Cislo sporu CAC-ADRCZ-001040

Cas podani 2024-06-27 10:52:43

Doménova jména infiray-termovize.cz

Sprdvce sporu

Jméno Olga Dvoirdkova (Case admin)

Navrhovatel

Organizace Raytron Technology Co., Ltd.

Zastupce navrhovatele

Organizace JUDr. Martin Svor¢ik (Havlik Svor¢ik a partnefi, advokatni a patentova kancelar)
Odplrce

Organizace ZAHORI TRADE s.r.0o.

Dalsi fizeni

Expertovi neni znamo jakékoliv jiné probihajici nebo ukonéené soudni, rozhod¢i nebo jiné fizeni, které
by se tykalo doménového jména <infiray-termovize.cz>.

Fakticka situace

Navrhovatel se na zakladé svého navrhu, ktery dosel Rozhod¢imu soudu pi Hospodaiské komore Ceské
republiky a Agrarni komore Ceské republiky (dale jen ,Spravce”) dne 1. 7. 2024, domahal prevedeni
registrace doménového jména <infiray-termovize.cz> (dale téz jako ,sporné doménové jméno”) na
Navrhovatele.

Nasledné, dne 2. 7. 2024, doslo k formalnimu zahajeni feSeni sporu, coZ Spravce strandm sporu
oznamil.

Odpurci byla stanovena lhita na zaslani vyjadreni do dne 21. 8. 2024. Odpurce dne 20. 8. 2024 pozadal
o prodlouzeni Ihty pro vyjadreni k navrhu do 30. 9. 2024. Dne 21. 8. 2024 Spravce castecné vyhovél
Zadosti Odpurce a prodlouzil Ih(tu k vyjadreni do 4. 9. 2024. Dne 20. 9. 2024 pozadal Odpurce ,0
doloZeni ovérené listiny zastupujici osoby” Navrhovatele. Dne 20. 9. 2024 Navrhovatel doloZil vypis z
obchodniho rejstfiku a povéreni Dr. Chena, ktery udélil plnou moc zastupci Navrhovatele. Dne 20. 9.
2024 Odplrce svym sdélenim zpochybnil legitimitu doloZzenych dokladli Navrhovatele, které byly
doloZeny v cizim jazyce. Dne 2. 10. 2024 Navrhovatel predloZil Spravci kopie e-mailové korespondence
vedené obchodnim oddélenim Navrhovatele s Odpilrcem. Dne 9. 10. 2024 Odplrce zpochybnil
podstatnost a pravdivost doloZzené e-mailové korespondence a opétné téz legitimitu Navrhovatele.



JelikoZ ve stanoveném terminu Odplirce Zadné vyjadreni k véci samé — navrhu Navrhovatele — Spravci
nezaslal, pfistoupil Expert k posouzeni véci na zdkladé podani Navrhovatele a k vydani tohoto
rozhodnuti.

A. Navrhovatel

Navrhovatel uvadi, Ze je lidrem v oblasti infraCerveného termdlniho zobrazovani, zabyva se vyvojem
technologii infracerveného termadlniho zobrazovani a vyrobou pfislusnych produktl. Mezi hlavni
produkty patfi infraervené detektory, termovizni moduly, termokamery pro nocni vidéni a
termografické kamery pro méreni teploty.

Navrhovatel dale uvadi, Ze je vlastnikem ndsledujicich ochrannych znamek, které chrani slovni oznaceni
LINFIRAY“, a to s G&innosti i na Uzemi Ceské republiky, co? doklddd vypisem z Rejstfiku UFadu
pramyslového vlastnictvi:

e Mezindrodni ochrannd zndmka ,,InfiRay” ¢. 1394381 zapsana dne 8. 12. 2017 pro vyrobky ve
tridé 9;

e Mezinarodni ochranna zndmka ,InfiRay” ¢. 1527604 zapsana dne 13. 1. 2020 pro vyrobky ve
tridé 9.

Navrhovatel uvadi, Ze Odpulrce zaregistroval dne 25. 5. 2021 sporné doménové jméno <infiray-
termovize.cz> a pfedtim dne 12. 6. 2020 spfiznéna spolecnost OdpUrce zaregistrovala také doménové
jméno <infiray.cz>. Ohledné doménového jména <infiray.cz> rozhodoval jiny Expert v rozhodnuti
Spravce €. 001010, v némz bylo uzavieno, Ze ,,sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanoveni ¢l.
3.1.2. Pravidel alternativniho reseni sporu (dale jen ,Pravidla ADR“) registrovano a je v uzivano nikoliv
v dobré vire”.

Navrhovatel ohledné prokazovanych skute¢nosti odkazuje na ustanoveni ¢lanku 3.1. Pravidel ADR.

Navrhovatel tvrdi, Ze sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> je identické s oznacenim
»INFIRAY” chranénym ochrannymi znamkami ,,INFIRAY”, ke kterym ndleZi prava Navrhovateli jakoZzto
jejich vlastnikovi. Odlisnost v podobé vyrazu ,termovize”, ktery ma pfrilakat zakazniky, nema vliv na

shodnost oznacdeni. Oznaceni narodni domény nejvyssi urovné ,,.cz“ nema rozliSovaci zpUsobilost, a
proto nema vliv na porovnani predmétného doménového jména s ochrannymi znamkami ,,INFIRAY*,

Navrhovatel je presvédcen o tom, Ze Odplirce nemd prava ke spornému doménovému jménu.
Navrhovatel tvrdi, Ze:

e QOdpurce neni vlastnikem Zadné ochranné znamky chranici oznaceni ,INFIRAY”, které je platné
na Uzemi Ceské republiky;

e Navrhovatel neposkytl Odpurci souhlas k registraci a uZivani doménového jména <infiray-
termovize.cz>. OdpUrce registraci doménového jména <infiray-termovize.cz> bez souhlasu
navrhovatele neopravnéné zasahuje do prav navrhovatele k ochrannym zndmkam , INFIRAY“
ve smyslu ustanoveni § 8 zdkona o ochrannych znamkach a dopousti se vic¢i Navrhovateli
nekalosoutéiniho jednani ve smyslu ustanoveni § 2976 odst. 1 ob¢anského zakoniku;



Odpdrce byl v minulosti ve smluvnim vztahu s Navrhovatelem, resp. s jeho dcefinou spolecnosti
IRay Technology Co. Ltd., a proto mu bylo zndmo, Ze Navrhovatel ma prava k chrdnénému
oznaceni ,,INFIRAY*;

Odpurce neni obecné znam pod doménovym jménem <infiray-termovize.cz> a ani nikdy nebyl
znam pod oznacenim ,,INFIRAY*;

Navrhovatel je dale presvédCen o tom, Ze Odplrce pti registraci doménového jména <infiray-
termovize.cz> nejednal v dobré vife a v dobré vife nejednd ani pfi jejim uzivani. Navrhovatel vyvozuje
nedostatek dobré viry pfi a po registraci doménového jména <infiray-termovize.cz> ze strany Odplrce
zejména z nasledujicich skutec¢nosti:

Odpdrci k oznaceni , INFIRAY” a k doménovému jménu <infiray-termovize.cz> nenélezi 7adna
prava ve smyslu ¢lank( 2.3. a 3.3. Pravidel ADR;

ochranné zndmky , INFIRAY“ byly na tzemi Ceské republiky platné predtim, nez si Odpdrce
zaregistroval doménové jméno <infiray-termovize.cz>, totoiné s oznacenim chranénym
ochrannymi znamkami ,,INFIRAY*;

informace o existenci ochrannych zndmek , INFIRAY“ a skutecnost, Ze vlastnikem ochrannych
znamek ,,INFIRAY” je Navrhovatel, si miZe jakakoliv fyzickd nebo pravnicka osoba zjistit z
vefejné dostupnych pfislusnych rejstfikll, v tomto pripadé byl Odpurce s Navrhovatelem v
obchodnim styku, a proto mu byla zndma prava k chrdnénému oznaceni Navrhovatele, sdm
Odpdurce je navic majitelem nékolika ochrannych znamek, je tedy bezpochyby znaly pravnich
predpist tykajicich se ochrannych zndmek a také vyhleddvaci databaze u Ufadu primyslového
vlastnictvi;

v souladu s ¢lankem 21.1. Pravidel registrace domén .cz vzal Odplrce na védomi, Zze doménové
jméno, jeho registrace nebo uzivdni mohou porusovat prava tretich osob k jinym doménovym
jménlim, ochrannym znamkam, obchodnim znackdam, jméndm, obchodnim firmam, nebo
pravni predpisy tykajici se nekalé soutéze, ochrany osobnosti apod. Odplrce podanim Zadosti
o registraci doménového jména <infiray-termovize.cz> rovnéz potvrdil, Ze s védomim mozného
poruseni uvedenych prav a pravnich predpist vyvinul veskeré usili, aby zajistil, Ze registrované
doménové jméno <infiray-termovize.cz> nebude tato prava a prdvni predpisy porusovat;
Navrhovatel zaslal spfiznéné spolecnosti Odplrce dne 14. 12. 2023 dopis, ve kterém jej
informoval o svych pravech a o Odpurcové porusujicim jednani spolecné s pozadavkem na
pfevod doménového jména <infiray-termovize.cz>, pod nimZ Odplrce provozuje eshop.
Odpurce na dopis reagoval dne 22. 12. 2023, ve kterém odmitl zasah do prav Navrhovatele,
zpochybnil opravnéni zastupce Navrhovatele a pozadal o poskytnuti Ihity v délce 30 dnl na
kvalifikovanou odpovéd. Do dnesniho dne Zadnou takovou odpovéd nezaslal.

Navrhovatel zaslal dalsi dopis dne 3. 1. 2024, na néjz OdpUrce reagoval dne 10. 1. 2024 a opét
odmitl zdsah do prav Navrhovatele. Shodné argumentoval tim, Ze Navrhovatel vyslovil s
registraci domény <infiray-termovize.cz> souhlas, pficemz zadny takovy souhlas ani na vyzvu
Navrhovatele ze dne 3. 1. 2024 nedolozil. Dale Odplrce poZadoval za prevod domény
<infiray.cz> a <infiray-termovize.cz> ¢astku ve vysi 400.000 EUR bez DPH;

Navrhovateli bylo registraci doménového jména zabranéno v jeho registraci dle ¢lanku ¢l. 3.4.2
Pravidel a jedna se tak o tzv. blokaéni doménu a tedy také nekalosoutézni jednani Odparce;
pokud je poZadovan financni obnos za pfevod doménového jména <infiray.cz> a <infiray-
termovize.cz> ve vysi 400.000 EUR bez DPH, jak uvedl| jednatel Odplrce ve své reakci ze dne
10. 1. 2024, jedna se dle Navrhovatele o nikoliv dobrou viru podle ¢lanku 3.4. Pravidel ADR (cl.
3.1.2).



e sohledem na vySe uvedené skutecnosti muselo byt Odp(irci minimalné po datu zakroCovaciho
dopisu z 14. 12. 2023 znamo, Ze prava k oznaceni ,INFIRAY“ a ochrannym zndmkam ,,INFIRAY“
nalezi tfeti osobé — Navrhovateli a Ze registraci a uzivanim doménového jména <infiray-
termovize.cz> do prdv Navrhovatele neopravnéné zasahne a zasahuje a Ze jiz neni v dobré vite,
jelikoz byl na neopravnény zasah do prav Navrhovatele upozornén.

Navrhovatel dale uvadi, Ze jeho zavér o tom, Ze Odplrce registraci a uzZivanim doménového jména
<infiray-termovize.cz> bez jeho souhlasu neoprdvnéné zasahuje do prav Navrhovatele k ochrannym
znamkam ,INFIRAY“ ve smyslu ustanoveni § 8 zakona o ochrannych zndmkach a dopousti se vUci
Navrhovateli nekalosoutézniho jedndni ve smyslu ustanoveni § 2976 odst. 1 ob¢anského zakoniku je
podporen i judikaturou Vrchniho soudu v Praze.

Navrhovatel dale odkazuje na rozsudek Soudniho dvora ve véci C-63/97, dle néjz vyvolava jednani
Odpurce dojem existujiciho privilegovaného stavu dealerstvi, ¢i ho lIze z takové prezentace dovodit a
také dojmu, Ze je Odplirce soucasti sité prodejct i distributort Navrhovatele. Takové jednani nemze
byt povazovano za oznaceni nezbytné k urceni Ucelu vyrobku, zejména u pfislusenstvi nebo nahradnich
dill, jelikoz se jedna o uZivani, které je v rozporu s obchodnimi zvyklostmi, dobrymi mravy a pravidly
hospodarské soutéze — dle § 10 zdkona ¢. 441/2003, o ochrannych znamkach, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zakon o ochrannych znamkach”).

Vzhledem k vySe uvedenému je Navrhovatel presvédcen o tom, Ze prokazal splnéni podminek
stanovenych v ¢lancich 3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR, nebot Odplrci nendlezi k doménovému jménu
<infiray-termovize.cz> ani k oznaceni ,INFIRAY” pravo dle ¢lanku 3.3. Pravidel ADR. Registrace a
nasledné uzivani doménového jména <infiray-termovize.cz> bylo Odplircem ucinéno pfi absenci dobré
viry. Pfitom k rozhodnuti o prevodu registrace doménového jména by stacilo splnéni i jen jedné z
podminek v ¢lancich 3.1.1. nebo 3.1.2. Pravidel ADR s ohledem na pouZiti spojky nebo.

V neposledni fadé se Navrhovatel z procesni opatrnosti vyjadfuje k ojedinéle citovanému rozhodnuti €.
649 vychdzejicimu z rozhodnuti Arbitrazniho a mediacniho centra WIPO k doménovému jménu
<okidataparts.com> z roku 2001, které je dle nazoru Navrhovatele nespravné a nepfedstavuje zadny
precedens k dalsim rozhodnutim expert(, navic jiz bylo pfekonano rozhodnutimi stejného centra WIPO
napr. D2016-1698. Dle pravidel ADR, ¢eského pravniho fadu a naprosté vétsiny rozhodnuti expertd dle
téchto pravidel ADR predstavuje jiz samotné chranéné oznaceni obsazené v doménovém jménu pravni
titul pro jeji prevod na majitele prav. Navic ani webové stranky Odplrce nesplnuji pozadavky
formulované v rozhodnuti ve véci Oki Data, a to konkrétné pozadavek vyZadujici, aby webova stranka
presné uverejiiovala, jaky je vztah Odplrce s vlastnikem ochranné znadmky. Webové stranky umisténé
pod doménovym jménem <infiray-termovize.cz> totiz Zddnym zplsobem nevysvétluji povahu vztahu
jejich provozovatele a Navrhovatele. Samotna informace o nazvu spolecnosti provozujici predmétné
webové stranky o tomto vztahu nic nevypovidd, nebot nikterak nevysvétluje, zdali je tato spoleénost
autorizovanym ¢i neautorizovanym prodejcem vyrobkl Navrhovatele. Na webovych strankach Odpurce
tak neni vysvétlen vztah k Navrhovateli, tj. Ze se jednd o neautorizovany e-shop. Nicméné ani to by
nemélo mit Zadny vliv na skutecnost, Ze pokud spotrebitelé kliknou na stranky Odplrce domnivajic se,
Ze se jedna o e-shop Navrhovatele ¢i jeho autorizovanych prodejcll, uz tento samotny fakt predstavuje
nedovolenou hospodarskou vyhodu Odpdrce, tj. nekalou soutéz.

V souladu s ¢lankem 3.5.2. Pravidel ADR se Navrhovatel timto domaha prevodu registrace doménového
jména <infiray-termovize.cz> na Navrhovatele.



B. Odplirce

Odpurce Spravci nezaslal Zadné své oficialni kvalifikované vyjadreni k navrhu (resp. k véci samé),
prestoZe za timto Ucelem poZadal Spravce o prodlouZeni lhity, ani nepredloZil Zadné nové dlikazy.
Namitky Odpurce byly shrnuty vyse v ¢asti ,fakticka situace”.

Projednani sporu Expertem a odiivodnéni Rozhodnuti
Aby byl Navrhovatel v fizeni Uspésny, musi dle ¢lanku 3.2. Pravidel ADR prokazat, Ze:

1. doménové jméno je shodné nebo zaménitelné s chranénym oznacenim, k némuz ma prava (¢lanek
3.1. ve spojeni s ¢lankem 2.3. Pravidel ADR)

2.a) doménové jméno bylo registrovano nebo ziskano, aniz by Drzitel (Odplrce) mél k doménovému
jménu nebo k chranénému oznaceni pravo (¢lanek 3.1.1. a 3.3.), nebo

2.b) doménové jméno bylo registrovano, ziskano nebo je uzivano nikoliv v dobré vire (¢lanek 3.1.2. a
3.4).

Za ,chranéné oznaceni” se podle ¢lanku 2.3. Pravidel ADR povaZzuje pravem chranéné oznaceni,
zejména zapsana ochrannd znamka, oznaceni plvodu, zemépisné oznaceni, nazev chranéné odrady
rostlin, nezapsané oznaceni, obchodni firma, nazev, véetné nazvu vefejnopravnich korporaci, statd Ci
mezinarodnich organizaci, oznaceni obchodniho zdvodu ¢i provozovny, jméno ¢i chranény pseudonym
nebo vseobecné znama prezdivka fyzické osoby nebo ndzev chranéného literdrniho ¢i uméleckého dila
¢i oznaceni literarnich postav.

Pravidla ADR pak v ¢lanku 3.3. stanovi Uplny vycet pripadd, za kterych mlze mit Expert za prokazané,
Ze Drzitel (Odplrce) ma ke spornému doménovému jménu nebo chranénému oznaceni (které je
shodné nebo zaménitelné s doménovym jménem) prava; jinymi slovy, za jakych podminek nedojde ke
splnéni podminky 2.a) vyse).

V ¢lanku 3.4. Pravidel ADR je pak uveden demonstrativni (pfikladny) vycet situaci, kdy Expert mize
usuzovat na to, Zze doménové jméno bylo registrovano, ziskano nebo je uzivano nikoliv v dobré vite;
jinymi slovy uvadi, v jakych typickych pfipadech zejména dojde ke splnéni podminky 2.b) vyse.

Ad bod 1.

Navrhovatel prokazal, dolozenymi vypisy z Rejstiiku Ufadu primyslového vlastnictvi, Ze je vlastnikem
nasledujicich mezinarodnich ochrannych zndmek:

e Mezinarodni ochranna znamka ,InfiRay” ¢. 1394381 zapsana dne 8. 12. 2017 pro vyrobky ve
tridé 9;

e Mezinarodni ochranna znamka ,InfiRay” ¢. 1527604 zapsana dne 13. 1. 2020 pro vyrobky ve
tridé 9.



V ndvaznosti na uvedené lze uzavfit, Zze Navrhovateli svédci prdvo k chrdnénému oznaceni ve smyslu
¢lanku 2.3. Pravidel ADR. | kdyz ¢lanek 3.1. Pravidel ADR nevyzaduje, aby toto pravo vzniklo pred
registraci sporného doménového jména, Expert pro Uplnost konstatuje, Ze v projedndvané véci
ochranné znamky Navrhovatele byly zapsany, resp. pfihlaseny pred registraci sporného doménového
jména <infiray-termovize>, tj. pfede dnem 25. 5. 2021.

Dale je tfeba posoudit, zda sporné doménové jméno je shodné s ochrannymi zndmkami a obchodni
firmou Navrhovatele a pokud nikoli, zda je zaménitelné (tj. dostatecné podobné). Hranice pro dosaZzeni
zavéru o zameénitelnosti je pfitom pomérné mirna. Pro shledani zaménitelnosti napfiklad postaci, pokud
na zakladé objektivniho zkoumani je ochranna zndmka zjevné rozpoznatelna ve sporném doménovém
jménu (k tomu viz pfipad Arbitrazniho a media¢niho centra WIPO ¢. D2017-0209).

Ochranné znamky Navrhovatele obsahuiji slovni prvek , INFIRAY”. Grafickd ¢ast obrazovych ochrannych
znamek Navrhovatele neni pro Ucely tohoto pfipadu pfilis relevantni, jelikoz doménové jméno lze
registrovat pouze ve slovni podobé, a proto ani nejvy$si moznd mira napodobeni této ochranné znamky
nemuZe zahrnout presné ztvarnéni grafického elementu (k tomu viz pfipad Arbitrazniho a mediacniho
centra WIPO ¢. D2000-0036, nebo pripad ADR Centra pro feseni sporli o domény .eu pfi Spravci €.
02791). Je tudiz tfeba porovnavat slovni prvky spornych doménovych jmen a ochrannych znamek,
pficemZ pro toto porovnani se uziji stejna kritéria jako pfi komparaci ochrannych znamek, tj. vizualni,
fonetické a sémantické (k tomu srov. rozhodnuti Spravce ¢. 00460).

Koncovka <.cz>, tvofi arbitrdrni soucast kazdého doménového jména, jakozto oznaceni narodni
domény nejvyssiho fadu, a proto tento prvek nema rozlisovaci zpUsobilost, a tudiZ ani vliv na
posuzovani shodnosti ¢i zaménitelnosti doménového jména a chranéného oznaceni Navrhovatele.
Shodné zni zavér napfiklad pfipadu Arbitrdzniho a mediac¢niho centra WIPO ¢. D2011-1125.

S ohledem na znéni sporného doménového jména, tedy <infiray-termovize.cz>, Ize konstatovat, Ze toto
doménové jméno je ve slovnim prvku ,infiray” vizualné i foneticky shodné s ochrannymi znamkami
Navrhovatele, nebot prejima jejich znéni v plném rozsahu. Posouzeni ze sémantického hlediska neni
mozné, jelikoZ oznaceni nema vyznam v ¢eském, ani anglickém potazmo némeckém jazyce.

Za pomlcku doplnéné vieobecné popisné slovo ,termovize” sporné doménové jméno dostatecné
neodliSuje od ochrannych znamek Navrhovatele. Naopak mulze napomahat konstatovani
zameénitelnosti, kdyZ Navrhovatel je vyrobcem produktl infraCerveného termalniho zobrazovani, tedy
tzv. ,termovizi”“.

Koncovka <.cz>, jak jiz bylo uvedeno vyse, rozliSovaci zpUsobilost nema.

Expert v navaznosti na vySe uvedené uzavird, ze sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> je
zaménitelné s ochrannymi znamkami Navrhovatele.

Ad bod 2.3)

Pokud se tyka podminky ve smyslu ¢lanku 3.1.1. ve spojeni s ¢lankem 3.3. Pravidel ADR, postacuje,
pokud Navrhovatel zdGvodni, pro¢ Odplrci nesvédci opravnény zajem ke spornému doménovému
jménu nebo chranénému oznaceni. Poté lezi dlikazni bremeno na Odpdrci, aby prokazal, Ze mu takové
pravo naleZi. Navrhovatel totiz tézko mulZe prokazovat negativni skutecnost spocivajici v tom, Ze



Odpurci toto pravo nesvédci. K tomu Expert obdobné odkazuje na rozhodnuti Arbitrdzniho a
mediacniho centra WIPO ¢. D2000-1769.

Navrhovatel ve svém navrhu tvrdil, Ze Odpurce neni vlastnikem Zadné ochranné znamky znéjici na
oznaceni ,INFIRAY“, coz prokazal i doloZzenym vypisem z vyhledavani Odplrce jakozto vlastnika v
Rejstfiku UFadu priimyslového vlastnictvi. Déle Navrhovatel tvrdil, Ze OdpCrce neni obecné znam pod
spornym doménovym jménem, ani pod oznacenim ,INFIRAY“. Jelikoz byl Odplirce v minulosti ve
smluvnim vztahu s dcefinou spolecnosti Navrhovatele, muselo byt Odp(rci znamo, Ze Navrhovatel je
vlastnikem prav k oznaceni ,INFIRAY“. Navrhovatel ve svém navrhu zd(raznil, Ze Odpurci neposkytl
souhlas k registraci a uzivani sporného doménového jména.

Jak jiz bylo uvedeno, Odpurce Spravci zadné vyjadreni k véci samé nezaslal. Neunesl tak dikazni
bremeno k prokazani svych prav ke spornému doménovému jménu.

Na podkladé uvedeného Expert konstatuje nasledujici Odplrce nemél od Navrhovatele souhlas k
uzivani chrdnéného oznaceni ,,INFIRAY“, ani k registraci sporného doménového jména.

Expert dospél k zavéru, Zze Odplrci nesvédci pravo ke spornému doménovému jménu dle ¢lanku 3.1.1
ve spojeni s ¢ldankem 3.3. Pravidel ADR.

PrestoZe ma Expert za to, Ze OdpUrci nesvédci pravo ke spornému doménovému jménu, pro Uplnost se
Expert v nasledujici ¢asti vyjadri k otdzce tzv. referenéniho uZiti ochranné znamky neautorizovanym
prodejcem.

Za okolnosti projednavaného pripadu lze, z pohledu Experta, Odplrce oznalit za neoficidlniho
(neautorizovaného) prodejce produktd Navrhovatele. O jisté existenci predchozich smluvnich
obchodnich vztah( se zminuji obé strany sporu v dopisech, které si vyménily pfed zahajenim sporu v
prosinci 2023 a v lednu 2024. Navrhovatel v dopise ze dne 3. 1. 2024 vyslovné uvadi, ze Odpurci
,nhezakazuje, aby nabizel[-] originalni vyrobky InfiRay” a Ze Odplirce v prodeji vyrobk( Navrhovatele
mUze pokracovat.

Odpurce, jakoZto neautorizovany prodejce produktl Navrhovatele, je opravnén k uzivani ochranné
znamky Navrhovatele, a to na zakladé tzv. referencniho uZiti ochranné znamky, kdy majitel ochranné
zndmky neni opravnén zakdazat tfetim osobam uzivani své ochranné zndmbky, je-li to nezbytné k oznacéeni
Ucelu zbozi nebo sluzby, zejména v pfipadé prislusenstvi nebo ndhradnich dild. Toto uzZivani vsak musi
byt v souladu s obchodnimi zvyklostmi a zdsadami poctivého obchodniho styku. Referencni uziti
ochranné znamky, kterym dochdzi k omezeni prav vlastnika z ochranné znamky, upravuje ustanoveni
¢l. 14 odst. 1 pism. c) nafizeni 2017/1001 o ochranné zndmce Evropské unie a § 10 odst. 1 pism. c)
zdkona o ochrannych zndmkach. Opravnénost uzZivani neautorizovanymi subjekty (servisy) potvrdil
napf. Nejvy$si soud ve svém rozsudku ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011. Touto
problematikou se vSak zabyval i Soudni dvir EU, a to napfiklad v rozhodnuti ze dne 17. 3. 2005 ve véci
C-228/03, Gillette Company proti LA-Laboratories Ltd Oy (zejm. body 33 a 35) a v rozhodnuti ze dne 23.
2. 1999 ve véci C-63/97, BMW proti Ronaldu Karlu Deenikovi (srov. zejm. bod 60).

Pro referencni uzivani ochranné znamky v doménovém jménu je podstatné naplnéni podminek tzv.
,Oki Data testu” (vytvoreného pfi rfeseni pripadu Arbitrazniho a mediacniho centra WIPO ¢. D2001-
0903, Oki Data Americas, Inc. proti ASD, Inc.), jenz fesi opravnénost uzivani sporného doménového
jména u subjektl (servisQ, prodejcll) jako je Odpurce v této véci. ,Oki Data test” definuje podminky,
které je treba kumulativné splnit, aby bylo mozno uzivani doménového jména povaZovat za poctivé:



e QOdpurce musi skute¢né nabizet dotcené zboZi nebo sluzby;

e QOdpurce musi stranky pouzivat pouze k prodeji zboZi nebo sluzeb oznadenych ochrannou
znamkou;

e stranky musi presné a zietelné uvadét vztah Odpurce k vlastniku ochranné znamky; a

e QOdpurce nemliZe vyuzivat vSechna do Uvahy pripadajici doménova jména, aby tak vlastnik
ochranné zndmky pfiSel o moZnost uzivat svou vlastni znamku v rdmci doménového jména.

Webové stranky Odpulrce pod spornym doménovym jménem funguji jako e-shop pro internetovy
prodej vyrobk( Navrhovatele. Tato skutecnost vyplyva ze samotného snimku obrazovky a prizkumu
webové stranky oznacené spornym doménovym jménem. Prvni a soucasné i druhou podminku ,Oki
Data testu” by bylo mozné povazovat za splnénou.

Nesoulad jedndni Odplirce s poctivym uzivanim doménového jména vsak Expert shledal ohledné treti
podminky Oki Data testu. Webové stranky Odplrce dostateénym zplsobem neidentifikuji vztah
Odpurce k Navrhovateli. Na webovych strankach Odpurce v zéloZce ,kontakty” je uvedena informace,
7e Odplrce je ,Provozovatel e-shopu/oficidlni distributor InfiRay z Ciny“ Informace o oficidlnim
distributorovi byla Navrhovatelem zpochybnéna a Odplrcem nebyla nikterak podporena, resp. byla
tvrzena, ale nikoli dlikazné podloZena.

Ctvrtou podminku ,,Oki Data testu” rovné? nelze povazovat za splnénou s pfihlédnutim k jiZ citovanému
nedavnému rozhodnuti Spravce ¢. 001010 ohledné doménového jména <infiray.cz>. V citovaném sporu
dospél Expert k zavéru, Ze ,,sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanoveni ¢l. 3.1.2. Pravidel ADR
registrovano a je v uzivano nikoliv v dobré vite”. OdpUrce sice nevyuziva viechna do Uvahy pfipadajici
doménova jména, nicméné <infiray.cz> a <infiray-termovize.cz> predstavuji dvé zakladni a logické
varianty, které by Navrhovatel jakozto vlastnik ochrannych znamek ,INFIRAY“ mél mit moZnost
pouzivat. Ackoli doménové jméno <infiray.cz> zaregistrovala spole¢nost Zahoti Rudel s. r. 0., lze
konstatovat, Ze tato spolecnost je spfiznéna s Odplrcem (Zahoti Trade s. r. 0.). S ohledem na tuto
provazanost by bylo mozné uzavfit, Ze Odplrce svym jednanim porusuje ¢tvrtou podminku ,Oki Data
testu”.

Jelikoz museji byt podminky ,Oki Data testu” naplnény kumulativné, Expert shledal, Ze uzivani
sporného doménového jména Odplrcem by nebylo mozné, pro nesplnéni tfeti a ¢tvrté podminky
testu, povaZovat za poctivé.

Expert dospél k zavéru, ze Odplrci nesvédci pravo ke spornému doménovému jménu dle ¢lanku 3.1.1
ve spojeni s ¢lankem 3.3. Pravidel ADR.

Ad bod 2.b)

Vzhledem k tomu, Ze Expert dospél vyse k zavéru, Ze podminky ad bod 1. a bod 2.a) jsou splnény, bylo
by mozné o navrhu rozhodnout bez zkoumani zlé viry OdpUrce. Pro Uplnost posouzeni navrhu se vsak
Expert zabyval i timto aspektem.

Z hlediska konceptu zIé viry je tfeba poukazat na teoreticka vychodiska, dle nichz se jedna o subjektivni
kategorii. Proto pro ucely prokazovani zlé viry je tfeba prokazovat relevantni okolnosti vnéjsiho svéta
ve vztahu k vnitfnimu presvédcéeni subjektu jednajiciho v nikoliv dobré vife. Jinymi slovy, je treba
prokazovat relevantni okolnosti smérujici k zavéru o nepoctivém umyslu jednajiciho subjektu (k tomu
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srov. napf. rozsudek Nejvyssiho soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1465/98, nebo rozhodnuti
Soudniho dvora EU ze dne 11. 6. 2009 ve véci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG proti
Franz Hauswirth GmbH, bod 41, 42).

V pfipadé zlé viry se vyzaduje zavinéni ve formé védomé (hrubé) nedbalosti nebo umyslu.

Odpdrce zaregistroval sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> pfi plném védomi o existenci
Navrhovatele a jeho prav k ochranné znamce ,,INFIRAY“, a to za Ucelem (neautorizovaného) prodeje
produktl Navrhovatele. Opravnénost takového jednani Odplrce lze pfitom opfit o princip tzv.
referen¢niho uZiti cizi ochranné znamky (k tomu srov. pojednani vyse).

Na zakladé posouzeni bodu 2.a) vyse lze podle nazoru Experta, v souvislosti s nesplnénim treti a Ctvrté
podminky ,Oki Data testu“, hovofit jednak o nedbalosti v souvislosti s neuvedenim dostatecné
presného a zfetelného vyjadreni vztahu Odplrce k Navrhovateli, jednak o tmyslu, pokud jde o registraci
dvou zdkladnich variant doménového jména s ochrannymi znamkami Navrhovatele, totiZ <infiray.cz> a
<infiray-termovize.cz>. Zavér o zlé vire pfi registraci doménového jména <infiray.cz> byl konstatovan v
jiz citovaném rozhodnuti Spravce ¢. 001010. Pravé registrace dalSiho doménového jména znéjici na
stejny vyraz chranény stejnymi ochrannymi znamkami Navrhovatele, byt nikoli totoznou osobou
Odpurce, oviem s Odplrcem spfiznénou, podporuje zavér o Umyslu OdpUlrce zaregistrovat zakladni
logické varianty pouzZiti ochrannych zndmek Navrhovatele pro vlastni potfebu. Takové jednani pfitom
znemoznuje Navrhovateli uzivani svych ochrannych zndmek, a nelze jej proto povazovat za ucinéné v
dobré vite.

V névaznosti na uvedené ma Expert za to, Ze zla vira OdpUrce byla, ve smyslu ¢lanku 3.1.2. ve spojeni s
¢lankem 3.4. Pravidel ADR, prokazana.

Tento zavér podporuje predchozi zjisténi, Ze Odpurci nesvédci pravo ke spornému doménovému jménu
dle ¢lanku 3.1.1. ve spojeni s ¢lankem 3.3. Pravidel ADR, proceZ je namisté ndvrhu na pfevod sporného
doménového jména vyhovét.

Rozhodnuti

Dle ¢lanku 4.1.2. Pravidel ADR se registrace doménového jména <infiray-termovize.cz> prevadi na
Navrhovatele.

Experti
Jméno Radim Charvat
Datum Rozhodnuti

2024-10-16



Pfiloha 1

Navrhovatel se na zakladé svého navrhu, ktery dodel Rozhod&imu soudu pfi Hospodaiské komore Ceské
republiky a Agrarni komore Ceské republiky (dale jen ,Spravce”) dne 1. 7. 2024, domahal prevedeni
registrace doménového jména <infiray-termovize.cz> (dale téz jako ,sporné doménové jméno“) na
Navrhovatele. Odplrce pozadal o prodlouzeni Ihaty k vyjadieni o 30 dn(, pficemz Spravce této Zadosti
Castecné vyhovél a prodlouZil Ihatu k vyjadreni o 14 dn(l. Odplrce se se vsak k Navrhu nevyjadfil, pouze
zpochybnioval opravnéni zastupce Navrhovatele k zastupovani v daném sporu.

Navrhovatel uvadi, Ze je lidrem v oblasti infraderveného termdiniho zobrazovani, zabyva se vyvojem
technologii infraderveného termalniho zobrazovani a vyrobou pfislusnych produktl. Navrhovatel
prokazal, Ze je vlastnikem ochrannych zndmek obsahujicich slovni prvek ,InfiRay“. Odplrce
zaregistroval dne 25. 5. 2021 sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> a predtim dne 12. 6. 2020
spfiznéna spolecnost Odplrce zaregistrovala také doménové jméno <infiray.cz>. Ohledné doménového
jména <infiray.cz> rozhodoval jiny Expert v rozhodnuti Spravce ¢. 001010, v némzZ bylo uzavfeno, Ze
»sporné doménové jméno bylo ve smyslu ustanoveni ¢l. 3.1.2. Pravidel alternativniho reseni spord (dale
jen ,Pravidla ADR") registrovano a je v uzivano nikoliv v dobré vire”,

Navrhovatel tvrdi, Ze sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> je identické s oznacenim
LINFIRAY“ chrdnénym ochrannymi znamkami ,,INFIRAY",

Navrhovatel je pfesvédcéen o tom, Ze Odplrce nema prava ke spornému doménovému jménu. a pfi
registraci sporného doménového jména nejednal v dobré vife a v dobré vife nejednd ani pfi jeho
uzivani.

Expert dospél k zavéru, ze Navrhovateli svéd¢i pravo k chrdnénému oznaceni ve smyslu ¢lanku 2.3.
Pravidel ADR, pficemz sporné doménové jméno <infiray-termovize.cz> je zaménitelné s ochrannymi
zndmkami Navrhovatele.

Pokud se tyka prava Odpdrce, tak tento sice nema souhlas Navrhovatele k uZiti ochranné znamky,
nicméné Odplrce Ize oznadit za neoficidlniho (neautorizovaného) prodejce produktl Navrhovatele. Je
tudiz opravnén k uzivani ochranné znamky Navrhovatele, a to na zakladé tzv. referenéniho uziti
ochranné znamky, kdy majitel ochranné znamky neni opravnén zakazat tfetim osobam uzivani své
ochranné znambky, je-li to nezbytné k oznaceni Gcelu zboZi nebo sluzby, zejména v pfipadé prislusenstvi
nebo nahradnich dilG. Toto uzivani vSak musi byt v souladu s obchodnimi zvyklostmi a zasadami
poctivého obchodniho styku. Referencéni uZiti ochranné znamky, kterym dochazi k omezeni prav
vlastnika z ochranné znamky, upravuje ustanoveni ¢l. 14 odst. 1 pism. c) nafizeni 2017/1001 o ochranné
znamce Evropské unie a § 10 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 441/2003 Sbh., o ochrannych znamkach.
Opravnénost uzivani neautorizovanymi subjekty (servisy) potvrdil napriklad Nejvyssi soud ve svém
rozsudku ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011.

Expert se v této souvislosti dale zabyval naplnénim podminek tzv. ,Oki Data testu” (vytvoreného pfri
feSeni pfipadu Arbitrdzniho a mediacniho centra WIPO ¢. D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. proti
ASD, Inc.), v némz je feSena opravnénost uzivani sporného doménového jména u subjektd (servisd,
prodejct) jako je Odpdrce v této véci.

Nesoulad jednani Odplrce s poctivym uzivdnim doménového jména Expert shledal ohledné treti a
¢tvrté podminky Oki Data testu. JelikoZz museji byt podminky Oki Data testu naplnény kumulativné,
Expert shledal, Ze Odpurci nesvédci pravo ke spornému doménovému jménu dle ¢lanku 3.1.1 ve spojeni
s ¢ldnkem 3.3. Pravidel ADR.
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Expert ma za to, Ze zI4 vira OdpUrce byla, ve smyslu ¢lanku 3.1.2. ve spojeni s ¢lankem 3.4. Pravidel
ADR, prokazana. Podle ndzoru Experta, v souvislosti s nesplnénim treti a ¢tvrté podminky ,Oki Data
testu”, Ize hovofit jednak o nedbalosti v souvislosti s neuvedenim dostatecné presného a zietelného
vyjadreni vztahu Odplrce k Navrhovateli, jednak o umyslu, pokud jde o registraci dvou zakladnich
variant doménového jména s ochrannymi znamkami Navrhovatele, totiZz <infiray.cz> a <infiray-
termovize.cz>. Zavér o zlé virfe pfti registraci doménového jména <infiray.cz> byl konstatovan v jiz
citovaném rozhodnuti Spravce ¢. 001010. Praveé registrace dalSiho doménového jména znéjici na stejny
vyraz chranény stejnymi ochrannymi znamkami Navrhovatele, byt nikoli totoZznou osobou Odpdrce,
ovSsem s Odplrcem spfiznénou, podporuje zavér o umyslu Odplrce zaregistrovat zakladni logické
varianty pouziti ochrannych zndmek Navrhovatele pro vlastni potfebu. Takové jednani pFitom
znemoznuje Navrhovateli uzivani svych ochrannych zndmek, a nelze jej proto povazovat za ucinéné v
dobré vite.
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