DR DARIUSZ ADAMSKI

NARUSZENIA PRAW W WYNIKU REJESTRAC]JI DOMENY
- UWAGI DO ORZECZNICTWA SADU DS. DOMEN INTER-

NETOWYCH PRZY PIIT

1. Wprowadzenie

egulamin Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej: Sadu)’
ostanawia w art. 10 ust. 1 pkt (Il), iz pozew sktadany w po-
stepowaniu arbitrazowym w sporach o naruszenie praw w wyniku
zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej
w domenie ,pl” zawiera¢ musi ,zadanie stwierdzenia, ze Po-
zwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy do-
meny internetowej naruszyt prawa Powoda.” W kazdej sprawie
ta wtadnie kwestia stanowi istote sporu i sentencji koficzacego
go rozstrzygniecia. W kazdej tez powodowie, w celu wygrania
sporu, wskazuja przystugujace im prawa, ktére zostaty naruszone
przez pozwanych. W prawidfowo rozstrzygnietym sporze ocena
tego, czy doszto do naruszenia wymaga jednak nie tylko wykaza-
nia przez powoda przystugujacego mu prawa, ale tez niewyka-
zania przez pozwanego (abonenta domeny) uprawnienia, ktére
skutecznie moze przeciwstawi¢ prawu powoda.

W poszczegdlnych rodzajach spraw dowdd wymagany od stron
przybiera nieco inny ksztatt, w zaleznosci od rodzaju zarzuca-
nego naruszenia. Pierwszy mozliwy wariant zachodzi w przypadku
zarzutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Drugi
ma miejsce wéwczas, gdy powod zarzuca pozwanemu czyn nie-
uczciwej konkurencji. Trzeci dotyczy przypadku wywodzenia
podstawy prawnej naruszenia z przepiséw kodeksu cywilnego
dotyczacych prawa do firmy lub ochrony débr osobistych. Kazdy
z tych przypadkéw odniesiony zostanie ponizej do dotychczaso-
wego orzecznictwa Sadu.

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Ustawa prawo wiasnosci przemystowej (dalej: PWP) rozstrzyga,
na czym moze polega¢ naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy, jesli prawo to zostato udzielone przez Urzad Paten-
towy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 120 i nast. PWP
Jak stanowi art.296 ust.2 PWP:
,Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na
bezprawnym uZywaniu w obrocie gospodarczym:
1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towaro-
wego w odniesieniu do identycznych towaréw;

" Tekst jednolity z dnia 28 maja 2008 roku, przyjety uchwata nr 5/2008 Rady Sadu Polu-
bownego, dostepny na http://www.piit.org.pl/_gAllery/50/11/5011/Regulamin_Sadu_Polu-
bownego_maj_2008.pdf.

% Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., tekst jedn. Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117, ze zm.

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycz-
nych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadze-
nia odbiorcéw w bfad, ktére obejmuje w szczegélnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zare-
jestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego
znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie moze przy-
nie$¢ uzywajacemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wczes-
niejszego.”

Tozsamy jest zakres ochrony praw wynikajacych ze wspélnoto-
wych znakéw towarowych, rejestrowanych w Urzedzie Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego zgodnie z rozporzadzeniem
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wsp6l-
notowego znaku towarowego®.

Tak uksztattowane rodzaje naruszet w kazdym przypadku wy-
magaja ustalenia, ze uzywany znak jest identyczny lub podobny do
nazwy domeny*. Domene uzna¢ mozna za identyczna do znaku
towarowego, kiedy ten ostatni ma postac stowna, a jego cze$¢ od-
rézniajaca pozostaje tozsama z chronionym znakiem towarowym.
Dla przyktadu, relacja identycznosci zachodzi pomiedzy domena
mercedes.com.pl a stownym znakiem towarowym ,mercedes” lub
domena mybet.pl a stownym znakiem ,myBet"®. Z kolei za po-
dobne trafnie uznano miedzy innymi: domene ,dora-go.pl” i znaki

* Dz. Urz. 2009 L 78/1. Art. 9 ust. 1 rozporzadzenia 207/2009 stanowi:

, 1. Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje whascicielowi wytaczne prawa do tego znaku.
Wrhasciciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posia-
daja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspélnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych wspélnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug,
ktérych dotyczy wspdlnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w bfad opinii publicznej; prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad obej-
muje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odnie-
sieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspél-
notowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspédlnocie i w przypadku
gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzys¢
z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku
towarowego.”

# Zarzut naruszenie prawa ochronnego postawi¢ mozna abonentowi tylko, jesli uzycie do-
meny w sposOb sprzeczny z tym prawem nastapito po zarejestrowaniu znaku towarowego
— por. np. wyrok z dn. 30 listopada 2006 r. do sprawy 22/06/PA, domena mybet.pl.

5 Wyrok z dn. 30 listopada 2006 r. do sprawy 22/06/PA, domena mercedes.com.pl

® Wyrok z dn. 27 lutego 2009 r. do sprawy 16/08/PA.
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,Doram” oraz ,Dora Metal”’, domene komputronix.pl i znak to-
warowy ,komputronik”®, domeny obiezyswiat-biuro.pl oraz obie-
zyworld.pl i znak towarowy ,OBIEZYSWIAT,” domeny gromada.
szczecin.pl oraz gromada-tour.pl i znak towarowy ,Gromada,”
a takze domene prowident.pl i znak towarowy ,Provident” °.

W duzo mniej uprawniony sposéb przyjeto podobiefstwo mie-
dzy domenami euroagd.pl i euroagd.com.pl oraz znakiem ,RTV
EURO AGD” M. Watpliwoéci w tym przypadku dotycza przede
wszystkim tego, czy powszechno$¢ elementéw oznaczenia od-
rézniajacego domeny pozwala na przyjecie, ze jest ona podobna
do znaku towarowego powoda. Ma to znaczenie, poniewaz je-
dynie w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej nazwa
domeny znaleZ¢ sie moze w sferze prawa ochronnego na znak
towarowy, a wiec moze dojé¢ do naruszenia praw osoby upraw-
nionej z tego znaku.

Kolejna kwestia wymagajaca udowodnienia przez powoda
dotyczy uzycia spornej domeny w obrocie gospodarczym.
Tylko w takim bowiem przypadku, zgodnie z jednoznacznym
brzmieniem art.296 ust.2 PWP (a takze jego odpowiednika w roz-
porzadzeniu 207/2009) abonentowi postawi¢ mozna zarzut na-
ruszenia prawa ochronnego. Obydwie strony sporu prowadzi¢
wiec musza dziatalnos¢ gospodarcza, tj. dziatalno$¢ zarobkowa
charakteryzujaca sie statodcia i zorganizowaniem. Tak tez traf-
nie orzekat Sad w niemal wszystkich sprawach, w ktérych po-
jawiat sie zarzut naruszenia prawa ochronnego. Sporadycznie
stwierdzano jednak naruszenie prawa ochronnego mimo braku
zwiazku wykorzystywania spornej domeny z obrotem gospodar-
czym'. Niekiedy arbitrzy szli jeszcze dalej, orzekajac naruszenie
prawa ochronnego nie tylko wtedy, gdy abonentem domeny
byta osoba nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, ale i gdy
abonent w ogéle nie uzywat domeny, tj. nie umieszczat w niej
zadnej strony internetowe;'.

Ocena tej ostatniej kwestii (nieumieszczenia w spornej do-
menie jakichkolwiek stron internetowych) wywotuje szczegélnie
duze kontrowersje i rozbieznosci interpretacyjne. W szeregu spraw
Sad uznawat, ze dochodzito w takich przypadkach do naruszenia
prawa ochronnego (o ile jedynie pozwany byt przedsiebiorca).
Przyktadem moze by¢ sprawa domen alpinus.pl i alpinus.com.pl.
Powd6d uprawniony m.in. ze znaku towarowego ,ALPINUS” wy-
toczyt sprawe abonentowi, ktéry byt jego konkurentem, ale nie
umiescit w spornej domenie zadnych stron i w trakcie sporu nie
ustalono, jak zamierza z niej korzysta¢'*. Przyznawanie ochrony
w takich przypadkach ignoruje jednak fakt, iz zaréwno PWP
jak i rozporzadzenie 207/2009 warunkuja ochrone od istnienia
zwiazku pomiedzy danym oznaczeniem (domena internetowa)
a produktem chronionym tym oznaczeniem. WyraZnie wynika
z tego, iz uzywanie w obrocie gospodarczym, na co wskazuja
analizowane przepisy, dotyczy¢ ma towaréw lub ustug chro-
nionych znakiem towarowym, nie za$ obrotu domenami jako

7 Wyrok z dn. 23 lipca 2010 r. do sprawy 2/10/PA.

® Wyrok z dn. 3 pazdziernika 2005 r. do sprawy 27/05/PA.

 Wyrok z dn. 10 grudnia 2007 r. do sprawy 50/07/PA.

10 Wyrok z dn. 7 wrze$nia 2009 r. do sprawy 7/09/PA.

" Wyrok z dn. 22 lipca 2005 r. do sprawy 12/05/PA.

'2 Wyrok z dn. 28 stycznia 2009 r. do sprawy 36/08/PA, domena Orange.pl.

> Np. wyrok z dn. 18 listopada 2005 r. do sprawy 19/04/PA, domeny manopower.pl
i manpower.com.pl, oraz wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 19/06/PA, domena
as.24.pl.

" Wyrok z dn. 30 grudnia 2005 r. do sprawy 3/05/PA, domeny alpinus.pl oraz alpinus.
com.pl. Por. takze wyrok z dn. 20 grudnia 2004 r. do sprawy 17/04/PA, domena inoxplus.pl
lub wyrok z dn. 29 pazdziernika 2007 r. do sprawy 64/06/PA, domena machina.pl.

oznaczeniami. Przepisy art.296 PWP i art.9 ust.1 rozporzadzenia
207/2009 nie powinny jednak znalez¢ zastosowania nawet jesli
przyjac, ze obrét gospodarczy, o ktérym jest mowa w zacytowa-
nych przepisach, dotyczy¢ moze domen internetowych, nie za$
dostepnych za ich posrednictwem towaréw lub ustug. W zadnym
bowiem przypadku, kiedy brak jest stron internetowych powig-
zanych ze sporng domena, powdd nie jest w stanie udowodnic¢
uzywania domeny przez pozwanego na oznaczenie jakichkol-
wiek towaréw lub ustug (domena nie prowadzi do stron inter-
netowych oferujacych jakiekolwiek towary/ustugi)'®. To z kolei
wyklucza mozliwo$¢ ustalenia naruszenia prawa ochronnego,
poniewaz przepisy dotyczace tej materii w kazdym przypadku
wymagaja istnienia zwiazku pomiedzy towarem/ustuga a ozna-
czeniem. Jak zatem trafnie stwierdzono w jednym z orzeczen:
,Umieszczenie w nazwie domeny internetowej cudzego znaku
towarowego bez oznaczenia nim towaréw i ustug wyklucza moz-
liwo$¢ dochodzenia ochrony na tej podstawie”™®.

Jedli pozwany uzywa w obrocie gospodarczym domeny iden-
tycznej ze znakiem towarowym powoda do oznaczenia towaréw
lub ustug identycznych z objetymi prawem ochronnym (podwéjna
identyczno$c),'” wéwczas Sad stwierdzi naruszenie prawa ochron-
nego bez koniecznosci analizowania dodatkowych przestanek na-
ruszenia, np. niebezpieczenstwa konfuzji'®. W kazdym bowiem
przypadku uzycie oznaczenia identycznego ze znakiem towaro-
wym do oznaczania towaréw identycznych godzi w odrézniajacy
charakter znaku™.

W praktyce czesciej niz podwdéjna identycznos¢ (znaku i pro-
duktéw) zdarzaja sie przypadki podobieristwa znakéw i/lub to-
waréw/ustug. Chodzi¢ moze tu o trzy nieco odmienne sytuacje.

Pierwsza ma miejsce wéwczas, gdy ze strony internetowej
w domenie identycznej do znaku towarowego dostepne sa to-
wary/ustugi podobne do chronionych znakiem towarowym.
Jej przyktadem jest stan faktyczny sprawy dotyczacej domeny
tvpsport.pl, w ktérej abonent, prowadzacy miedzy innymi
dziatalno$¢ w zakresie instalacji i konserwacji sprzetu radiowo-
telewizyjnego, wykorzystywat strony internetowe w spornej do-
menie do reklamowania swoich ustug, umieszczajac dodatkowo
na nich znaki towarowe uprawnionego®. Podobnie w sprawie
domen kardiomed.pl i kardiomed.com.pl powodowi przystugi-
wato prawo ochronne za znak towarowy identyczny z nazwa do-
meny, zarejestrowany dla ustug medycznych. Pozwany prowadzit

> W ten spos6b trafnie Sad orzekt w wyroku z dn. 14 paZdziernika 2009 r. do sprawy
15/09/PA, domena af.pl oraz w wyroku z dn. 15 listopada 2010 r. do sprawy 19/10/PA,
domena plusligakobiet.pl, w wyroku z dn. 22 pazdziernika 2010 r. do sprawy 29/10/PA
oraz w wyroku z dn. 9 kwietnia 2008 r. do sprawy 48/07/PA, domena slodkitelegram.pl,
w wyroku z dn. 16 marca 2009 r. do sprawy 53/08/PA, domena cuprod.pl, w wyroku z dn.
9 maja 2006 r. do sprawy 67/05/PA, domena polmos.pl.

'© Wyrok z dn. 11 wrzesnia 2006 r. do sprawy 6/06/PA, domeny schwartau.pl i schwartau.
com.pl.

7 W wyroku z dn. 17 czerwca 2010 r. do sprawy 13/10/PA, domena twojesoczewki.pl,
Sad trafnie zauwazyt, iz, przynajmniej w przypadku oznaczeri nie posiadajacych zdolnosci
odrdzniajacej, wykazanie prawa ochronnego na znak stowno-graficzny nie pozwala stwier-
dzi¢ dokonania naruszenia w oparciu o podwdjng identycznoé¢, jedli uzyta zostata jedynie
opisowa czes¢ znaku towarowego.

8O ile domena identyczna jest z chronionym znakiem towarowym a ten z firma powoda,
woéwczas ten ostatni nie bedzie miat réwniez trudnosci z udowodnieniem naruszenia prawa
do firmy i czynu nieuczciwej konkurencji — por. wyrok z dn. 24 czerwca 2005 r. do sprawy
24/04/PA, domeny kandy.pl i kandy.com.pl, wyrok z dn. 8 grudnia 2006 r. do sprawy 54/06/
PA, domena deltim.pl, wyrok z dn. 12 czerwca 2007 r. do sprawy 59/06/PA, domeny logo-
stravel.com.pl, logostravel.pl, logos-travel.com.pl, logos-travel.pl, wyrok z dn. 22 lipca 2008
r. do sprawy 36/07/PA, domena bekaert.pl lub wyrok z dn. 20 listopada 2009 r. do sprawy
47/08/PA, domeny plasmacut.pl i plasmacut.com.pl.

"9 Por. wyrok z dn. 27 marca 2009 r. do sprawy 20/08/PA, domena maritim.pl.

2 Wyrok z dn. 3 lipca 2009 r. do sprawy 6/09/PA.
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dziatalno$¢ polegajaca na wynajmie powierzchni placéwkom
medycznym oraz, jak twierdzit powéd, réwniez Swiadczeniu
ustug medycznych?'.

Druga mozliwa sytuacji dotyczy przypadku, gdy ze strony inter-
netowej w domenie podobnej do znaku towarowego dostepne sa
towary/ustugi identyczne do chronionych tym znakiem. Taki sce-
nariusz miat miejsce na przykfad w sprawie domeny estetika.pl*.
Pozwana w tej sprawie prowadzita dziatalnos¢ identyczna (cat-
kowicie konkurencyjng) do ustug chronionych na rzecz powédki
znakiem towarowym ,ESTETICA STUDIO.”

Po trzecie wreszcie, ze strony internetowej w domenie podob-
nej do znaku towarowego dostepne moga by¢ towary/ustugi po-
dobne do chronionych znakiem towarowym. Ksiazkowym wrecz
przyktadem takiej sytuacji (oraz klasycznym przyktadem narusze-
nia prawa ochronnego) byt stan faktyczny ze sprawy domen soda-
brand.pl i soda-brand.com.pl, podobnych do znaku towarowego
,scotch&soda”?. Za posrednictwem strony w spornej domenie po-
zwani prowadzili dystrybucje produkowanych przez siebie towa-
row podobnych do produkowanych przez powoda. Opatrzone
byty one oznaczeniem ,Soda.” Kolejny przypadek tej samej kate-
gorii relacji miedzy oznaczeniami i produktami miat miejsce m.in.
w sprawie dot. domeny autoswiat.pl, w ktérej oznaczenie (bar-
dzo) podobne do znaku towarowego uzywanego przez powoda
jako tytut pisma motoryzacyjnego wykorzystane zostato przez po-
zwana na oznaczenie domeny, za pomoca ktérej sprzedawano
m.in. akcesoria samochodowe?*. Zblizona sytuacja zachodzita tez
w sprawie domeny orange-group.pl, w ktérej powéd — Orange
Personal Communications Services Limited — Zzadat stwierdzenia
naruszenia prawa ochronnego przez pozwanego, ktéry prowadzit
agencje reklamowa®.

W kazdym ze wskazanych trzech scenariuszy udowodnienie
naruszenia wymaga od powoda wykazania ryzyka wprowadzenia
w bfad odbiorcéw. Arbitrzy jednak na ogét dos¢ pobieznie pod-
chodza do tego wymogu. Przyktadem moze by¢ sprawa domeny
mybaby.pl?**. Powodowi przystugiwato w niej prawo ochronne na
znak towarowy identyczny z nazwg domeny w odniesieniu do
gier, zabawek, artykutéw gimnastycznych i sportowych. Podobnie
jak pozwany prowadzit tez sprzedaz towaréw podobnych — arty-
kutéw do pielegnacji matki i dziecka. Sad jednak wykluczyt niebez-
pieczenistwo konfuzji ze wzgledu na ,ré6znorodnos¢ oferowanego
przez strony asortymentu.” Swoje rozstrzygniecie opart natomiast
na regule specjalizacji, ktéra przyznaje prawo ochronne jedynie
na towary w zgtoszonej klasie. Tak skonstruowane uzasadnienie
nie przesadza jednak, czy i dlaczego wykluczona jest konfuzja po-
miedzy chronionymi znakiem towarowym produktami dystrybuo-
wanymi przez powoda i podobnymi towarami dystrybuowanymi
przez pozwanego.

Do naruszenia moze dojs¢ réwniez wéwczas, gdy znaki sa
identyczne lub podobne, natomiast uzywa sie je dla oznacze-
nia niepodobnych do siebie towaréw lub ustug. Powéd wykazac

2 Wyrok z dn. 27 lutego 2006 r. do sprawy 53/05/PA. Arbiter nie rozstrzygat na podstawie
art. 296 PWP lecz duzo bardziej ogélinego art. 153 tej ustawy, co spowodowato, ze pominat
ocene zaréwno ocene wymogu podobienstwa produktéw, jak i niebezpieczenstwa konfuzji.
Kwalifikacja stanu faktycznego dokonana zatem zostata na podstawie niepetnych informacji
zawartych w uzasadnieniu.

22 Wyrok z dn. 15 lutego 2011 r. do sprawy 30/10/PA.

% Wyrok z dn. 14 kwietnia 2010 r. do sprawy 66/09/PA.

2 Wyrok z dn. 8 maja 2007 r. do sprawy 61/06/PA.

% Wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 67/07/PA.

2 Wyrok z dn. 19 grudnia 2007 r. do sprawy 41/07/PA.

musi jednak w takim przypadku renome chronionego znaku to-
warowego oraz nienalezng korzys¢ po stronie pozwanego lub
szkodliwos¢ dla odrézniajacego charakteru badZ renomy znaku
wczedniejszego?’. Takich wymogdéw dowodowych powéd nie
spetnit w sprawie domeny hdf.pl. Trafnie zatem Sad przyjat, iz
nie doszto do naruszenia praw powoda — HDF Sp. z 0.0. — na
skutek rejestracji przez pozwanego — ZEMAN Hale Dachy Fasady
Sp. z 0.0. — prawa ochronnego na znak towarowy stowny HDF*.
Co prawda bowiem chronione oznaczenie byto identyczne do
nazwy domeny, jednak powéd i pozwany prowadzili dziatalnos¢
w zupetnie innych branzach (powéd w informatycznej, natomiast
pozwany w budowlanej). Powd6d nie argumentowat tez nawet,
by chroniony znak towarowy byt renomowany ani by uzywa-
nie domeny mogto przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzys¢
lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy
znaku wczesniejszego.

Odrebne zagadnienie powstaje w sytuacji, kiedy domena uzy-
wana jest przez nieautoryzowanego dystrybutora na oznaczenie
towaréw lub ustug, ktére oferuje uprawniony z prawa ochron-
nego. Istnieje wéwczas co prawda powiazanie pomiedzy ozna-
czeniem a towarem, jednak nie ma ono charakteru godzacego
w odrézniajaca funkcje znaku towarowego. Odpowiada tez kon-
strukcji wyczerpania praw przyznanych znakiem towarowym
(por. art. 155 PWP i art. 13 rozporzadzenia 207/2009). Niekt6re
wyroki Sadu pomijaty fakt, iz w takim przypadku nie dochodzi
do naruszenia funkcji ochronnej znaku. Stwierdzano naruszenie
prawa ochronnego, mimo ze znak towarowy uzyty byt w nazwie
domeny wyfacznie w kontekscie towaréw chronionych. Towary
te nie byly zatem identyczne (byly to te same towary, nie takie
same), podobne ani niepodobne, a tylko w przypadku takich to-
waréw dojs¢ moze do naruszenia prawa ochronnego. Przyktadem
moze by¢ sprawa domen farbydulux.com.pl i farbydulux.pl, w kt6-
rej pozwany prowadzit salon handlowy dystrybuujacy jedynie
farby powoda? lub sprawa domen lumix.pl, lumix.com.pl i tou-
ghbook.com.pl, za posrednictwem ktérych pozwany dystrybuo-
wat (jedynie) sprzet elektroniczny produkowany przez powoda
i opatrywany znakiem towarowym identycznym z brzmieniem
domeny®. Jeszcze dalej poszto rozstrzygniecie w sprawie asus.
pl*'. Bez znaczenia okazato sie w nim nie tylko to, ze pozwany
uzywa oznaczei w odniesieniu do towaréw powoda (nie iden-
tycznych, nie podobnych, ani nie niepodobnych), ale tez to, ze
wyraznie wskazat na stronach w spornych domenach, ze jest nie-
autoryzowanym dystrybutorem towaréw powoda (co wykluczato
nie tylko niebezpieczenstwo konfuzji co do tozsamosci towaréw
chronionych znakiem towarowym, ale i co do roli wspétzalez-
nych podmiotéw wzgledem tych towaréw) 32,

Inaczej orzeczono w sprawie domeny niteworks.pl, w ktérej
powdd zadat stwierdzenia naruszenia przez abonenta, ktéry za
posrednictwem stron w spornej domenie zaréwno reklamowat
(wyfacznie) produkt powoda, jak i prowadzit ich dystrybucje®. Ar-
biter (i autor tych stéw) uznat, iz w takim przypadku nie moze
dojs¢ do naruszenia prawa ochronnego, poniewaz oznaczenie

7 Art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP oraz art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 207/2009.

2 Wyrok z dn. 13 grudnia 2005 r. do sprawy 45/05/PA.

2 Wyrok z dn. 21 czerwca 2007 r. do sprawy 72/06/PA.

30 Wyrok z dn. 17 grudnia 2009 r. do sprawy 56/09/PA.

31 Wyrok z dn. 7 lipca 2006 r. do sprawy 17/06/PA.

32 Ta ostatnia kwestia ma bardzo istotne znaczenie dla ustalenia, czy dokonano czynu nie-
uczciwej konkurencji.

3 Wyrok z dn. 2 czerwca 2008 r. do sprawy 66/07/PA.
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identyczne do znaku towarowego uzyte zostato wytacznie w od-
niesieniu do towaréw produkowanych przez uprawnionego, nie
za$ towardéw identycznych, podobnych lub niepodobnych?.

Ostatnia istotna kwestia wymagajaca wyjasnienia w kontekscie
znakéw towarowych uzywanych w nazwach domen dotyczy
przypadkéw, kiedy abonent pierwszy rozpoczat prowadzenie
dziatalnosci gospodarczej pod firma odpowiadajacej nazwie do-
meny, a inny podmiot péZzniej zarejestrowat znak towarowy od-
powiadajacy tej nazwie. W jednej ze spraw Sad stwierdzit w takiej
sytuacji naruszenie praw powoda®. W innych natomiast oddalit
powddztwo™. Trafnym wydaje sie drugie ze wskazanych rozwia-
zan. Inaczej bowiem rejestracja znaku towarowego wykorzysty-
wana mogfaby zosta¢ do wyeliminowania z rynku podmiotéw
dziatajacych na nim z pierwszeristwem, a tym samym do pozba-
wienia ich praw podmiotowych aktem rejestracji znaku towa-
rowego. Skutek taki nie zastuguje na ochrone prawna i uznany
powinien zosta¢ za naduzycie prawa ochronnego na znak towa-
rowy.

3. Naruszenie regut uczciwej konkurencji
A) Uwagi ogodlne

Przedmiotem zarzutu stawianego abonentowi domeny w spo-
rach domenowych moze by¢ tez naruszenie zasad uczciwej kon-
kurencji, czyli dokonanie jednego lub wigkszej liczby czynéw
stypizowanych w ustawie z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK)*". Szczegélnie czesto po-
wodowie zarzucajg pozwanym:
1. Mylace oznaczenie przedsiebiorstwa: ,0znaczenie przed-
siebiorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co
do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy, godta,
skrétu literowego lub innego charakterystycznego symbolu
wczesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia
innego przedsiebiorstwa” (art.5 UZNK);
2. Mylace oznaczenie produktu: ,takie oznaczenie towaréw
lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw
w btad co do pochodzenia (...)" (art.10 ust.1 UZNK);
3. Ograniczanie dostepu do rynku, tj.: ,utrudnianie innym
przedsiebiorcom dostepu do rynku, w szczegélnosci przez:
1) sprzedaz towaréw lub ustug ponizej kosztéw ich wytwo-
rzenia lub $wiadczenia albo ich odprzedaz ponizej kosz-
tow zakupu w celu eliminacji innych przedsiebiorcéw;

2) nakfanianie oséb trzecich do odmowy sprzedazy innym
przedsiebiorcom albo niedokonywania zakupu towaréw
lub ustug od innych przedsiebiorcéw;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zr6znicowane traktowanie
niektorych klientéw;

4) pobieranie innych niz marza handlowa opfat za przyje-
cie towaru do sprzedazy;

5) dziatanie majace na celu wymuszenie na klientach
wyboru jako kontrahenta okreslonego przedsiebiorcy

** Podobnie wyrok z dn. 8 marca 2010 r. do sprawy 74/09/PA, domena bisazza.pl, bisazza.
com.pl, bisazza-instalation.pl.

* Wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 67/06/PA, domena orange-group.pl.

36 Wyrok z dn. 23 wrzesnia 2009 r. do sprawy 8/09/PA, domena metropolis.pl, oraz wyrok
z dn. 28 kwietnia 2006 r. do sprawy 68/05/PA, domena polmotors.com.pl.

37 Tekst jedn. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503, ze zm.

lub stwarzanie warunkéw umozliwiajacych podmiotom
trzecim wymuszanie zakupu towaru lub ustugi u okre-
Slonego przedsiebiorcy” (art. 15 ust. T UZNK).

4. Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy: ,Czynem
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczegél-
nosci:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi oby-
czajami lub uchybiajaca godnosci cztowieka;

2) reklama wprowadzajaca klienta w bfad i mogaca przez
to wptynac na jego decyzje co do nabycia towaru lub
ustugi;

3) reklama odwotujaca sie do uczu¢ klientéw przez wywo-
tywanie leku, wykorzystywanie przesadéw lub fatwo-
wiernosci dzieci;

4) wypowiedz, ktéra, zachecajac do nabywania towaréw
lub ustug, sprawia wrazenie neutralnej informacji;

5) reklama, ktéra stanowi istotng ingerencje w sfere pry-
watnosci, w szczegblnosci przez uciazliwe dla klientéw
nagabywanie w miejscach publicznych, przesytanie na
koszt klienta niezaméwionych towaréw lub naduzywa-
nie technicznych $rodkéw przekazu informacji” (art. 16
ust. T UZNK).

5. Naruszenie ogélnej klauzuli dobrych obyczajéw kupieckich:
,Czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub na-
rusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta” (art. 3 ust.
1 UZNK).

Ponizej oméwione zostang wszystkie z powyzszych pieciu
kategorii naruszeri. Wczesniej jednak zasygnalizowac nalezy,
iz, zgodnie z art. 1 ust. T UZNK, akt ten ,reguluje zapobiega-
nie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospo-
darczej.” Po pierwsze zatem korzystanie z domeny nie moze
stanowi¢ czynu nieuczciwej konkurencji, jesli ,zaréwno akt
zakupu adresu internetowego (...) jak i che¢ jego odsprzedazy
ma charakter jednorazowy i incydentalny”*. Podobnie jak przy
omawianym wczesniej ustaleniu spetnienia przestanki uzycia chro-
nionego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, tak i dla
oceny spefnienia przestanki zawierania sie danego czynu w ra-
mach dziatalnoéci gospodarczej znaczenie odgrywa rzeczywisty
charakter dziafalnosci, nie za$ dopetnienie formalnego wymogu
jej rejestracji. Stad trafnie w sprawie domen netgear.pl, netgear.
info.pl, netgear.org.pl oraz netgear.net.pl Sad orzekt, iz abonent
byt adresatem obowiazkéw wynikajacych z UZNK, chociaz for-
malnie nie zostat wpisany do rejestru przedsiebiorcow. Prowa-
dzit jednak strone internetowa, za pomoca ktérej wystawiat na
sprzedaz domeny zawierajace znane marki*. Btednie natomiast
dokonano oceny stanu faktycznego pod katem UZNK w sprawie,
w ktérej nie byto watpliwosci, iz dotyczaca domeny dziatalnos¢
abonenta nie ma charakteru ani statego, ani zorganizowanego*.

Po drugie pomiedzy uprawnionym a osoba, ktérej zarzuca sie
naruszenie, istnie¢ musi relacja konkurencyjnosci. Czasami relacja
ta jest oczywista. Dla przykfadu w sprawie domen orion-zakladpo-
grzebowy.pl i orion.szczecin.pl pozwany, bedacy przez pewien

38 Np. wyrok z dn. 15 marca 2006 r. do sprawy 61/05/PA, domena sitagroup.pl. Por. takze
wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 19/06/PA, domena as.24.pl. Inaczej, btednie, wyrok
z dn. 18 listopada 2005 r. do sprawy 19/04/PA, domeny manopower.pl i manpower.com.pl.

% Wyrok z dn. 5 wrze$nia 2007 r. do sprawy 5/07/PA.

“ Wyrok z dn. 28 stycznia 2009 r. do sprawy 36/08/PA, domena Orange.pl.



NARUSZENIA PRAW W WYNIKU REJESTRAC)I DOMENY...

czas wsp6lnikiem powoda, zarejestrowat domeny o brzmieniu
bardzo zblizonym do firmy tego ostatniego (Orion) i umiescit w niej
przekierowanie na strony przedsiebiorstwa konkurencyjnego, pro-
wadzonego przez zong abonenta*'. Z drugiej strony relacji konku-
rencyjnosci wyraZnie zabrakto w sprawie domeny maritim.pl. Sad
trafnie uznat, iz miedzy pozwana prowadzaca dom letniskowy nad
morzem a powodem bedacym wiascicielem sieci hoteli na catym
$wiecie nie zachodzi relacja konkurencyjnosci, poniewaz powdéd
kieruje swoje ustugi do innego segmentu rynku produktowego niz
pozwana, a przede wszystkim nie prowadzi w Polsce dziatalnosci
gospodarczej (inny rynek geograficzny) 2. Podobnie Sad prawid-
towo ustalit, iz relacja konkurencyjnosci nie zachodzi pomiedzy
dostawca komunikatora internetowego a przedsiebiorca postugu-
jacym sie tozsama nazwa w domenie, w ktérej strony internetowe
wykorzystywane byly do udostepniania Sciezek dZzwiekowych do
filméw science-fiction®.

W wielu jednak przypadkach ocena relacji konkurencyjnosci
nastrecza Sadowi trudnosci interpretacyjnych*. Dla przyktadu,
w sprawie domeny polmos.pl Sad stwierdzit popetnienie czynu
nieuczciwej konkurencji, pomimo iz pozwany trudnit si¢ wa-
skim fragmentem ustug zwiazanych z Internetem, nie zas, jak
powdd, produkcja i dystrybucja wyrobéw alkoholowych*. Podob-
nie w innych przypadkach przyjmowano, iz konkurencyjnoé¢
zachodzi pomiedzy producentem (uprawniony), a wytacznym,
acz nieautoryzowanym, dystrybutorem (abonent)*¢. Tymczasem
relacja ta jest w tym przypadku komplementarna, nie konku-
rencyjna, poniewaz obydwa podmioty dziataja na réznych eta-
pach obrotu (produkcji — w przypadku pierwszego i dystrybucji
- w przypadku drugiego).

Zupetnie inna sytuacja ma miejsce wéwczas, gdy zaréwno powdd
jak i pozwany sa dystrybutorami towaréw jednego producenta, na-
tomiast tylko powdéd jest dystrybutorem autoryzowanym (lub gdy
zarzut popefnienia czynu nieuczciwej konkurendji przez abonenta
podnosi autoryzowany dystrybutor). Pomiedzy stronami zacho-
dzi wéwczas z cala pewnoscia relacja konkurencyjnosci. Mimo to
btedem byfoby przyjecie z gbry, iz samo w sobie wykorzystywanie
spornej domeny przez nieautoryzowanego (acz legalnego) dystry-
butora produktéw sprzedawanych réwniez przez autoryzowanego
przedstawiciela jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi®’.
Pomijatoby bowiem zasade wyczerpania praw na znak towarowy,
o ktérej byta mowa wezesniej. Do naruszenia dochodzi jednak, jedli
brzmienie domeny nieautoryzowanego przedstawiciela tudzaco
przypomina domene dystrybutora autoryzowanego (np. hormann.
krakow.pl i hormannkrakow.pl), a zatem rodzi wrazenie, ze abo-
nent réwniez jest autoryzowanym dystrybutorem lub Ze z takowym
wspdtpracuje®®.

4 Wyrok z dn. 3 grudnia 2010 r. do sprawy 36/10/PA.

2 Wyrok z dn. 15 listopada 2010 r. do sprawy 19/10/PA.

> Wyrok z dn. 22 lutego 2006 r. do sprawy 46/05/PA, domena aqq.pl.

# Zagadnienie to analizowane jest takze nieco dalej, w kontekscie stosowania klauzuli ge-
neralnej z art. 3 UZNK.

* Wyrok z dn. 9 maja 2006 r. do sprawy 67/05/PA. Por. takze wyrok z dn. 5 wrzesnia 2007 r.
do sprawy 5/07/PA, domeny netgear.pl, netgear.info.pl, netgear.org.pl oraz netgear.net.pl lub
wyrok z dn. 7 lipca 2010 r. do sprawy 70/09/PA, domena biznesplatforma.pl.

4 Por. wyrok z dn. 18 lipca 2005 r. do sprawy 21/04/PA, domena canton.com.pl, wyrok
z dn. 7 lipca 2006 r. do sprawy 17/06/PA, domena asus.pl lub wyrok z dn. 17 grudnia 2009
r. do sprawy 56/09/PA, domeny lumix.pl, lumix.com.pl i toughbook.com.pl.

# Podobnie wyrok z dn. 2 czerwca 2008 r. do sprawy 66/07/PA, domena niteworks.pl,
wyrok z dn. 8 marca 2010 r. do sprawy 74/09/PA, domena bisazza.pl, bisazza.com.pl, bi-
sazza-instalation.pl.

8 Inaczej rozstrzygnat Sad w wyroku z dn. 21 grudnia 2009 r. do sprawy 50/09/PA, domena
hormannkrakow.pl.

B. Mylace oznaczenie przedsiebiorstwa

Umieszczenie w nazwie domeny oznaczenia przedsiebiorstwa
tudzaco podobnego do oznaczenia innego przedsigbiorstwa sta-
nowi¢ moze czyn nieuczciwej konkurencji, chyba Zze abonent
dziata w porozumieniu z podmiotem uprawnionym lub ma inne
uprawnienie do postugiwania sie spornym oznaczeniem*®. Dla
ustalenia naruszenia konieczne jest wszakze zbadanie zawartosci
stron internetowych powiazanych z domena. Czyn nieuczciwej
konkurencji bedzie miat miejsce, jesli strony te sugeruja dzia-
talnod¢, ktérej uprawniony nie prowadzi lub nasuwaja wniosek
o istnieniu nieprawdziwych powiazan pomiedzy uprawnionym
a abonentem. Przyktadem jest umieszczenie w domenie dora-
go.pl oferty handlowej abonenta, co zostato uznane za czyn
nieuczciwej konkurencji wobec przedsiebiorcy postugujacego sie
firma ,Dora Metal Sp. z 0.0.”*” Podobnie w sprawie domen ne-
kermann.pl, neckerman.pl i nekerman.pl abonent wykorzystywat
oznaczenie tudzaco podobne do oznaczenia przedsigbiorstwa
powoda do oferowania konkurencyjnych ustug®, a w sprawie
domen e-intymna.pl pozwany wykorzystywat spornag domene
do dziatalnosci konkurencyjnej wzgledem powddek uzywajacych
firmy ,Intymna.pl”*%. Identycznie w sprawie domeny aspect.pl
pozwany za posrednictwem spornej domeny prowadzit dziatal-
nos¢ konkurencyjna wobec przedsiebiorcy o firmie ASPEKT®?.
W sprawach tych spetnione zostaty tez pozostate przestanki stwier-
dzenia naruszenia — abonent byt przedsiebiorca, ktéry dziata na
tym samym rynku produktéw/ustug co uprawniony, a zatem za-
chowanie naruszyciela moze skutkowac¢ nieuczciwym odebra-
niem klientéw uprawnionemu®*.

Bardziej problematyczne rozwiazanie zastosowano w sprawie
domeny jako-sport.pl. Powéd — JAKO AG - jest producentem ar-
tykutéw sportowych, natomiast pozwani, dziatajacy pod firma
,Jako-Sport,” prowadzili hurtownie artykutéw sportowych®>.
Miedzy stronami zachodzi¢ mogfa zatem relacja konkurencji je-
dynie wéwczas, gdy powdd posiadatby réwniez sie¢ dystrybu-
cji w Polsce. Woéwczas oddziatywanie konkurencyjne istniatoby
pomiedzy pozwanymi a powodem jako dystrybutorem, nie zas
jako producentem. Sad jednak bez blizszego zanalizowania rela-
qji konkurencyjnych pomiedzy stronami uznat, iz na skutek reje-
stracji spornej domeny doszto do czynu nieuczciwej konkurengji
polegajacego na mylacym oznaczeniu przedsiebiorstwa.

C) Mylace oznaczenie produktu

Wedtug orzecznictwa Sadu Arbitrazowego mylace oznaczenie pro-
duktu bedzie mie¢ miejsce wéwczas, gdy sporna domena, po-
wiazana z zawartoscia stron dostepnych za jej posrednictwem,
tudzaco przypomina nazwe towaru lub ustugi powoda. W takich

W bardzo nietypowej sprawie domeny polmotors.com.pl, wyrok z dn. 28 kwietnia 2006
r. do sprawy 68/05/PA, uprawnienie pozwanego do postugiwania sie nazwa ,polmotors”
wynikato z faktu, iz nazwa ta nie tylko byta tozsama z firma powoda i z zarejestrowanym
przez niego znakiem towarowym, ale tez identyczna z firma pozwanego, ktéry rozpoczat
dziatalnos¢ pod nig wezesniej niz powdd.

50 Wyrok z dn. 23 lipca 2010 r. do sprawy 2/10/PA.

5T Wyrok z dn. 27 wrzesnia 2004 r. do sprawy 5/04/PA.

52 Wyrok z dn. 13 listopada 2006 r. do sprawy 15/06/PA. Okolicznoscia pogtebiajaca na-
ruszenie byla szata graficzna strony w spornej domenie tudzaco podobna do wygladu stron
powdédek.

53 Wyrok z dn. 16 wrzesnia 2005 r. do sprawy 18/05/PA.

5 Podobnie np. wyrok z dn. 28 lutego 2006 r. do sprawy 63/05/PA, domena copix.pl

55 Wyrok z dn. 14 stycznia 2009 r. do sprawy 57/07/PA.
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przypadkach szczegélnie tatwo moze dojs¢ do zbiegu naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy z czynem nieuczciwej kon-
kurencji. Jesli bowiem nazwa identyczna lub podobna do uzytej
w domenie zostata zarejestrowana jako znak towarowy, wéwczas
uzywajac jej w procesie dystrybucji towaréw identycznych lub
podobnych (a w przypadku nazw renomowanych réwniez to-
waréw niepodobnych) abonent niejako automatycznie popetnia
czyn nieuczciwej konkurengji, jedli narusza prawo ochronne. Ty-
powy przypadek takiej sytuacji miat miejsce w sprawie domeny
prowident.pl, za pomoca ktérej pozwana oferowata ustugi fi-
nansowe tozsame ze Swiadczonymi przez uprawnionego pod
nazwa ,Provident”*®. Innym stanem faktycznym prowadzacym
do stwierdzenia naruszenia na tej samej podstawie byto uzywa-
nie przez abonenta stron powiazanych z domenami torunskie-
pierniki.pl i piernikitorunskie.pl do dystrybucji produkowanych
przez siebie piernikéw, mimo iz prawo do postugiwania sie zna-
kiem towarowym , Toruriskie Pierniki” przystugiwato innemu
przedsiebiorcy (powodowi)*’”. Za dobrze wpisujacy sie w ramy
omawianego tu czynu nieuczciwej konkurencji uzna¢ mozna
réwniez stan faktyczny sprawy domeny rodzice.pl*®. Pozwany,
wydajacy czasopismo konkurencyjne wobec tytutu identycznego
z brzmieniem spornej domeny i chronionego znakiem towaro-
wym, umiescit w spornej domenie przekierowanie do strony do-
mowej wydawanego przez siebie czasopisma, co jednoznacznie
i mylnie wskazywato na powiazania obydwu tytutéw.

Do mylacego oznaczenia produktu nie doszto natomiast w spra-
wie domeny niteworks.pl, w ktdrej abonent umiescit na stronie
internetowej w spornej domenie serwis po$wiecony walorom pro-
duktu chronionego na rzecz powoda znakiem towarowym iden-
tycznym z nazwa domeny®. Prowadzit tez za posrednictwem tej
strony sprzedaz produktéw powoda, przy czym sposéb prezenta-
cji informacji nie sprawiat wrazenia, iz pozwany wystepuje w roli
innej niz rzeczywista, tj. nieautoryzowanego acz legalnego dystry-
butora produktéw wytwarzanych przez powoda.

Omawiany tutaj czyn popetniony moze zosta¢ réwniez wow-
czas, gdy oznaczenie produktu nie jest chronione znakiem to-
warowym (lub gdy procedura udzielenie prawa ochronnego jest
w toku), przy spetnieniu przestanek wspélnych dla wszystkich ro-
dzajow czynéw nieuczciwej konkurencji (obydwie strony sporu
s3 przedsiebiorcami, zachodzi pomiedzy nimi relacja konku-
rencyjnosci, a dziatanie abonenta zmierza do ostabienia pozy-
qji konkurencyjnej uprawnionego). W dotychczasowej praktyce
orzeczniczej Sadu brak jest jednak tego rodzaju spraw.

D) Ograniczenie dostepu do rynku

Zarzut ograniczenia dostepu do rynku stawiany jest co do zasady
woéwczas, kiedy abonent nie wykorzystuje w zaden sposéb do-
meny tozsamej z firma osoby trzeciej®*. W takich przypadkach
powodowie argumentujg czesto, ze sam akt rejestracji ogranicza

5 Wyrok z dn. 7 wrzednia 2009 r. do sprawy 7/09/PA. O ile jednak Sad trafnie stwierdzit
w sprawie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, to zaskakujaco w ogdle nie
rozwazyt mozliwosci stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji.

57 Wyrok z dn. 7 kwietnia 2009 r. do sprawy 56/08/PA.

5 Wyrok z dn. 5 maja 2008 r. do sprawy 72/07/PA. Dos¢ zaskakujaco strona nie podniosta
takiego zarzutu, a i Sad sie do niego nie odnidst.

59 Wyrok z dn. 2 czerwca 2008 r. do sprawy 66/07/PA.

50 Dos¢ zaskakujaco w wyroku z dn. 10 grudnia 2006 r. do sprawy 33/06/PA, domeny bileteria.pl
i bileteria.com.pl, Sad uznat, ze zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci za pomoca stron powiaza-
nych ze sporna domena samo w sobie wyklucza mozliwos¢ ograniczenia dostepu do rynku.

potencjalnym klientom dostepnos¢ produktéw uprawnionego,
poniewaz po wpisaniu w oknie przegladarki jego oznaczenia
klienci moga dojs¢ do wniosku, iz uprawniony nie prowadzi dzia-
talnosci. W wielu przypadkach Sad akceptowat takie rozumowa-
nie, stwierdzajac akt nieuczciwej konkurencji nawet jesli strony
sporu nie pozostawaty ze soba w relacji konkurencji (nie dzia-
taty na tym samym rynku produktowym). Rozstrzygniecia tego
rodzaju ignoruja ten fragment brzmienia art. 15 ust. T UZNK,
ktéry za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje ,ograniczanie do-
stepu do rynku,” nie za$ dziatania mogace jedynie potencjalnie
do tego skutku doprowadzi¢ lub ktére sa na ten skutek nakiero-
wane, ale go nie osiagaja. Przyktadem moze by¢ sprawa domen
orion-zakladpogrzebowy.pl i orion.szczecin.pl®'. Arbiter uznat
w niej problematycznie, Ze istota czynu nieuczciwej konkurengji
polegajacego na rejestracji domeny podobnej do nazwy firmy po-
woda (Orion) jest ograniczenie mu dostepu do rynku. Wniosek
taki wysnuto, mimo ze pozwany w zaden sposéb nie uzywat
domeny, powdd prowadzit dziatalnos¢ za pomoca stron inter-
netowych w innej domenie, a w sprawie nie zostato wyraznie
udowodnione, Ze swoim dziataniem pozwany ,wymuszat” okre-
$lone dziatania klientéw powoda, jak tego wymaga art. 15 ust. 1
pkt 5 UZNK®. Przede wszystkim jednak stwierdzenie popetnie-
nia czynu nieuczciwej konkurencji w przypadkach, kiedy strona
w spornej domenie nie zawiera zadnych tresci, pomija jedna
z podstawowych cech korzystania z Internetu. Mianowicie w po-
szukiwaniu kontaktu z przedsiebiorcg uzytkownicy sieci bardzo
rzadko prébuja sami zgadna¢ nazwe domeny, pod ktéra prowa-
dzi on dziatalnos¢. Zamiast tego lokalizuja ja przy pomocy wy-
szukiwarek internetowych®. To natomiast pozwala na dotarcie
do stron uprawnionego, nawet jesli znajduja sie one w domenie
mniej oczywistej niz posiadana przez pozwanego®.

Czyn z art. 15 ust. T UZNK nie powinien zatem mie¢ miejsca,
o ile nie dojdzie do faktycznego ograniczenia dostepu do rynku na
skutek dziatart majacych miejsce po rejestracji danej domeny. Kwe-
stia ta ma charakter empiryczny i wykazana powinna zosta¢ przez
powoda w postepowaniu przeciwko abonentowi. Zaskakujaco jed-
nak w jedynej rozstrzyganej dotychczas sprawie, gdzie wydawac
by sie mogto, iz ograniczenie dostepu do rynku rzeczywiscie miato
miejsce, Sad w ogdle nie odnidst sie do tej kwestii. Chodzi o sprawe
domeny slodkitelegram.pl®®. Spér byt nastepstwem nieudanych ne-
gocjacji pomiedzy pézniejszymi stronami postepowania sadowego,
dotyczacych wspdlnego wprowadzenia na rynek doreczerr kwia-
tow oferowanych przez pozwanego z wyrobami cukierniczymi
sprzedawanymi przez powoda. Po nieudanym zakoriczeniu nego-
cjacji powdd uzyskat prawo ochronne na nazwe slodkitelegram.pl.
Uznana przez Sad za zgodna z prawem rezerwacja domeny przez
pozwanego uniemozliwiata mu jednak dostep do rynku pod nazwa
planowana i objeta prawem ochronnym.

o1 Por. takze wyrok z dn. 11 wrzesnia 2006 r. dot. sprawy 6/06/PA, domeny schwartau.pl
i schwartau.com.pl, wyrok z dn. 5 grudnia 2008 r. do sprawy 2/08/PA, domena creditmu-
tuel.pl, wyrok z dn. 23 marca 2010 r. do sprawy 63/09/PA, domena komputer $wiat.pl.

52 Wyrok z dn. 3 grudnia 2010 r. do sprawy 36/10/PA.

% Jak trafnie zauwazyt Sad w wyroku z dn. 11 sierpnia 2009 r. dot. sprawy 1/09/PA, domena
dlaczego.pl: ,Praktyka intuicyjnego poszukiwania nazwy znanego produktu (...) wraz z rozsze-
rzeniem ,,.pl” wzglednie ,,com.pl” odeszta dawno do lamusa. Sytuacja (...) ulegta zasadniczej
zmianie z uwagi na masowe korzystanie przez internautéw z profesjonalnie zorganizowanych
wyszukiwarek internetowych.”

% Por. takze wyrok z dn. 14 pazdziernika 2009 r. do sprawy 15/09/PA, domena af.pl oraz
wyrok z dn. 15 listopada 2010 r. do sprawy 19/10/PA, domena plusligakobiet.pl i wyrok z dn.
11 pazdziernika 2005 r. do sprawy 28/05/PA, domena przegladsportowy.pl, wyrok z dn. 12
lipca 2010 r. do sprawy 82/09/PA, domena mobyland.pl oraz mobyland.com.pl.

5 Wyrok z dn. 9 kwietnia 2008 r. do sprawy 48/07/PA.



NARUSZENIA PRAW W WYNIKU REJESTRAC)I DOMENY...

E) Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy

Modelowym przyktadem popetnienia czynu nieuczciwej konku-
rencji w zakresie reklamy jest stan faktyczny ze sprawy domeny
bileteria.pl i bileteria.com.pl®. Sad stwierdzit w niej naruszenie
art. 16 UZNK; poniewaz przystugujace powodowi oznaczenie wy-
korzystane przez pozwanego w nazwie domeny miato charakter
sloganu reklamowego. Bardziej natomiast problematycznie arbi-
ter uznat, Zze naruszenie trwato takze po zaprzestaniu korzysta-
nia przez pozwanego ze spornych domen, poniewaz pozwany
,nadal jest ich wiascicielem i istnieje zaréwno teoretyczna jak
i praktyczna mozliwo$¢ postuzenia sie nimi w przysztosci.” Az tak
dalekie rozciagniecie ochrony pomija wszakze fakt, iz przedmio-
tem art. 16 UZNK sg faktycznie dokonane czyny nieuczciwej kon-
kurencji (takie tez miaty miejsce w rozstrzyganej sprawie), nie za$
sama mozliwos¢ ich popetnienia.

Racji nie przyznano natomiast powodowi w sprawie domen
kardiomed.pl i kardiomed.com.pl®’. Sad stwierdzit w niej, iz nie
doszto do popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji w zakre-
sie reklamy, poniewaz strony internetowe w spornej domenie
zawieraly jedynie dane identyfikujace pozwanego (w sposéb neu-
tralny, bez préby tworzenia pozytywnych skojarzen). Arbiter
wyszedt zatem z zatozenia tozsamego z wyrazonym w wyroku
w sprawie domeny siodemka.pl®, w ktérej stwierdzono: ,samo
uzywanie domeny internetowej podobnej do znakéw Powoda
nie ma (...) charakteru wypowiedzi reklamowej.”

F) Naruszenie klauzuli generalnej z art. 3 UZNK

Najszersza, i mozliwa do powotania jedynie jesli zastosowania nie
znajduja przepisy bardziej szczegbtowo typizujace czyny nieuczci-
wej konkurencji®, jest klauzula generalna z art. 3 ust. T UZNK. Jej
uzycie nastapi¢ moze po kumulatywnym spetnieniu dwéch prze-
stanek. Pierwsza dotyczy wykazania przez osobe zarzucajaca naru-
szenie, iz dziafanie abonenta domeny sprzeczne jest z prawem lub
dobrymi obyczajami. Druga natomiast wymaga wykazania, iz dzia-
talnie to jednoczesnie zagraza lub narusza interes przedsiebiorcy
zarzucajacego naruszenie praw swoich lub jego klientéw.

Arbitrzy dos¢ czesto orzekaja naruszenie klauzuli generalnej
w przypadkach, kiedy bardziej prawidtowe wydaje sie stwierdze-
nie innego, bardziej specyficznego czynu zakazanego przez UZNK.
Przyktadem sporu problematycznie rozstrzygnietego na gruncie
art. 3 UZNK, nie za$ art. 5 (mylace oznaczenie przedsiebiorstwa)
moze by¢ sprawa dotyczaca domeny bustravel.pl, w ktérej powdd
prowadzit dziatalno$¢ transportowa pod firma Agencja Turystyczno-
Transportowa BUSTRAVEL, natomiast pozwany na stronach inter-
netowych w spornej domenie umiescit tresci reklamujace ustugi
konkurentéw powoda™. Réwniez w sprawie o domene gazetapraca.
pl, w ktérej pozwany wykorzystywat strony w spornej domenie do
prowadzenia dziatalnosci konkurencyjnej wzgledem powoda, Sad
stwierdzit naruszenie klauzuli generalnej, cho¢ bardziej trafne wy-
dawatoby sie stwierdzenie jedynie czynu nieuczciwej konkurengji
polegajacego na mylacym oznaczeniu produktu’.

% Wyrok z dn. 10 grudnia 2006 r. do sprawy 33/06/PA.

5 Wyrok z dn. 27 lutego 2006 r. do sprawy 53/05/PA.

5 Wyrok z dn. 30 kwietnia 2008 r. do sprawy 65/07/PA.

% Tak trafnie m.in. wyrok z dn. 22 lutego 2006 r. do sprawy 46/05/PA, domena aqq.pl.
70 Wyrok z dn. 29 pazdziernika 2008 r. do sprawy 14/08/PA.

7t Wyrok z dn. 13 listopada 2006 r. do sprawy 39/06/PA.

Jedli zarzucajacy naruszenie nie jest w stanie udowodni¢ sprzecz-
nosci z prawem dziafari abonenta, wéwczas musi, zgodnie z art.
3 ust. T UZNK, wykazac ich sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami.
Arbitrzy Sadu przyjmuja z zasady domniemanie sprzecznosci z do-
brymi obyczajami uzycia cudzej firmy w nazwie domeny, co prze-
rzuca na abonenta ci¢zar udowodnienia zgodnosci z prawem aktu
rejestracji. Cho¢ rozstrzygniecia w tej materii r6znia sie od siebie,
mozna przyjac, ze abonent (bedacy konkurentem uprawnionego)
dziata sprzecznie z dobrymi obyczajami, gdy jego celem (chocby
niezrealizowanym) jest zaszkodzenie uprawnionemu poprzez po-
gorszenie jego sytuacji konkurencyjnej. Za sprzeczng z dobrymi
obyczajami uznano jednak takze rejestracje domen zabytki.pl i za-
bytki.com.pl”, wczesniej wykorzystywanych na cele kulturalne
(a zatem nie mogta zachodzi¢ relacja konkurencyjnosci z dziata-
niami pozwanego, ktéry na dodatek nie byt przedsiebiorca) i to
mimo iz zwolnienie domen przez podmiot zarzucajacy narusze-
nie nastapito wytacznie na skutek jego zaniedbania. Jak stwierdzit
w tej sprawie Sad, do stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurengji
wystarczato ,ryzyko wprowadzenia w btad co do ich tozsamo-
éci.” Podobnie w innym zaskakujacym orzeczeniu uznano, iz abo-
nent domen carpartner.pl, carpartner.com.pl, car-partner.pl oraz
car-partner.com.pl naruszyt klauzule generalng z art. 3 UZNK
wzgledem powoda Car-Partner Sp. z 0.0., mimo ze powdd byt
matopolskim dystrybutorem samochodéw jednej z japoriskich
marek, natomiast pozwany wykorzystywat domene w celu rekla-
mowania domu wypoczynkowego o nazwie ,Car” w Bulgarii”.
Miedzy dziatalnoscia stron nie zachodzita wiec jakakolwiek rela-
cja konkurencyjnosci. Podobnie stwierdzono naruszenie dobrych
obyczajéw w sprawie domeny xvid.pl, gdzie abonent wystawit
sporna domene na sprzedaz za cene 30.000 zt™*. Znéw pominieto
wszakze fakt, iz powdd i pozwany nie prowadzili dziatalnosci
konkurencyjnej. Tak samo postapiono w sprawie plusligakobiet.pl,
w ktérej abonentowi zarzucono dziatanie sprzeczne z dobrymi oby-
czajami, poniewaz zarejestrowat na swoja rzecz sporna domene
kilka minut po ogtoszeniu przez zwiazek pitki siatkowej nazwy roz-
grywek w sezonie 2008/20097° oraz w sprawie dotyczacej domeny
orangewarsawfestival.pl, w ktérej pozwany zarejestrowat na swoja
rzecz domene wyraznie kojarzaca sie z konkretnym przedsiewzie-
ciem kulturalnym. Réwniez w tych orzeczeniach pominieto fakt,
iz pozwani w zaden sposéb nie prowadzili dziatalnosci konkuren-
cyjnej wzgledem powodéw — operatoréw sieci komérkowych.

4. Naruszenie ochrony wynikajacej z kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (KC)’® zawiera
reguty chroniace zaréwno dobra osobiste (art. 23-24), jak i firme
przedsiebiorcy (art. 43'°). W praktyce zarzut naruszenia czesciej
dotyczy prawa do firmy. Ono oméwione zostanie w pierwszej
kolejnosci.

72 Wyrok z dn. 15 listopada 2006 r. dot. sprawy 2/06/PA, domena sitagroup.pl.

7> Wyrok z dn. 3 wrzesnia 2009 r. dot. sprawy 14/09/PA.

7 Wyrok z dn. 22 lipca 2010 r. dot. sprawy 11/10/PA. Sad trafnie odmowit uznania oferty
sprzedazy domeny za wygérowana cene za czyn nieuczciwej konkurencji w wyroku z dn.
14 pazdziernika 2009 r. do sprawy 15/09/PA, domena af.pl. W sprawie tej réwniez nie za-
chodzita relacja konkurencji rynkowej pomiedzy stronami postepowania.

7> Wyrok z dn. 15 listopada 2010 r. do sprawy 19/10/PA.

76 Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.
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A) Naruszenie prawa do firmy

Kodeks cywilny stanowi w art. 43': , przedsiebiorca, ktérego prawo
do firmy zostato zagrozone cudzym dziataniem, moze zadac¢ za-
niechania tego dziafania, chyba ze nie jest ono bezprawne.” Na
pierwszy rzut oka taka redakcja wydaje sie sugerowac, iz narusze-
nie prawa do firmy zarzucone moze zosta¢ jakiemukolwiek podmio-
towi prawa (nie tylko innemu przedsiebiorcy). Ponadto, wedtug
literalnej wykfadni zacytowanego przepisu, do naruszenia nie
musi doj$¢ w ramach obrotu gospodarczego, a tym bardziej nie
jest niezbedne wystapienie migdzy stronami sporu relacji konku-
rencyjnosci. Przy wyktadni art. 43'° KC pamieta¢ nalezy jednak
o tym, iz prawo do firmy przeciwdziata¢ ma ostabieniu funkgji
indywidualizujacej oznaczenie, pod ktérym przedsiebiorca dziata
w obrocie gospodarczym. Z samej swojej istoty naruszenie
prawa do firmy musi zatem pozostawac w sferze obrotu gospo-
darczego. Logicznym jest tez wniosek, iz uzycie firmy innego
przedsiebiorcy przez podmiot nie pozostajacy z nim w relagji
konkurencyjnosci jedynie w zupetnie wyjatkowych sytuacjach
prowadzi¢ moze do ostabienia funkgji indywidualizujacej firme
uprawnionego. Zawsze bowiem naruszenie odniesione musi zo-
sta¢ do konkretnego rynku (produktowego, geograficznego), na
ktérym dziata uprawniony.

Zgodnie z tym zatozeniem naruszenie prawa do firmy ma nie-
watpliwie miejsce wéwczas, gdy abonent, chocby przez krétki
czas, umieszcza na stronach powiazanych ze sporna domeng oferte
sprzedazy towaréw lub ustug konkurencyjnych wobec produko-
wanych/sprzedawanych przez uprawnionego albo zamieszcza
przekierowanie na strony konkurenta uprawnionego. Tak wias-
nie byto w sprawie domeny aspect.pl, wykorzystywanej przez po-
zwanego do prowadzenia dziatalnosci konkurencyjnej wobec,
dziatajacego pod domena www.aspekt.pl, przedsiebiorcy o firmie
ASPEKT””. Nawet po zaprzestaniu takiego naruszenia utrzymuje
sie stan zagrozenia prawa do firmy, ktéry usprawiedliwia stwier-
dzenie naruszenia, o ktérym mowa w art. 43'° KC.

Bazujac na zafozeniu zblizonym do zaprezentowanego tutaj
Sad oddalit powédztwo powoda dziatajacego pod firma BENCH-
MARK.PL przeciwko abonentowi domeny benchmark.com.pl,
mimo ze ten ostatni faktycznie z domeny korzystat umieszczajac
tam tredci reklamujace osoby trzecie™. Jak trafnie zwrécit uwage
arbiter, do zwolnienia domeny doszto na skutek zaniedbania po-
woda, ktéry byt wczesniej jej abonentem, a tresci zawarte na stro-
nach w spornej domenie nie miaty charakteru konkurencyjnego
wzgledem dziatalnosci powoda. Oznacza to, doda¢ mozna, iz
nie stanowity zagrozenia dla indywidualizujacego charakteru firmy
powoda ani naruszenia takiego jej charakteru.

Szereg rozstrzygnie¢ pozostaje wszakze w zaskakujacej rela-
cji do wymogu zagrozenia lub naruszenia indywidualizujacego
charakteru firmy jako warunku dziafania sprzecznego z art. 43'°
KC. Czasami naruszenie nie zostaje stwierdzone, mimo wyraz-
nego zagrozenia prawa do firmy. Przyktadem jest rozstrzygniecie
w sprawie domeny dentalpoint.pl, w ktérej oznaczenie domeny
byto identyczne do firma powoda (i zarejestrowanego na jego

77 Wyrok z dn. 16 wrzesnia 2005 r. do sprawy 18/05/PA. Por. takze np. wyrok z dn. 16
czerwca 2006 r. do sprawy 58/05/PA, domena audioklan.pl, wyrok z dn. 28 lutego 2006 r.
do sprawy 63/05/PA, domena copix.pl, wyrok z dn. 28 wrzesnia 2007 r. do sprawy 35/07/
PA, domena amica.pl, wyrok z dn. 24 lipca 2008 r. do sprawy 9/08/PA, domeny callan.waw.
pl i callan.com.pl, wyrok z dn. 8 wrzesnia 2009 r. do sprawy 36/09/PA domena $wistak.pl
lub wyrok z dn. 23 kwietnia 2010 r. do sprawy 77/09/PA, domena gerdmadex.pl.

78 Wyrok z dn. 12 grudnia 2007 r. do sprawy 45/07/PA.

rzecz znaku towarowego), a obydwie strony sporu $wiadczyty
ten sam rodzaj ustug na identycznym rynku geograficznym?”.
Podobnie, naruszenia nie stwierdzono w sprawie, w ktérej po-
zwany umiescit na stronach w spornej domenie linki do stron
przedsiebiorcow oferujacych towary konkurencyjne wobec pro-
dukowanych przez powoda, i to mimo ze nazwa domeny byta
identyczna z jego firma i znakiem towarowych chroniacym jego
produkty®.

Z drugiej strony, mato przekonujaco orzeczono naruszenie
prawa do firmy w sprawie domen vogels.pl, vogels.org.pl, vogels.
net.pl i vogels.info.pl®'. Stato sie tak mimo iz, jak podkreslit Sad,
,brak jest danych na temat rodzaju dziatalnosci, ktéra miat prowa-
dzi¢ Pozwany w zwiazku z rejestracja spornych domen, a zatem
nie sposéb stwierdzi¢, czy miataby ona charakter konkurencyjny
z dziafalnoscig Powoda.” Przy uwadze poczynionej przez Sad
niejasnym jest jednak, w jaki spos6b miatoby dojs¢ do naruszenia
indywidualizujacego charakteru firmy na rynku, na ktérym dziata
uprawniony.

Pamietac nalezy, iz w prawo do firmy godzi nie tylko narusze-
nie, ale juz samo zagrozenie indywidualizujacego charakteru firmy.
Nie powinno przy tym chodzi¢ o zagrozenie jedynie potencjalne
i hipotetyczne, ale z drugiej strony zwiazek miedzy dziataniem
abonenta a mozliwoscia naruszenia prawa do firmy nie musi by¢
konieczny i nieunikniony. W praktyce rozgraniczenie zagrozenia
realnego od nierealnego moze nasuwac trudnosci.

Dla przykfadu, w sprawie domeny as.24.pl, w ktérej Sad uznat
naruszenie prawa do firmy przez abonenta, do$¢ zaskakujaco przy-
jeto, ze do naruszenia prawa do firmy doszto, poniewaz , nie mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, ze zachowanie pozwanego polegajace
na posiadaniu i korzystaniu z domeny AS24 nie zagraza interesom
firmy Powodow”#. Takie sformutowanie sugeruje, ze dziatanie
jest sprzeczne z prawem, kiedy nie mozna wykluczy¢ zagrozenia
prawa do firmy, a nie kiedy wykazane zostanie istnienia takiego za-
grozenia. Rozumowanie takie prowadzitoby wszakze do sprzecz-
nej z art. 43'° KC absolutyzacji prawa do firmy. Sformutowanie
uzyte przez Sad przede wszystkim byto wszakze nieprecyzyjne,
poniewaz w omawianej sprawie miafo miejsce realne zagrozenie
prawa do firmy. Abonentem spornej domeny byt bowiem prezes
konkurenta uprawnionego. Ten drobny, mogloby sie wydawac,
szczeg6t urealnit teze powoda, iz istnieje duze prawdopodobieri-
stwo (zagrozenie) naruszenie prawa do firmy przysztymi dziata-
niami pozwanego®’.

W innych sprawach realno$¢ naruszenia indywidualizujacego
charakteru firmy byta duzo bardziej problematyczna. Za przy-
ktad postuzy¢ moze sprawa domen nikeid.pl i nikeid.com.pl,
w ktérej uznano, ze prawo do firmy naruszone zostaje juz na
skutek ustalenia przez abonenta wartoéci domeny i wystawienie
jej na sprzedaz w serwisie Allegro®. Podobnie w sprawie domen

79 Wyrok z dn. 20 stycznia 2009 r. do sprawy 39/09/PA.

% Wyrok z dn. 30 wrzesnia 2010 r. do sprawy 55/08/PA.

8 Wyrok z dn. 4 marca 2011 r. do sprawy 54/10/PA. Z tego zreszta powodu w sprawie tej
nie stwierdzono dokonania czynu nieuczciwej konkurencji.

8 Wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 19/06/PA.

8 Podobnie w wyroku z dn. 26 kwietnia 2007 r. do sprawy 2/07/PA, domena exponet.pl.
Zblizona sytuacja zachodzita np. w sprawie domen kenwood.pl oraz kenwood.com.pl, wyrok
zdn. 21 grudnia 2007 r. do sprawy 4/07/PA, w sprawie domeny darboven.com.pl, wyrok z dn.
5 grudnia 2007 r. do sprawy 31/07/PA oraz w sprawie domeny biznesplatforma.pl, wyrok
zdn. 7 lipca 2010 r. do sprawy 70/09/PA.

¥ Wyrok z dn. 5 kwietnia 2007 r. do sprawy 53/06/PA. Domena zatem nie identyfikowata
zadnego podmiotu, a takie uzywanie jej przez pozwanego z pewnoscia nie ograniczato jej
funkcji odrézniajace;.
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carpartner.pl, carpartner.com.pl, car-partner.pl oraz car-partner.
com.pl stwierdzono naruszenie prawa do firmy, mimo iz abo-
nent wykorzystywat strony z nig zwigzane do reklamowania domu
wypoczynkowego w Butgarii, ktérego byt wiascicielem, a zatem
tre$¢ stron nie wptywata w zaden sposéb na indywidualizujacy
charakter oznaczenia, ktérym postuguje sie (na swoim rynku)
powo6d®.

Z perspektywy przedstawionych tu uwag problematyczne sa
tez rozstrzygniecia, w ktérych stwierdzono zagrozenie prawa do
firmy, mimo Ze zwiazek miedzy rejestracja domeny a niebezpie-
czefistwem ugodzenia w indywidualizujacy charakter oznacze-
nia powoda byt watty i wymagat ziszczenia sie szeregu przestanek
niemozliwych do wykazania w chwili orzekania. Sytuacja taka
dotyczy zwtaszcza domen zarejestrowanych ale niewykorzysty-
wanych przez pozwanego. Przyktadem moze by¢ sprawa domen
goretex.pl i gore-tex.pl. Wedtug arbitra rozstrzygajacego ten spér
prawa powoda do firmy zostaty naruszone, mimo ze pozwany
w zaden sposéb nie korzystat ze spornych domen i nie miat
zwiazku z ktérymkolwiek z konkurentéw powoda®. O rozstrzyg-
nieciu najwyrazniej zadecydowato domniemanie, iz rejestracja
domeny odpowiadajacej renomowanej firmie stanowi zagrozenie
dla jej indywidualizujacego charakteru®. Zgodnie z tym zafoze-
niem, przynajmniej w przypadku firm renomowanych, prawo
do ich uzycia (bez wzgledu na cel i kontekst) przystuguje tylko
uprawnionemu. Innymi stfowy kazda rejestracja domeny odpo-
wiadajacej takiej firmie zaktada naruszenie prawa do niej i prze-
rzuca na abonenta obowigzek udowodnienia, iz do naruszenia
nie doszto. Jeszcze dalej droga tego rodzaju rozumowania po-
szedt Sad rozstrzygajac sprawe domeny lug.pl. Uznat w niej bo-
wiem, ze kazda rejestracja domeny (jakiekolwiek uzycie firmy
bez zgody uprawnionego) stanowi naruszenie prawa do firmy®.
Takie rozumienie zagrozenia prawa do firmy nieproporcjonalnie
rozszerza to pojecie i ochrone udzielang uprawnionym.

Duzo ostrozniej do argumentu zagrozenia prawa do firmy
podszedt Sad w sprawie domen mobyland.pl oraz mobyland.
com.pl, identycznych do firmy powoda®. Zbiezno$¢ oznaczeri
oczywiscie przemawiata przeciwko pozwanemu. Ten jednak
umiescit na stronie internetowej w spornej domenie informacje,
ze zamierza uruchomi¢ tam serwis poswiecony artyscie Moby
i nie ma zwiazkéw z powodem. Do informacji tej dodat link pro-
wadzacy do strony powoda. W tych warunkach arbiter uznat, iz
powdd nie byt w stanie wykaza¢ chocby zagrozenia prawa do
firmy, mimo uzycia przez pozwanego oznaczenia do niej iden-
tycznego. Zastosowat zatem wymég udowodnienia przez powoda
realnosci zwiazku pomiedzy aktualnym stanem rzeczy a naru-
szeniem prawa do firmy w przewidywalnej przysztosci.

Za zdecydowanie zbyt mocno zawezajace prawo do firmy uzna¢
nalezy natomiast rozstrzygniecie w sprawie domeny rama.pl. Arbiter
nie stwierdzit w niej naruszenia, mimo ze abonent umiescit na stronie
internetowej w spornej domenie linki do stron produktéw wytwa-
rzanych przez konkurentow powddki, a zatem niebezpieczeristwo
ostabienia funkgji indywidualizujacej firmy byto olbrzymie®.

% Wyrok z dn. 3 wrzesnia 2009 r. dot. sprawy 14/09/PA.

% Wyrok z dn. 27 listopada 2007 r. do sprawy 17/07/PA.

% Bardzo podobnie wyrok z dn. 15 stycznia 2009 r. do sprawy 31/08/PA, domeny yamaha.
pli yamaha.com.pl, wyrok z dn. 28 stycznia 2009 r. do sprawy 36/08/PA, domena Orange.
pli wyrok z dn. 26 listopada 2009 r. do sprawy 47/09/PA, domena yahoo.com.pl.

% Wyrok z dn. 24 kwietnia 2006 r. do sprawy 62/05/PA.

% Wyrok z dn. 12 lipca 2010 r. do sprawy 82/09/PA.

% Wyrok z dn. 8 stycznia 2010 r. do sprawy 52/09/PA.

B) Naruszenie débr osobistych

W przypadku oséb fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci go-
spodarczej zarzut naruszenia dotyczy¢ moze w praktyce zwtasz-
cza zniestawiajacego uzycia w nazwie domeny imienia, nazwiska
lub pseudonimu uprawnionego. W przypadku przedsiebiorcéw
naruszenie dobr osobistych przejawia sie przede wszystkim dzia-
taniami godzacymi w renome (dobra stawe) oznaczenia, ktérym
postuguje sie przedsiebiorca.

Podkresli¢ nalezy, iz o sprzecznosci z dobrami osobistymi de-
cydowac powinno nie samo uzycie oznaczenia uzywanego przez
inng osobe, lecz uzycie go w sposéb specyficzny, nacechowany
zta wiara. O naruszeniu nie powinien zatem przesadza¢ sam fakt
wystawienia domeny na sprzedaz, chyba ze abonent kieruje oferte
do uprawnionego z sugestia, iz brak zgody na zakup skutkowac
bedzie umieszczeniem na stronie powiazanej z ta domena tresci
godzacych w dobre imie i reputacje uprawnionego. Na tej wias-
nie zasadzie oddalone zostato powé6dztwo w sprawie domeny
michnik.pl”’. Pow6d domagat sie w niej stwierdzenia narusze-
nia swoich débr osobistych poprzez rejestracje spornej domeny
i umieszczenie oferty jej sprzedazy w Gazecie Wyborczej. Sad
w skfadzie autora tych stéw stwierdzit jednak, Zze zadanie pozwu
jest przedwczesne, poniewaz strony internetowe powiazane z tq
domena nie zawieraja zadnych tredci. Nie mozna wiec stwier-
dzi¢, czy sposéb korzystania z domeny narusza prawa osobiste
powoda, czy tez zawiera tresci stuzace ochronie tych débr oso-
bistych (sympatyzujace z uprawnionym) lub tez odnosi sie do
osoby trzeciej (np. innej osoby o tym samym nazwisku). W tych
warunkach rejestracja spornej domeny uznana zostata za zgodne
z prawem korzystanie przez abonenta z wolnoci wypowiedzi®”.

Zblizone rozstrzygniecie zapadto w sprawie domeny olsztyn.
pl, w ktérej Sad orzekt, ze nie doszto do naruszenia débr jed-
nostki samorzadu terytorialnego, poniewaz na stronie w spor-
nej domenie umieszczane zostaty jedynie prawdziwe informacje
na temat miasta®. Sad najprawdopodobniej orzektby jednak
inaczej, jesli tresci zawarte na stronie powiazanej ze sporng do-
mena zniestawiatyby uprawnionego lub wskazywatyby na jego
nieprawdziwe cechy lub powiazania. Opierajac si¢ na zblizo-
nym rozumowaniu Sad stwierdzit naruszenie débr osobistych
w sprawie domeny pzw.pl, w ktérej powéd — Polski Zwiazek
Wedkarski — zadat stwierdzenia naruszenia swoich praw, po-
niewaz pozwany abonent wykorzystywat ja jako tacznik ze swo-
imi stronami, ktére po czesci stuzyly dziatalnosci zblizonej do
prowadzonej przez powoda, a po czesci celom komercyj-
nym®. W istocie takie dziatanie pozwanego tworzyto wrazenie
zwiazkéw powoda z pozwanym i dziatalnoscia komercyjna, co
mogto by¢ poczytane jako godzace w renome Zwiazku Wed-
karskiego. Podobnie w sprawie o domene gazetapraca.pl Sad
stwierdzit naruszenie dobra osobistego powoda (renomy tytutu
prasowego) poprzez sprzeczne z prawem ochronnym na znak
towarowy ,gazeta praca” prowadzenie na stronach w spornej
domenie dziafan konkurencyjnych wzgledem prowadzonych

9" Wyrok z dn. 29 pazdziernika 2007 r. do sprawy 26/07/PA.

92 Kwestia naruszenia débr osobistych nie zostata poruszona w wyroku z dn. 9 maja 2006
r. do sprawy 67/05/PA, domena polmos.pl, w ktérej sytuacja byta analogiczna - pozwany
wystawit na sprzedaz domene stanowiacej oznaczenie (chronione znakiem towarowym)
przystugujace powodowi.

% Wyrok z dn. 19 sierpnia 2008 r. do sprawy 4/08/PA.

% Wyrok z dn. 28 kwietnia 2006 r. do sprawy 65/05/PA, domena pzw.pl.
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przez powoda®. Takie powiazanie postrzegane mogto by¢ jako
ostabiajace jakos¢ tresci rozpowszechnianych przez uprawnio-
nego. Kolejnym przyktadem ewidentnego naruszenia débr oso-
bistych moze by¢ sprawa domeny mercedes.com.pl, w ktorej
umieszczone na spornej stronie informacje nie tylko stawiaty
uprawnionego w niekorzystnym Swietle, ale, przede wszystkim,
byly w duzej mierze nieprawdziwe®. Trafnie tez Sad przyjat
w sprawie domeny zyrtec.pl, iz umieszczenie przez abonenta
anonséw towarzyskich w spornych domenach godzi w renome
koncernu farmaceutycznego produkujacego lek o nazwie toz-
samej z nazwa spornej domeny?’.

W niektérych sprawach stwierdzenie naruszenia prawa do firmy
byto jednak zaskakujace. Za takie uzna¢ mozna rozstrzygniecie
w sprawie domeny gmail.com.pl®®. Arbiter uznat w niej, ze abo-
nent naruszyt prawa Google do renomy na rynku, mimo Ze ten
wykorzystywat sporna domene jedynie na swoje prywatne po-
trzeby. Podobnie w sprawie domeny playmobil.pl stwierdzono
naruszenie renomy powoda poprzez rejestracje domeny iden-
tycznej z chronionym na jego rzecz znakiem towarowym, mimo
ze pozwany w zaden sposéb z niej nie korzystat”. W obydwu
tych sprawach zagrozenie renomy powoda oparte byto na nie-
weryfikowalnych domniemaniach i daleko idacych spekulacjach.
Sad znéw dokonat zatem absolutyzacji oznaczer renomowanych,
nie wymagajac udowodnienia zadnego konkretnego naruszenia
sfery dobr chronionych.

Klopotéw interpretacyjnych nastrecza¢ moga tez trzy inne, spe-
cyficzne kwestie.

Pierwsza dotyczy rozgraniczenia naruszenia prawa do firmy
od naruszenia débr osobistych przedsigbiorcy. Przyktadem moze
by¢ sprawa domeny dominet.org.pl'®. Abonent przez pewien
czas wspétpracujacy z powodem, ktdrego firma byfa identyczna
z elementem odr6zniajacym nazwy domeny, po zakofczeniu
wspdtpracy zamieszczat na stronach w spornej domenie tredci
zniestawiajace powoda. Nie byto watpliwosci, kto jest zniesta-
wiany, a zatem nie doszto do ograniczenia funkgji indywidualizu-
jacej firmy. Z drugiej strony wyraznie doszto do naruszenia débr
osobistych przedsiebiorcy. Tymczasem w rozstrzygnieciu uznano,
iz naruszone zostaty nie tylko dobra osobiste powoda, ale przede
wszystkim prawo do firmy.

Drugi rodzaj watpliwosci rodzi¢ moze sytuacja, kiedy domena
odpowiadajaca oznaczeniu produktu (np. znakowi towarowemu)
zarejestrowana jest na rzecz nieautoryzowanego dystrybutora,
co zostaje uznane za naruszenie renomy dystrybutora autoryzo-
wanego. Na ogdét dziatanie takie sprawia¢ bedzie nieprawdziwe
wrazenie, iz to abonent domeny jest autoryzowanym przedsta-
wicielem producenta, co przemawia za naruszeniem renomy
uprawnionego'”'. Wrazenie takie (a zatem naruszenie renomy)
nie powstanie natomiast wtedy, gdy abonent nie tworzy wraze-

% Wyrok z dn. 13 listopada 2006 r. do sprawy 39/06/PA.

% Wyrok z dn. 30 listopada 2006 r. do sprawy 22/06/PA, domena mercedes.com.pl.

9 Wyrok z dn. 15 kwietnia 2008 r. do sprawy 61/07/PA.

% Wyrok z dn. 2 sierpnia 2007 r. do sprawy 9/07/PA.

9 Wyrok z dn. 14 kwietnia 2008 r. do sprawy 56/07/PA.

1% Wyrok z dn. 5 marca 2007 r. do sprawy 76/06/PA.

10" Sytuacja taka zachodzita np. w sprawie rozstrzyganej wyrokiem z dn. 17 grudnia 2009 r.
do sprawy 56/09/PA, domeny lumix.pl, lumix.com.pl i toughbook.com.pl. Dos¢ zaskakujaco
arbiter w ogéle nie odnidst sie wszakze do oceny sprawy z tej perspektywy, a strony o to nie
whioskowaty.

nia pozostawania z uprawnionym w relacji, ktéra w istocie nie
istnieje’?%.

Trzecia watpliwos¢ dotyczy pytania, czy préba odsprzedania
uprawnionemu do oznaczenia domeny za cene przewyzszajaca
koszt utrzymania domeny godzi w renome przedsiebiorstwa. Ar-
bitrzy udzielaja na tak postawione pytanie odpowiedzi twierdza-
cej, co uzasadnione jest pasozytniczym charakterem dziatania
abonenta. Szkodzi¢ moze ono renomie uprawnionego w sytua-
qji, kiedy ten zgodzitby sie przekaza¢, w ramach wynagrodzenia
za cesje domeny, cze$¢ wartosci tej firmy abonentowi. W przy-
padku tego rodzaju propozycji odkupu domeny zagroZenie débr
osobistych uprawnionego jest zatem wyrazne i bezposrednie.

192 Wyrok z dn. 8 marca 2010 r. do sprawy 74/09/PA, domena bisazza.pl, bisazza.com.pl,
bisazza-instalation.pl.
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