poprzez zakazanie
Pozwanemu oznaczenia znakiem "TAXEQ" firmy swojego przedsiebiorstwa. (sygn. akt XXIl GW 346/22, wyrok nieprawomocny).W
tej sytuacji Powod wystapit do Centrum ADR do Rozstrzygania Sporéw o Domeny .eu przy Sadzie Arbitrazowym przy Izbie
Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (Sad Arbitrazowy RC) z pozwem przeciwko Pozwanemu zgdajgc
przeniesienia nazwy domeny<taxeo.eu> na jego rzecz.

Domena taxeo.eu zawiera oznaczenie, ktore jest identyczne z naszym chronionym znakiem towarowym na terenie catej Unii
Europejskiej.Domena zostata zarejestrowana wbrew istniejgcemu przed jej zarejestrowaniem prawu przyznajgcemu wytgczne
prawo do uzytkowania nazwy TAXEO firmie Powoda tj. Tax group sp. z 0.0.Jest to dziatanie celowe, bezprawne oraz umysine
albowiem pozwany nie podejmuje dziatan pomimo wielokrotnych wezwan.Uzytkowanie jej jest w ztej wierze albowiem znak
towarowy zostat przedstawiony Pozwanemu - nie podjat on zadnych czynnosci.

"Podsumowujac, pozwalamy sobie podsumowacg, ze w przypadku Pozwu, na podstawie ktérego wszczeto przed Sagdem spér
domenowy prowadzony pod sygn. akt CAC-ADREU-008545, jest to naduzycie procedury ADR przez Powoda, ktéry po latach
aktywnego funkcjonowania domeny taxeo.eu bezpodstawnie i bezprawnie dochodzi roszczen wobec Pozwanego. Jednocze$nie
Powadd nie sprostat cigzgcemu na nim ciezarowi dowodu, co skutkuje wykazaniem uzasadnionego interesu Pozwanego i braku ztej
wiary z jego strony. Podsumowujgc, Pozwany uzupetnit postepowanie o dowody, ktére jednoznacznie potwierdzajg istnienie
uzasadnionego interesu Pozwanego lub brak ztej wiary."

UWAGA GENERALNAZespo6t Orzekajacy rozpozna sprawe i wyda wyrok opierajac sie na dowodach przedstawionych przez Powoda
w pozwie z dnia 15 sierpnia 2023 r, uzupetnieniu pozwu z dnia 24 sierpnia 2023 r., odpowiedzi na pozew z dnia 9 pazdziernika 2023
r. oraz uzupetnieniu pozwu z dnia 28 pazdziernika 2023 r. - zgodnie z ust. B(11) Regulaminu pozasgdowego rozstrzygania sporéw
(ADR) .eu ("Regulamin ADR"). UWAGI SZCZEGOLOWE - ANALIZA PRAWNA ZESPOtU ORZEKAJACEGO Podstawy prawne
wyrokuZgodnie z ust. 4 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
wdrazania i funkcjonowania Domeny Najwyzszego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 711/2002 oraz
uchylenia rozporzadzenia komisji (WE) nr 874/2004: "Nazwa domeny moze réwniez zosta¢ wycofana, a w razie potrzeby nastepnie
przekazana innemu podmiotowi, po wiasciwym ADR lub rozstrzygnieciu postepowania sgdowego, zgodnie z zasadami i
procedurami dotyczgcymi funkcjonowania TLD .eu okre$lonymi zgodnie z art. 11, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna z
oznaczeniem lub tudzgco podobna do oznaczenia, do ktérego na mocy prawa Unii lub prawa krajowego zostato ustanowione prawo,
a:a) nazwa zostata zarejestrowana przez jej posiadacza bez tytutu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w
odniesieniu do tego oznaczenia, lubb) nazwa zostata zarejestrowana lub jest uzywana w zlej wierze." Prawa Powoda do znaku
towarowego "TAXEQ".Dokumenty Powoda zatgczone do pozwu i uzupetnienia pozwu stanowig jednoznaczny dowdd uzyskania i
nieprzerwanego posiadania przez Powoda prawa ochronnego nr R.337237 na stowny znak towarowy "TAXEO” dla towaréw i ustug
z grupy 35 z moca od dnia 3 czerwca 2020 r.Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawa wtasnosci
przemystowej (Dz.U.2021.324), przyznaje uprawnionemu ze znaku towarowego prawo do wytgcznego i niezaktiéconego uzywania
znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie gospodarczym znaku
identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem — w
odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére obejmuje w
szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego.Zgodnie z art. 296 ust. 21 pkt 1 ustawy naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy, o ktérym mowa w ust. 2, polega takze na uzywaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa
albo jako czesci tych nazw, chyba ze pozostaje ono bez wptywu na mozliwos¢ odroznienia towaréw w obrocie. Pod pojeciem
towaréw w rozumieniu art. 296 ust. 2 p.w.p. nalezy rozumiec¢ réwniez ustugi.Powoéd skutecznie udowodnit, ze sporna domena
<taxeo.eu> jest identyczna ze stownym znakiem towarowym "TAXEQ", zarejestrowanym wczesniej i nalezagcym do Powoda.W
konsekwencji, w ocenie Zespotu Orzekajgcego poprzez bezprawne dziatania Pozwanego doszto do naruszenia prawa ochronnego
do stownego znaku towarowego, zgtoszonego do ochrony przez Powoda, poprzez dziatania Pozwanego, polegajgce na dwukrotnym



wykorzystywaniu oznaczenia <TAXEO> jako identycznie brzmigcej nazwy domeny <taxeo.eu> oraz czesci firmy Pozwanego ,TAXEO
Komorniczak i Wspélnicy spotka komandytowa”. Brak uzasadnionego interesu PozwanegoMateriat dowodowy jednoznacznie
wskazuje, iz Pozwany zarejestrowat nazwe domeny <taxeo.eu> bez uzasadnionego interesu. Pozwany dokonat rejestracji domeny
bez wczesniejszego sprawdzenia, jaki jest stan aktualny prawny tej nazwy, w szczegdlnosci, czy w obrocie nie wystepuje znak
towarowy o tej nazwie. To razgce zaniechanie Pozwanego uzasadnia twierdzenie, ze rejestrujgc sporng domene i odnawiajac jg —
wbrew wezwaniom Powoda - Pozwany utrudnit Powodowi dostep do rynku, wprowadzit w btad klientéw Powoda, ze szkodg dla jego
firmy i znaku towarowego. Brak dobrej wiary Pozwanego.Nazwa domeny <taxeo.eu> jest identyczna ze znakiem towarowym
"TAXEQ". Zostata ona zarejestrowana i jest uzywana przez Pozwanego w ztej wierze. Za taka kwalifikacjg prawng przemawiajg fakty
i zachowanie Pozwanego. Pozwany zaniechat — z nieznanych przyczyn — sprawdzenia zdatnosci rejestracji nazwy <TAXEO> jako
domeny internetowe;. Istnienie wczesniejszej rejestracji znaku towarowego "TAXEO” nalezgcej do Powoda, pozbawiato Pozwanego
tytutu prawnego do ubiegania sie o rejestracje spornej domeny. Niezwtocznie po pojawieniu sie aktywnej strony internetowej
<taxeo.eu> Powdd w dniu 24 wrzesnia skierowat do Pozwanego wezwanie do zaprzestania naruszen w zakresie znaku towarowego
<TAXEO>. Pozwany w odpowiedzi z dnia 8 listopada 2021 r. Uchylit sie od odpowiedzialnosci i odmdwit uznania zgdan Powoda, cyt.:
»Ze wzgledu na wysoki stopien skomplikowania sprawy wspomniane dziatania wymagajg szeregu analiz prawnych i eksperckich,
ktére wcigz trwajg. O wnioskach ptyngcych z tych analiz oraz dziataniach Spétki podjetych na ich bazie zostang Panstwo
powiadomieni niezwtocznie. Niemniej jednak, na chwile obecng Spétka wskazuje, iz brak jest podstaw do zmiany firmy Spétki tj.
TAXEO Komorniczak i Wspdlnicy sp.k.”Brak reakcji i wspétpracy Pozwanego zmusit Powoda do skierowania sprawy na droge
postepowania sgdowego pozwem z dnia 9 maja 2022 r. oraz do zawiadomienia Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw w dniu
22 kwietnia 2022 r. Podsumowujgc, w ocenie Zespotu Orzekajgcego, Powdd skutecznie udowodnit, ze Pozwany dokonat rejestracji
spornej domeny w ztej wierze, a takze uzywat tej domeny w ztej wierze.

Z powyzszych przyczyn Zespdt Orzekajgcy zgodnie z § B12 (b) Regulaminu podjat decyzje o transferze nazwy domeny <taxeo.eu>
na Powoda.

PANELISTS
Name Sylwester Pieckowski
2023-10-31
Summary

Disputed domain name: taxeo.eu Country of the Complainant: Poland, country of the Respondent: Poland Date of registration of the
domain name: 27 April 2021 Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision: word
trademark "TAXEQ" registered in Poland, reg. No. R.337237, for the term: 3 June 2030, filed on 3 June 2020, registered on 3
November 2020 in respect of goods and services in classes 35 company name: TAX GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, KRAKOW, PL Response submitted: Yes Domain name is identical to the protected right/s of the
Complainant. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules): No. Why: Respondent did not provide any
evidence of rights or legitimate interest in the disputed domain name. Complainant has provided extensive evidence of a prima facie
lack of rights or legitimate interest on the part of Respondent who did not challenge any of the Complainant's claims. Bad faith of
the Respondent (B(11)(e) ADR Rules): Yes. Why: Respondent registered the disputed domain name recklessly violating the prior
Compainant's word trademark registration "TAXEQ” in the Patent Office of the Republic of Poland. Next, despite numerous
Camplainant's written calls and notices, Respondent has not changed his conduct, and, even more, expanded his violations by a
change of company name into TAXEO Komorniczak sp.k. which constituted yet another blatant breach of the Complainant's
legitimate trademark rights. Other substantial facts the Panel considers relevant: - Dispute Result: Transfer of the disputed domain
name. Procedural factors the Panel considers relevant: - Is Complainant eligible? Yes



