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ROZSTRZYGANIE SROROW DOMENOWYCH PRZEZ
CENTRUM ARBITRAZU [ MEDIAC]I WIPO

1. Domena internetowa jako oznaczenie odrézniajace

oczatkowo podstawowa funkcja domen internetowych byta

lokalizacja stron WWW w Internecie, jednak z chwila, gdy

Internet i domeny internetowe zaczety by¢ na masowa skale
wykorzystywane w celach komercyjnych, nazwy domenowe staty
sie istotnymi oznaczeniami odrézniajacymi, a nawet znakami to-
warowymi, pozwalajacymi na identyfikacje przedsiebiorcow oraz
oferowanych przez nich towaréw i ustug'.

Posiadanie ,intuicyjnej” domeny internetowej jest cennym na-
rzedziem marketingu i reklamy, pozwalajacym m.in. na fatwiejsze
pozyskiwanie klientéw (np. wielu uzytkownikéw Internetu przy-
zwyczajonych jest do korzystania z domen z sufiksem ,,.com”,
a w ich $wiadomosci funkcjonuje oczekiwanie, iz po wpisaniu po
prefiksie ,www” nazwy przedsiebiorstwa albo brzmienia ozna-
czenia, pod ktérym oferowane sg okreslone towary lub ustugi,
a nastepnie sufiksu ,,.com”, pojawi sie strona danej firmy lub sklep
internetowy oferujacy poszukiwane dobra), dlatego tez domeny
staty sie przedmiotem obrotu handlowego.

Dostrzezenie w nazwach domenowych istotnej wartosci han-
dlowej doprowadzito do powstania zjawiska piractwa domeno-
wego (ang. cybersquatting), polegajacego na rejestrowaniu domen
z uzyciem znanych znakéw towarowych w celu ich pézniejszego
odsprzedania z zyskiem wiascicielowi znaku, badZz w celu za-
blokowania dostepu do Internetu konkurencyjnym przedsiebior-
com?. Pojawity sie takze liczne spory miedzy przedsiebiorcami
postugujacymi sie w obrocie, w tym w Sieci, podobnymi: fir-
mami, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami odréznia-
jacymi’.

2. Arbitraz w sprawach domen internetowych

Rozstrzyganie sporéw o domeny odbywa sie przede wszystkim
w drodze arbitrazu®. Powstanie sadownictwa arbitrazowego,
dedykowanego rozstrzyganiu sporéw o domeny internetowe
wiaze sie z problemami w dochodzeniu roszczer z tych sporéw
wynikajacych, polegajacymi przede wszystkim na braku odpo-

' Wiecej na ten temat: M. Kondrat, Ochrona znakéw towarowych przed naruszeniami w Inter-
necie, Warszawa 2008. Odnosnie orzeczen polskiego Sadu Polubownego ds. Domen Inter-
netowych w zakresie naruszen praw ze znakéw towarowych poprzez uzycie ich w nazwach
domenowych zob.: K. Felchner, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w orzeczni-
ctwie polskiego Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych, Monitor Prawniczy nr 1/2008.

2 M. Kondrat, Domeny internetowe a znaki towarowe, http://www.uprp.pl/NR/rdonlyres/
06EE7B41-0984-445C-8112-4B43F4D89BA7/647/domenyinternetoweaznakitowarowe-
UPRP_1698793361.pdf, 07.01.2011r.

* Poczatek tzw. goraczki domen (ang. Internet domain name goldrush), czyli pojawienia sie
ogromnej liczby sporéw o domeny przypadt na rok 1994.

4 Na ten temat: M. Kondrat, Ochrona znakéw..., s. 166 — 195.

wiednich norm w ustawodawstwach krajowych oraz trudnosciach
w okredleniu prawa wiasciwego i jurysdykcji (w polskim prawie,
podobnie jak w wigkszosci krajéw Unii Europejskiej, brak jest
odrebnego uregulowania zjawiska piractwa domenowego i spo-
sobéw przeciwdziatania naruszeniom oznaczer odrézniajacych
w Internecie).

Najwieksza popularnoscia cieszy sie arbitraz domenowy we-
dtug Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporéw Domenowych
— Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP),
opracowanych przez ICANN (ang. Internet Corporation for As-
signed Names and Numbers) we wspdtpracy ze Swiatowa Orga-
nizacja Whasnosci Intelektualnej (ang. World Intellectual Property
Organization — WIPO), a wigkszos¢ sporéw domenowych trafia
do Centrum Arbitrazu i Mediacji przy WIPO (dalej jako: WIPO
AMC), ktére — zgodnie z UDRP — rozstrzyga spory dotyczace
domen w domenach rodzajowych: .com, .org, .net, .biz, .info, .aero,
.coop, .museum, .name, a takze niektérych domenach krajowych
wykorzystywanych komercyjne, np. .tv (jest to domena krajowa
panstwa Tuval, ale wykorzystywana komercyjnie dla podmiotéw
zwigzanych z mediami, w tym telewizja)°.

3. Normy o charakterze materialnoprawnym - Jednolite Za-
sady Rozstrzygania Sporéw Domenowych ICANN

Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporéw Domenowych (UDRPY’,
obowiazujace od 24 pazdziernika 1999 r., stosowane sg przez
wszystkie podmioty, ktére rejestruja nazwy domenowe i sg auto-
ryzowane przez ICANN. UDRP stanowia element umowy o re-
jestracje i utrzymanie domeny, co oznacza, ze kazdy, na czyja
rzecz dokonano rejestracji domeny, zobowiazany jest poddac
sie rozstrzygnieciu autoryzowanego przez ICANN panelu arbitra-
zowego, w razie, gdy osoba trzecia zgtosi przed takim panelem
roszczenia dotyczace tej domeny.

Najwieksza zaleta UDRP jest to, ze zawierajg normy o charak-
terze materialnoprawnym, ustanawiajace czytelne reguty, zgod-
nie z ktérymi arbiter rozpoznajacy skarge decyduje o orzeczeniu
na korzys¢ skarzacego lub o oddaleniu skargi.

5 Oficjalna strona internetowa Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.int/amc/
en/index.html, 07.01.2011r.

® Wedtug badan przeprowadzonych przez M. Ceista, profesora Uniwersytetu w Ottawie, ktéry
przeanalizowat 3400 réznych rozstrzygnie¢ sporéw domenowych az 58% wszystkich sporéw
rozstrzyganych jest przez Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO. Co wiecej — az w 82% przypad-
kéw arbitrzy tegoz Centrum orzekli na korzyé¢ wiadcicieli znakéw towarowych. Zob. M. Geist,
Fair.com?, http:/aix1.uottawa.ca/~geist/geistudrp.pdf, 07.01.2011r.

7 Pefny tekst w jezyku angielskim: http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm, 07.01.2011r.
Oméwienie regulacji UDRP: M. Kondrat, Ochrona znakéw..., s. 168-172.
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Korzystne dla skarzacego rozstrzygniecie moze zapas¢, jezeli wy-
kaze on istnienie wszystkich przestanek opisanych w Paragrafie 4(a)
UDRP, tj.:

1) zarejestrowana domena jest identyczna lub podobna w spo-
s6b wprowadzajacy w bfad do znaku towarowego, do kt6-
rego prawa ma skarzacy;

2) podmiot, na rzecz ktérego dokonano rejestracji, nie ma
tytutu prawnego do nazwy domeny;

3) domena zostafa zarejestrowana i jest uzywana w ztej
wierze.

Odnosnie pierwszej z przestanek wskaza¢ nalezy, iz z orzecz-
nictwa Centrum Arbitrazu i Mediacji przy WIPO w zasadzie jed-
nolicie wynika, iz oznaczenie rodzajowe, np. “.com” lub symbol
domeny krajowej np. ,.pl”, “.tv”, nie ma zdolnosci odrézniaja-
cej, zatem nie moze stuzy¢ do odréznienia nazwy domenowej
od znaku towarowego. Jesli panel orzekajacy uzna, iz gtéwny
trzon nazwy domenowej, czyli domena drugiego stopnia jest
identyczna lub tudzaco podobna do chronionego znaku towa-
rowego innego podmiotu, to zaden dodatek, jak ,www”, czy
tez oznaczenie rodzaju domeny pierwszego stopnia, jak ,.com”,
,-pl”, nie ma zadnego wptywu na ogélne wrazenie, jakie odnosi
odbiorca widzac gtéwna czes¢ spornej domeny.

Jednoczesnie w orzeczeniach WIPO AMC wskazano, ze wia-
czenie w catosci cudzego znaku towarowego do nazwy wiasnej
domeny internetowej jest wystarczajace do uznania, Zze nazwa
spornej domeny jest identyczna lub w sposéb wprowadzajacy
w btad podobna do zarejestrowanego znaku towarowego skar-
73cego, np. w sprawie z powddztwa Quixtar Investments Inc.
przeciwko Dennis Hoffman, panel orzekajacy uznat, iz znak to-
warowy QUIXTAR i nazwa domeny quixtarmortgage.com sg iden-
tyczne z prawnego punktu widzenia®. Dodatkowe litery lub stowa
w nazwie domeny nie powoduja, ze nazwa domeny nie moze
by¢ uznana za mylaco podobna do zarejestrowanego znaku to-
warowego’.

W sprawie Banconsumer Service, Inc. przeciwko Mary Langthorne,
Financial Advisor™®, panel orzekajacy uznat, iz — wbrew twierdze-
niom pozwanego — uprawniony z zarejestrowanego znaku towa-
rowego nie musi wykazac “prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad”. W oparciu o Paragraf 4 (a) (i) UDRP kwestia identycz-
nosci lub wprowadzajacego w bfad podobieristwa jest oceniana
wylacznie w oparciu o poréwnanie znaku towarowego powoda
i alfanumerycznego ciggu znakéw tworzacego sporna nazwe
domenowa''. Pozostaje zatem nieistotny dla oceny zasadnosci
skargi fakt, czy konsumenci mogliby unikna¢ pomytki zapozna-
jac sie z zawartoscia strony internetowej pozwanego'?.

Gdy chodzi o druga przestanke, uzasadniajaca uwzglednienie
skargi (tj. podmiot, na rzecz ktérego dokonano rejestracji, nie ma
tytutu prawnego do nazwy domeny), udowodnienie jej zaistnie-
nia przez powoda opiera sie przede wszystkim na wykazaniu,
Ze to on, a nie pozwany, jest uprawniony do danej nazwy (ma
prawo lub interes prawny). Ponadto powdd winien zaprzeczy¢

8 WIPO Case No. D2000-0253

° Cellular One Group v. Paul Brien, WIPO Case No. D2000-0028..

"9 WIPO Case No. D2001-1367.

" Tak w sprawie WIPO nr D2000-1525 z powédztwa Magnum Piering, Inc. v. The Mudja-
ckers and Garwood S. Wilson, Sr.

"2 InfoSpace.com, Inc. v. Delighters, Inc. d/b/a Cyber Joe’s Internet Café, WIPO Case No.
D2000-0068.

istnieniu takiego prawa po stronie pozwanego. W ten sposéb
ciezar dowodu zostaje w tym zakresie przerzucony na pozwa-
nego'®, ktéry moze sie powotywa¢ m.in. na zwiazki z powodem
i jego zgode na uzywania znaku towarowego w nazwie domeny,
ewentualnie fakt, iz pod taka nazwa jest znany w obrocie (np. od
lat uzywa jej jako oznaczenia swojego przedsiebiorstwa).

Najtrudniejsza do udowodnienia i wzbudzajaca najwiecej kon-
trowersji w orzecznictwie jest ostatnia z przestanek, tj. rejestracja
i uzywanie domeny w ztej wierze, bedaca niejednokrotnie przy-
czyna zupetnie rozbieznych ocen panelistéw WIPO AMC.

Zgodnie z Paragrafem 4 (b) UDRP istnienie ztej wiary po stro-
nie pozwanego przyjmowane jest w razie wystagpienia m.in. na-
stepujacych okolicznosci™:

1) pozwany dokonat rejestracji lub nabyt domene przede
wszystkim w celu: zbycia, oddania do korzystania lub
przeniesienia w inny spos6b uprawnien z rejestracji na
skarzacego, bedacego uprawnionym do znaku towaro-
wego lub na konkurenta skarzacego, w zamian za wy-
nagrodzenie przekraczajace udokumentowane koszty
poniesione bezposrednio w zwiazku z domena;

2) pozwany zarejestrowat domene w celu uniemozliwienia
uprawnionemu do znaku towarowego uzycia tego znaku
w domenie, jezeli pozwany podejmuije takie dziatania re-
gularnie;

3) pozwany zarejestrowat domene przede wszystkim w celu
zakt6cenia dziatalnosci gospodarczej konkurenta;

4) przez rejestracje domeny pozwany celowo prébowat, dla
uzyskania korzysci ekonomicznych, zainteresowac uzyt-
kownikéw Internetu swoimi stronami WWW lub innym
miejscem w sieci, przez stwarzanie mozliwosci konfuzji
ze znakiem skarzacego co do pochodzenia, sponsoringu,
powiazan lub popierania swoich stron WWW lub miejsca
w sieci albo towaru lub ustugi znajdujacych sie na stro-
nach WWW lub w innym miejscu w sieci.

Paragraf 4(b) UDRP nie zawiera wyczerpujacego wyliczenia prze-
stanek uzasadniajacych istnienie ztej wiary po stronie pozwanego,
zatem powéd moze takze postuzy€ sie innymi argumentami.

Brzmienie Paragrafu 4(a) (I1) UDRP, stanowigcego, ze sporna
nazwa domenowa zostata zarejestrowana i jest uzywana w ztej
wierze (ang. domain name has been registered and is being used
in bad faith), jednoznacznie wskazuje, iz przepis ten po pierw-
sze zawiera koniunkcje, na co wskazuje uzycie spéjnika “i” (ang.
and), po drugie za$ — odnosi sie zaréwno do czasu przesztego
— ,zostafa zarejestrowana” (ang. has been registered) jak i te-
razniejszego — ,jest uzywana” (ang. is being used). Koniunkcja
w konstrukgji Paragrafu 4(a) (I1l) UDRP wymaga, aby powdd
wykazat zaréwno rejestracje w ztej wierze (ktéra miata miejsce
w blizszej lub dalszej przesztoéci) jak i obecne uzywanie danej
nazwy domenowej w ztej wierze. Aby ustali¢ zta wiare pozwa-
nego, arbiter musi wzia¢ pod uwage okolicznosci odnoszace si¢
zaréwno do samego momentu rejestracji, jak i czasu po jej do-
konaniu, co oznacza, ze nawet w sytuacji, gdy pozwany dokonat
rejestracji w dobrej wierze, a nastepnie — w toku postugiwania

'3 Banconsumer Service, Inc. v. Mary Langthorne, Financial Advisor, WIPO Case No.
D2001-1367.

™ Zob. takze: J. K. Winn, B. Wright, The law of electronic commerce, Aspen Publishers
Online, s. 27-30.



RozsTRZYGANIE SPOROW DOMENOWYCH PRZEZ CENTRUM ARBITRAZU | MEDIAC WIPO

sie sporng nazwa domenowa — przymiot dobrej wiary utracit,
skarga winna zosta¢ oddalona'.

W sprawie Telstra Corporation Limited przeciwko Nuclear Mar-
shmallows® arbiter wskazat ponadto na kolejna istotna kwestie,
a mianowicie, iz kluczowa dla rozstrzygniecia sprawy nie jest oko-
liczno$¢, czy pozwany podejmuje jakiekolwiek czynne dziatania
(ang. positive action) w ztej wierze w odniesieniu do spornej
domeny, ale czy wszystkie okolicznosci sprawy wskazuja na to,
ze pozwany dziata w ztej wierze. R6znica pomiedzy podejmo-
waniem czynnych dziataii w ztej wierze i dziataniu w ztej wie-
rze jest wprawdzie réznica drobna, ale istotna. Znaczenie tegoz
rozréznienia polega na tym, ze koncepcja “uzywania domeny
w zlej wierze” nie jest ograniczona tylko do zachowar czynnych.
Biernos¢, brak dziatania (ang. inaction) moze takze oznaczac
wystepowanie ztej wiary po stronie pozwanego — przyktadem
tego rodzaju biernosci moze by¢ sytuacja biernego posiadania
zarejestrowanej nazwy domenowej, niejako ,blokowania” jej.
W powotanej wyzej sprawie Telstra Corporation Limited prze-
ciwko Nuclear Marshmallows arbiter WIPO AMC uznat, ze takie
wiadnie bierne zachowanie pozwanego nalezy uznac¢ za dowdéd
ztej wiary, o ktérej mowa w Paragrafie 4(a) (1) UDRP, gdyz znak
towarowy powoda jest znakiem o silnej renomie i jest powszech-
nie znany, a pozwany nie przedstawit zadnego dowodu na po-
zostawanie w dobrej wierze, co wiecej — podjat kroki, by zatai¢
swoja tozsamos¢, dziatajac pod nazwa, ktéra nie stanowi firmy
jego przedsiebiorstwa, podat takze fatszywe dane kontaktowe,
tamiac tym samym postanowienia umowy o rejestracje domeny.
W takiej sytuacji panel orzekajacy uznat, iz tego rodzaju bierne
posiadanie domeny spetnia przestanke uzywania domeny w ztej
wierze.

W wielu wypadkach jednak orzeczenia arbitréw WIPO AMC
byly odmienne, tj. przyjmowano, iz mimo rejestracji w zlej wie-
rze, nigdy nie dochodzito do uzywania w ztej wierze. Co do za-
sady pasywne posiadanie domeny moze byc¢ tylko wyjatkowo
uznane za uzywanie w ztej wierze. W wiekszoéci wypadkéw
sam fakt zarejestrowania danej domeny i jej biernego posiada-
nia jest niewystarczajacy. W wielu sprawach rozpatrywanych
przez WIPO AMC z udziatem wiascicieli znanych znakéw towa-
rowych skarga zostata oddalona witasnie z tej przyczyny'’. Po-
zwany moze zatem broni¢ si¢ zarzutem, iz domeny nie uzywat,
nie zamieszczat na niej: zadnych materiatéw, reklam lub ogto-
szefi, linkéw do innych stron oraz, ze nie oferowat jej nikomu
na sprzedaz. Proponowanie spornej domeny na sprzedaz, nawet
osobie trzeciej (czyli nie samemu witascicielowi znaku lub jego
konkurentowi) zazwyczaj jednoznacznie wskazuje na zfa wiare
pozwanego'®.

' Zob. orzeczenia w sprawach WIPO: D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear
Marshmallows; D99-0001 World Wrestling Federation Entertainment Inc. v. Michael Bos-
man; D2000-0704 Dow Jones & Company, Inc. v. The Hephzibah Intro-Net Project Limited;
D2000-0308 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford v. D.R. Seagle;
D2000-0237 Baby Creysi Of America, Inc., et al v. Asesoria en Computo Integral; D2000-
0507 British Sky Broadcasting Limited v. Domain Reservations.

'® WIPO Case No. D2000-0003. Na temat tej sprawy: M. Kondrat, Ochrona znakéw...,
s. 177.

7 Por. orzeczenia w sprawach WIPO: D2001-0796 Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Ma-
nageware; D2001-0003 Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited; WIPO Case No.
D2002-0148 PRL USA Holdings, Inc. v. Polo; D2002-0352 NIKE Inc. v. Crystal International.

'8 Por. Paragraf 4(b) UDRP oraz orzeczenia w sprawach: Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s
Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000); Porsche Cars North America, Inc. v. Spencer, 55
U.5.P.Q.2d 1027 (E.D. Cal. 2000); Morrison & Foerster LLP v. Wick, 94 F. Supp.2d 1125 (D.
Colo. 2000).

W innych sprawach panel orzekajacy uznat, ze umieszczanie
lub zezwalanie osobie trzeciej na umieszczanie na spornej stro-
nie internetowej reklam majacych przyciagnac uzytkownikéw
Internetu takze bedzie traktowane za dziatanie w ztej wierze,
bowiem jest dokonywane w celu osiagniecia zysku poprzez wy-
korzystanie podobieristwa do znaku towarowego powoda'.

Argumentem przemawiajacym za uznaniem pozwanego jako
dziatajacego w ztej wierze jest unikanie kontaktu z powodem na
etapie przed wniesieniem skargi, w szczegdlnosci — brak odpowie-
dzi na wezwanie do zaprzestania naruszen (ang. cease and desist
letter)®.

Dowodem ztej wiary pozwanego moze by¢ takze zawartos¢ spor-
nej strony internetowej, np. reklamy konkurencyjnych produktéw
lub ustug, materiaty pornograficzne lub linki do tego typu stron.

Jak istotng, a jednoczesnie trudng do wykazania, przestanka
jest zta wiara po stronie pozwanego w czasie rejestracji domeny
i péZniejszego jej uzywania obrazuje sprawa NIKE Inc. przeciwko
Crystal International®'. Spér dotyczyt domen: nikegolf.net, nike-
men.com, nikepark.com, nikepark.net nikeshops.com. Wydawac
by sie mogto oczywistym, ze tego rodzaju nazwy domenowe
stanowig naruszenie praw do znaku towarowego NIKE Inc. Tym-
czasem skarga NIKE zostata oddalona na gruncie nieudowodnie-
nia przestanki ztej wiary. Arbiter uznat, iz nie ma dowodéw na
to, ze pozwany podejmowat dziatania, o ktérych mowa w Para-
grafie 4 (b) UDRP. Co wiecej — stwierdzit, iz niemoznos¢ przy-
pisania dziataniom pozwanego przymiotu dobrej wiary sama
w sobie jest niewystarczajaca do ustalenia ztej wiary??. Powdd
w tej sprawie argumentowat, ze pozwany zarejestrowat domene
w celu uniemozliwienia uprawnionemu do znaku towarowego
uzycia tego znaku w domenie, co stanowi o tym, iz zarejestro-
wat i uzywat domeny w ztej wierze. Arbiter uznat jednak, ze
,uzywanie” oznacza co$ wiecej niz tylko rejestracje domeny i dla
spetnienia przestanki ztej wiary musi by¢ wykazane uzycie w cza-
sie wszczecia postepowania zgodnie z regutami UDRP. W opi-
nii panelu orzekajacego w tej sprawie samo bierne posiadanie
domeny jest niewystarczajace. Arbiter powofat sie przy tym na
podobne sprawy z udziatem znanych firm, w ktérych powodo-
wie nie uzyskali ochrony ze zblizonych powodéw: Koninklijke
Philips Electronics N.V. przeciwko Manageware, sprawa WIPO
nr D2001-0796; Koninklijke Philips Electronics N.V. przeciwko
Relson Limited, sprawa WIPO nr D2001-0003 oraz PRL USA Hol-
dings, Inc. przeciwko Polo, sprawa WIPO nr D2002-0148. Jed-
noczesnie zas — co ciekawe — panel orzekajacy wskazat, ze nazwa
,Nike” nie jest wymyslna czy szczegdlnie charakterystyczna, gdyz
Nike byfa starozytna grecka boginia zwyciestwa.

Pozwany, chcac zachowac sporng domene, winien sporzadzi¢
odpowiedZ na skarge, zarzucajac w niej, ze powdd nie wykazat
istnienia okolicznosci okreslonych w Paragrafie 4(a) (1), (1), (IIl)
UDRP uzasadniajacych uwzglednienie skargi. Zgodnie z Para-
grafem 4(c) pozwany, domagajac sie oddalenia skargi, winien wy-
kazac istnienie co najmniej jednej z ponizszych przestanek:

19 Zob. sprawy WIPO D2000-0075 InfoSpace.com, Inc. v. Tenenbaum Ofer oraz D2000-0257
LIN Television Corporation v. Home In USA and Home In USA, Inc.

2 Por. orzeczenia w sprawach WIPO: D2000-1623 News Group Newspapers Limited and
News Network Limited v. Momm Amed la,; D2000-1598 Nike, Inc. v. Azumano Travel oraz
D2000-1460 America Online, Inc. v. Antonio R. Diaz.

21 WIPO Case No. D2002-0352. Na ten temat zob.: M. Kondrat, Ochrona znakéw..., s.
179.

22 Zob. WIPO Case No. D2001-0916 Société des Produits Nestlé SA v. Pro Fiducia Treu-
hand AG.
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1) przed powiadomieniem o sporze pozwany uzywat lub
podijat widoczne przygotowania do uzywania domeny
lub nazwy odpowiadajacej domenie w zwiazku z ofe-
rowaniem towaréw lub ustug w dobrej wierze;

2) jako osoba fizyczna, przedsigbiorca lub organizacja, po-
zwany byt powszechnie znany dzieki domenie, nawet
jesli nie nabyt praw do znaku towarowego;

3) pozwany uzywa domeny w sposéb niekomercyjny, bez
zamiaru wprowadzania odbiorcéw w btad w celu uzyska-
nia korzysci ekonomicznych lub bez zamiaru naruszenia
renomy cudzego znaku towarowego.

Nie sa to jedyne zarzuty, ktére podnosi¢ moze pozwany, a je-
dynie przyktadowa lista, majaca utatwi¢ pozwanemu zachowa-
nie praw do domeny. Pozwany nie jest ograniczony ani zakresem
zarzutéw, ani rodzajem dowodéw, jakie moze powotywac.

3. Postepowanie przed Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO
(Mandatory Administrative Proceeding)

Procedura postepowania przed Centrum Arbitrazu i Media-
¢ji WIPO (ang. Mandatory Administrative Proceeding)®* ure-
gulowana jest w Regufach dla Jednolitych Zasad Rozwiazywania
Sporéw Domenowych (ang. Rules for Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy), obowiazujacych od 24 paZdziernika
1999r., a zmienionych w dniu 7 grudnia 2009r.** z moca od
1 marca 2010r. Z t3 datg skargi, odpowiedzi na skargi, a takze
wszelkie inne pisma i zataczniki do nich moga by¢ sktadane
wytacznie w formie elektronicznej, poprzez przestanie ich na
adres poczty elektronicznej: domain.disputes@wipo.int*.
Kwestie proceduralne, dotyczace juz wyfacznie postepowania
przed WIPO AMC, uregulowane s3 w Dodatkowych Regufach
WIPO dla Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporéw Domenowych
(ang. WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dis-
pute Resolution Policy), obowigzujacych od 1 grudnia 1999r%.
Dotycza one m.in. sposobu komunikowania sie z WIPO AMC,
aspektow formalnych wniesienia skargi (forma, dane stron, poda-
nie preferowanej metody komunikacji), doreczenia skargi wraz z za-
tacznikami, weryfikacji skargi pod wzgledem spetnienia wymogéw
formalnych, opfat, wyboru Administratora Sprawy, odpowiedzi
na skarge, procedury wyboru panelu orzekajacego, komunikacji
pomiedzy stronami i panelem orzekajacym, kompetencji pane-
listow, jezyka postepowania (ktérym jest, co do zasady, jezyk
umowy o rejestracje spornej domeny), przestuchar ewentualnych
$wiadkow i stron (w tym w drodze telekonferencji i wideokonfe-
rengji), decyzji arbitra i zdan odrebnych (w wypadku, gdy skfad

% Dane kontaktowe Centrum Arbitrazu i Mediacji przy WIPO: adres e-mail arbiter.mail@
wipo.int, tel. +41 22 338 8247.

# Zmiany weszty w zycie 1 marca 2010r. Zob. http://icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.
htm, 30.01.2011r.

% Rekomendowany rozmiar plikéw zataczonych do jednej wiadomosci e-mail nie moze
przekroczy¢ 10 MB. Jesli rozmiar zatacznikéw jest wiekszy, nalezy je przesta¢ w kilku osob-
nych e-mailach. Catkowity rozmiar jednego wniosku (skargi, pisma) wraz z zatacznikami
nie moze przekroczy¢ 50 MB, z wyjatkiem sytuacji, gdy wiekszy rozmiar zostat uprzednio
ustalony z WIPO AMC ze wzgledu na szczegdlne okolicznosci, np. sprawa dotyczy kilku
spornych domen i przestanie wiekszej ilosci materiatu dowodowego jest niezbedne do pra-
widtowego przeprowadzenia postgpowania.

26 Tred¢ tych zasad dostepna jest pod adresem: www.wipo.int/amec/en/domains/rules/supple-
mental/, 30.01.2011r.

panelu nie jest jednoosobowy) oraz zakomunikowania decyzji
stronom.

Whiesiona przez powoda skarga (oraz zataczniki do niej) prze-
sytana jest przez WIPO AMC na adres poczty elektronicznej po-
zwanego (podany w umowie o rejestracje zawarta z dostawca
ustug internetowych). Wraz ze skarga pozwany otrzymuje takze
formalne zawiadomienie WIPO AMC o jej wniesieniu i wszcze-
ciu postepowania arbitrazowego oraz zasady UDRP. Dodatkowo
WIPO AMC przesyta takze pisemne zawiadomienie o wniesieniu
skargi na adres zamieszkania lub siedziby pozwanego (dostepny
poprzez WHOIS, ewentualnie wskazany przez powoda lub po-
zwanego). Pozwany ma dwadziescia dni kalendarzowych na
whiesienie odpowiedzi na skarge.

Kazdorazowo otrzymanie wiadomosci e-mail przez WIPO AMC,
w szczegblnosci zawierajacej skarge lub odpowiedz na nig, potwier-
dzane jest osobnym komunikatem wysytanym na adres poczty elek-
tronicznej nadawcy (ang. Acknowledgement of Receipt).

Panel orzekajacy (ang. Administrative Panel) moze sktadac sie
z jednego lub trzech niezaleznych i bezstronnych arbitréw. Za-
zwyczaj sprawe rozstrzyga jeden arbiter, jednakze — za dodatkowa
opfata — strony moga zdecydowac o wyborze skfadu trzyosobo-
wego, w ktérym jedna z oséb petni funkcje przewodniczacego.

Jesli odpowiedzZ na skarge nie zostanie wniesiona, panel orze-
kajacy zbada sprawe na podstawie twierdzeri zawartych w skar-
dze oraz dotaczonych do niej dowodéw, a takze dokona oceny
faktu nieustosunkowania sie przez pozwanego do twierdzen po-
woda. W razie, gdy odpowiedZ zostanie wprawdzie wniesiona,
ale po uptywie wyznaczonego terminu, panel orzekajacy zdecy-
duje, czy wzig¢ pod uwage zarzuty w niej zawarte, gdyz decyzja
w tym zakresie podlega swobodnemu uznaniu arbitréw.

Powotane wyzej zasady proceduralne nie okreslaja szczegé-
towo sposobu prowadzenia przez arbitréw postepowania do-
wodowego lub dokonywania oceny dowodéw przedstawionych
przez strony. Paragraf 10 Regut dla UDRP stanowi jednak, iz ar-
biter powinien prowadzi¢ postepowanie w taki sposéb, jaki uzna
za wihadciwy oraz w zgodzie z UDRP oraz Regutami dla UDRP.
Arbiter w zasadzie swobodnie ocenia dopuszczalno$¢, waznos¢,
istotno$¢ i wage dowoddéw zgtoszonych przez strony, aczkolwiek
zawsze winien by¢ on niezalezny i bezstronny. W kazdej spra-
wie strony powinny by¢ traktowane réwno, a kazda z nich winna
mie¢ taka sama mozliwo$¢ zaprezentowania swoich racji.

W niektérych orzeczeniach WIPO AMC sformutowane zostaty
reguty o charakterze proceduralnym, przede wszystkim odwotu-
jace sie do zasady kontradyktoryjnosci. Przyjmuje sie, ze panel
orzekajacy nie powinien orzeka¢ na podstawie argumentéw i do-
wodéw innych niz wskazane przez strony”, zatem rola stron jest
wskazywac: zadania, twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich
poparcie®, a arbiter nie powinien przeprowadzac jakichkolwiek
dowodéw z urzedu. Jednoczesnie za$ dla stwierdzenia faktéw,
z ktérych strona wywodzi skutki prawne nie jest wystarczajace
proste twierdzenie o danym fakcie. Strona, chcac wypehni¢ cia-
zacy na niej obowiazek udowodnienia okreslonej okolicznosci,

7 The Estate of Gary Jennings and Joyce O. Service v. Submarine and J. Ross, WIPO Case
No. D2001-1042.

% Jones Apparel Group, Inc. v. jonesapparelgroup.com, WIPO Case No. D2001-0719;
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, WIPO Case No. D2001-
0348; Club Monaco Corporation v. Charles Gindi, WIPO Case No. D2000-0936; Tyco In-
ternational Services AG and Tyco International (U.S.) Inc. v. Paul Quinn, WIPO Case No.
D2000-1740; Arturo Salice S.p.A. v. Paul Izzo & Company, WIPO Case No. D2000-0537.
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winna poprzec swoje twierdzenia dowodami?, ktérych katalog
w postepowaniu arbitrazowym WIPO jest otwarty, aczkolwiek
— w zwiazku z tym, iz postepowanie odbywa sie przy wykorzy-
staniu Srodkéw komunikacji elektronicznej — w praktyce beda to
zazwyczaj dowody z dokumentéw, wydrukéw komputerowych
lub skanéw, fotografii i réznego rodzaju plikéw elektronicznych.

Panel orzekajacy ma — co do zasady — czternascie dni od daty
jego powotania na wydanie decyzji w sprawie. Decyzja wysy-
tana jest poczta elektroniczna do powoda, pozwanego oraz pod-
miotu, ktéry zarejestrowat sporng domene — w ciagu trzech dni
kalendarzowych od otrzymania jej od arbitra.

Arbiter, uznajac zasadnos¢ roszczen skarzacego, moze orzec
jedynie albo o usunieciu spornej domeny, albo o przeniesieniu reje-
stracji domeny na skarzacego. Arbiter nie powinien zatem decydo-
wac o zadnej formie odszkodowania za nieuprawnione uzywanie
w nazwie domeny cudzego znaku towarowego ani o innych sank-
cjach przewidzianych w ustawodawstwach krajowych.

Z pozwanym musi skontaktowac sie takze dostawca ustug in-
ternetowych, ktéry zarejestrowat domene bedaca przedmiotem
decyzji, z potwierdzeniem decyzji WIPO AMC. Obowiazkiem
rejestratora jest poinformowanie pozwanego, iz decyzja WIPO
AMC zostanie przez niego wykonana nie wczesniej niz w ciagu
dziesieciu dni oraz, Ze nie zostanie wykonana mimo uptywu tego
terminu, jesli w ciagu dziesieciu dni roboczych od jej otrzymania
pozwany ztozy do sadu powszechnego pozew z zadaniem utrzy-
mania domeny (rodzaj powddztwa nie zostat wskazany, gdyz be-
dzie on zalezat od prawa wiasciwego dla danego sporu; wydaje
sie, iz moze by¢ to przede wszystkim powddztwo o ustalenie
prawa do domeny). W wypadku, gdy powddztwo nie zostanie
whniesione w przepisanym terminie, decyzja panelu arbitrazowego
zostaje wykonana, co oznacza utrate przez pozwanego prawa
z rejestracji spornej domeny.

Na kazdy etapie postepowania przed WIPO AMC, ale przed
wydaniem decyzji, mozliwe jest zawarcie przez strony ugody do-
tyczacej spornej nazwy domenowej. W takim wypadku postepo-
wanie arbitrazowe zostaje umorzone. Umorzenie postgpowania
nastepuje takze wéwczas, gdy — przed wydaniem decyzji przez
panel — stafo sie ono zbedne lub nie jest mozliwe jego kontynu-
owanie z jakiegokolwiek powodu.

 Ferrari S.p.A v. Pierangelo Ferrari, WIPO Case No. D2001-1004; Pomellato S.p.A. v. Ri-
chard Tonetti, WIPO Case No. D2000-0493; Corneliani F. lli Claudio e Carlalberto Corneliani
S.p.A. v. Corantos s.r.l., WIPO Case No. D2000-0759.
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