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Prawo wilasnoéci intelektualnej

Ireneusz Matusiak

NAZWE DOMENY INTERNETOWE] ,,.PL”

W dobie spoleczenstwa informacyjnego nazwa domeny internetowej jest
niezbednym narzedziem do rozwoju biznesu i generowania przychodéw
z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Celem artykulu jest przedstawie-
nie mozliwosci zarejestrowania’ i korzystania z nazwy domeny ,,.pl” w spos6b
nienaruszajacy praw innych podmiotéw. Przeprowadzenie czynno$ci wymie-
nionych w artykule stanowi gwarancje bezpiecznego korzystania z domeny
internetowej.

W roku 2022 mija 19 lat od powstania w srodowisku podmiotéw dziatajacych
na forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Sagdu Polubownego ds.
Domen Internetowych (Sad Domen). Zadaniem tego sadu jest zaréwno prowa-
dzenie mediacji, jak i rozpoznawanie sporéw wynikajacych z zawarcia umowy
o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie ,.pl”. Uznajac, ze
nazwa domeny internetowej stanowi istotny instrument rozpoznawania i tozsa-
mosci przedsiebiorcy oraz podmiotéw nieprowadzacych dziatalnosci gospodar-
czej, przyjeto nowe (na tamten okres), w odniesieniu do przepiséw dotyczacych
postepowan prowadzonych przed sadami powszechnymi, zasady zapewniajace
szybka ochrone naruszonych praw: prosta procedura, orzeczenie powinno zo-
sta¢ wydane w terminie 30 dni od przekazania akt arbitrowi, strony kontaktuja

! Okreslenie rejestracja w odniesieniu do nazwy domeny internetowej ,..pl” jest popularne, ale
nie jest prawidlowe, gdyz w istocie chodzi o zawarcie umowy o utrzymanie nazwy domeny
internetowej ,,.pl”. Uzycie okreélenia zarejestrowanie domeny oznaczaé moze jedynie sam fakt
podpisania umowy, a nie dalszego korzystania z nazwy domeny.
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sie z arbitrem za poSrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej, rozpra-
wa gléwna przeprowadzana jest wyjatkowo w sytuacjach okreslonych w regu-
laminie postepowania? na czas sporu nastepuje ,blokada” spornej domeny.
Jednoczesnie na arbitréw i mediatoréw zostaly powolane osoby o uznanym
autorytecie, ktére lacza praktyke biznesu z teorig prawa. Takie uksztaltowanie
Sadu Domen spowodowalo zainteresowanie podmiotéw szukajacych ochrony
przed naruszeniem ich praw w Internecie. Do Sgdu Domen w wymienionym
wczeéniej okresie wplyneto ponad 1000 spraw. Orzeczenia arbitréw pozwolity
ustali¢ zasady obowigzujace podmioty, ktére dopiero zamierzaja zawrze¢ umo-
we o utrzymywanie nazwy domeny internetowej, jak i podmioty, ktére taka
domene wykorzystuja. Niniejszy artykul dotyczy tej pierwszej sytuacji i jego
zadaniem jest przedstawienie informacji, dzieki ktérym zarejestrowanie* do-
meny internetowej nie naruszy przestrzeni praw wylacznych przystugujacych
innym podmiotom. Nie dojdzie zatem do zadnego sporu. Zakres przedmiotowy
opisywanego tematu ograniczono do wybranych czynéw naruszajgcych zasady
wymienione w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’.

1. BADANIE ,,CZYSTOSCI” NAZWY DOMENY INTERNETOWEJ

W orzecznictwie Sgdu Domen podkreéla sie, Ze podmiot planujacy zawarcie
umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej ,.pl” nie jest zobowig-
zany do analizy wszystkich dostepnych (czyli takich, ktore jeszcze nie zosta-
ly zarejestrowane) nazw domen internetowych. Obowiazuje bowiem zasada
pierwszenstwa w rejestracji domen ,first come”, ,first served”). Celem tej zasa-
dy jest takze to, ze kazda domeng internetowa mozna zarejestrowac tylko raz,
a wiec nie mogg istnie¢ dwie identyczne domeny internetowe. Zasada ta nie jest
jednak nieograniczona. W sytuacji naruszenia praw wylacznych innych pod-
miotéw, w szczegolnosci takich jak prawo ochronne na znaki towarowe, autor-
skie prawa majatkowe i osobiste, dobra osobiste lub naruszenia zasad uczciwej
konkurencji, podmiot, ktéry wczesniej zawarl umowe o utrzymywanie nazwy
domeny internetowej, nie moze liczy¢ na ochrong, co wiecej, powinien liczy¢
sie z mozliwoscia rozwigzania tej umowy. W sprawie 28/05/PA dotyczacej na-
zwy domeny internetowej ,przegladsportowy.pl” arbiter wskazal, ze ,istotne
znaczenie dla rozstrzygania sporéw z zakresu domen internetowych ma za-

gadnienie, czy rejestracja domeny jest dowolna, na zasadzie «kto pierwszy ten

2 Regulamin Sagdu Domen jest dostepny na stronie, https://www.piit.org.pl/sad-polubowny (do-

step: 19.01.20221.).

Blokada w tym znaczeniu, ze uprawnienia i obowigzki wynikajgce z zawarcia umowy o utrzy-

mywanie spornej nazwy domeny internetowej nie moga zosta¢ przeniesione na rzecz podmiotu

trzeciego.

Okreslenia ,zarejestrowanie” lub ,rejestracja” domeny internetowej to pojecia potoczne, ktére

oznaczajg zawarcie uUmowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie ,,.pl”.

> Ustawa z 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655 ze zm.),
daleju.zn.k.
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lepszy», czy tez stronie musi przystugiwac konkretne prawo do uzytej w na-
zwie domeny”. Zdaniem sadu ,prawidlowe jest pierwsze stanowisko: kazda
osoba moze dokonac¢ rejestracji dowolnej domeny, zawierajac stosowna umo-
we, zgodnie z zasada swobody uméw. Nie mozna wymagaé od wnioskodawcy
kazdorazowego uprzedniego badania, czy nie zachodzi «nalozenie si¢» nazwy
domeny z nazwami wynikajacymi z firmy, rejestracji znakéw towarowych czy
innych systeméw ochrony. W szczegolnosci stronami umowy z NASK o rejestra-
cje domeny w duzej mierze sg osoby nieprowadzace dzialalnosci gospodarczej,
faktycznie niemoggce sprosta¢ takim wymaganiom (...). Powyzsze nie oznacza
oczywidcie, ze w konkretnej sytuacji nie dochodzi do kolizji uprawnien i sam
fakt pierwszenstwa rejestracji wyklucza naruszenie prawa innych oséb. Reje-
stracja domen nie ma, z oczywistych wzgled6éw, charakteru «bezwzglednego».
W przypadku takiej kolizji konieczne jest podniesienie odpowiednich roszczen
i udowodnienie naruszenia przystugujacych pokrzywdzonemu praw”.

Wydaje sie jednak, ze po 15 latach, ktére uptynelty od wydania orzeczenia
w omawianej sprawie, zasada first come, firts served powinna by¢ interpretowana
(chodzi o sytuacje wykorzystywania nazwy domeny internetowej w dzialal-
nosci gospodarczej) w ten sposéb, ze zanim zostanie zrealizowana swoboda
zawierania uméw, powinno zostaé przeprowadzone badanie ,czystosci” nazwy
domeny internetowej, po to, aby w przypadku ewentualnego sporu sagdowego
ochroni¢ sie przed zarzutem dzialania w zlej wierze. Chodzi tu o pojecie zlej
wiary w znaczeniu obiektywnym®. Mozna zatem postawic teze, Ze zaniechanie
zbadania tej czystosci przez przedsiebiorce, a wiec profesjonaliste w obrocie
gospodarczym, moze skutkowac¢ postawieniem mu zarzutu, ze zarejestrowat
nazwe domeny internetowej w zlej wierze, gdyz nie dopelnit wymaganych
czynnosci sprawdzajacych. Sprawdzenie okolicznosci, czy i w jakim zakresie
wykorzystywana jest w obrocie gospodarczym nazwa domeny internetowe;j,
ktéra zamierzamy ,zarejestrowac”, powinno by¢ tak oczywiste, jak sprawdze-
nie rejestru przedsiebiorcow przed zawarciem umowy handlowej. Jest to nowe
podejscie do zagadnienia zarejestrowania nazwy domeny internetowej w zlej
wierze, ktore jak dotad nie zostalo jeszcze ugruntowane w orzecznictwie Sagdu
Domen.

2. ZAREJESTROWANIE NAZWY DOMENY INTERNETOWE]J
W ZLE) WIERZE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENC]I

W rozpoznawanych w Sadzie Polubownym sprawach dosy¢ czesto podnoszo-
ny jest zarzut zarejestrowania nazwy domeny w zlej wierze, co moze skutkowac
uznaniem przez arbitra, ze doszlo do naruszenia praw strony powodowej. Ta
zla wiara — w znaczeniu subiektywnym — traktowana jest w orzecznictwie Sagdu
Polubownego jako przyklad nieuczciwej konkurencji z np. art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

¢ Zob. szerzej U. Promifiska, Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze, ,Palestra” 2022/1-2.
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W orzeczeniu wydanym w sprawie 11/10/PA — xvid.pl wskazano, ze rejestracja
w NASK nazwy domeny przez abonenta, jesli nie legitymuje si¢ on uzasadnio-
nym i godnym ochrony interesem w zgloszeniu i rejestracji tej nazwy, stanowi
okolicznos¢ potwierdzajaca, ze 6w abonent dokonal tego w zlej wierze, jesli
réwnocze$nie w toku postepowania sadowego nie podejmie zadnych krokéw
iargumentacji, aby cho¢by w niewielkim stopniu uprawdopodobni¢, ze daleko
idaca zbiezno$¢ tej nazwy z nazwa wczesniej uzywang przez osobe trzecia jest
przypadkowa, a réwnoczes$nie z zadnych zebranych materialéw w sprawie nie
wynikajg okolicznosci, ktére mogtyby te przypadkowos¢ sugerowaé. W oma-
wianej sprawie strona pozwana oferowala do ,sprzedazy” podczas aukcji na-
zwe domeny internetowej za wysoka kwote. W ocenie arbitra wysoka cena wy-
wolawcza na aukcji nie moze stanowi¢ jedynej przestanki uznania zachowania
abonenta spornej nazwy domeny internetowej za czyn nieuczciwej konkuren-
cji. Konieczne jest zaistnienie jeszcze innych przestanek, ktére wskazujq prze-
konujaco, ze nazwa domeny internetowej zostala zgloszona i zarejestrowana
w celu osiggniecia zysku z jej atrakcyjnosci.

Problemem przy ustalaniu okolicznosci zaistnienia przestanek ztej woli moze
by¢ réwniez trudnosé w stwierdzeniu, czy abonent spornej nazwy domeny in-
ternetowej posiada status przedsiebiorcy, co jest istotne, aby mozna bylo posta-
wi¢ mu zarzut popelnienia tego czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku
rejestracji nazwy domeny przez osobe fizyczng, ktéra nie prowadzi dziatalno-
$ci gospodarczej, zarzut popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji nie bedzie
mial racji bytu. Nalezy bowiem przyja¢, ze sprawca deliktu nieuczciwej konku-
rencji moze by¢ przedsiebiorca, a wyjatkowo w wypadkach przewidzianych
w ustawie inny podmiot”.

W sprawie 61/05/PA dotyczacej domeny sitagroup.pl postawiono pytanie, czy
osoba fizyczna, nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, moze by¢ sprawca
czynu nieuczciwej konkurencji. Aby jednak odpowiedzie¢ na to pytanie, arbi-
ter rozpoznajacy sprawe musial najpierw rozstrzygnac jeszcze jedng kwestie
— przesadzi¢, czy jednorazowa aktywnos¢, polegajaca na rejestracji jednego ad-
resu internetowego, moze by¢ zakwalifikowana jako dziatalnos¢ gospodarcza.
Odwolujac sie do interpretacji art. 2 u.z.n.k., arbiter wywiédl, ze dziatalnos¢
gospodarcza powinna cechowac si¢ profesjonalizmem, brakiem amatorstwa,
stalym charakterem, powtarzalnoscig, zyskownoscia. ,Spelnienie tych warun-
koéw jest podstawowe takze dla uznania, iz dany podmiot uczestniczy, chociaz-
by ubocznie, w dzialalnosci gospodarczej. Uznaje sie bowiem powszechnie, iz
nawet prowadzenie ubocznej dziatalnosci gospodarczej nie powinno ograni-
czac sie do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie gospodarczym poprzez
prowadzenie dzialalnosci zarobkowej lub zawodowej, ktéra powinna mie¢,
uwzgledniajac jej rodzaj, ceche pewnej trwalosci, a wiec nie ogranicza¢ sie do
pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie (...)". Stan faktyczny sprawy pole-

7 E.Nowiniska, M. Du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005,
s. 54.
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gal na tym, ze abonent bedacy osobg fizyczng zawart umowe o utrzymywanie
nazwy domeny internetowej i nie wykorzystywat jej w zaden sposéb w dzia-
lalnosci gospodarczej. Podjat jednak dziatania, ktérych celem byta ,sprzedaz”,
czyli przeniesienie praw i obowiazkéw wynikajacych z zawarcia umowy lub
,wydzierzawienie takich adreséw”. W ocenie arbitra teoretycznie ,dla potrzeb
stanu faktycznego, mozna by przyjaé, ze nawet jesli dziatalnos¢ polegajaca na
zarejestrowaniu adresu internetowego bylaby jednorazowa, to pdZniejsza dzia-
talno$¢ zmierzajaca do sprzedazy, czy wydzierzawienia takich adreséw wtasci-
cielom uzytych w nim znakéw lub innym zainteresowanym osobom trzecim,
moze mieé juz ceche dziatalnosci statej — zarobkowej, powtarzalnej. Podmiot taki
uczestniczylby wiec w obrocie. Za taka interpretacja przemawia zarobkowy cha-
rakter tych czynnosci i che¢ zysku”. Z uwagi jednak na okolicznosci, ze powéd
nie wykazal w zaden sposéb, aby pozwany prowadzit dzialalno$¢ gospodarcza
w postaci handlu adresami internetowymi ani nie wynikalo to z badania portalu
Allegro, nie mozna bylo uznag, ze dzialalno$¢ abonenta nie miata charakteru
incydentalnego i jednorazowego i nie prowadzil on nawet dziatalnosci ubocznej
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji.

W sprawie 44/11/PA dotyczacej nazw domen ,euro2012poland-ukraine.pl”,
,euro2012ukraine.pl”, ,euro2012bus.pl”, ,euro2012polska.org.pl” powstal inny
problem, ktéry dotyczyl statusu abonenta spornych nazw domen. Abonent po
zarejestrowaniu wyzej wymienionych nazw domen uzywat tych nazw w ce-
lach komercyjnych, gtéwnie dla identyfikacji aktywnych stron internetowych
(serwisOw) zwiazanych tematycznie z impreza EURO 2012, za poSrednictwem
ktérych prowadzona byla szeroko pojeta dziatalno$¢ promocyjno-reklamowa.
Ponadto abonent podejmowat dziatania zmierzajace do sprzedazy tych domen
poprzez umieszczenie na stronach ofert sprzedazy zaréwno tych domen, jak
i innych domen zawierajacych nazwe ,euro2012” informacji o tresci: ,Jedyna
niepowtarzalna, wolna domena jeszcze na sprzedaz!!!”, ,Prowadze sprzedaz
najlepszych domen internetowych”. W ocenie arbitra ,sposéb korzystania ze
spornych nazw domen uzasadnia uznanie dzialalnosci abonenta za dzialalnos¢
gospodarcza w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Oznacza to, ze mimo iz pozwany nie ma formalnie zarejestrowanej dziatalnosci,
nalezy uznag, ze ma on status ,przedsiebiorcy” w rozumieniu tej ustawy. Co za
tymidzie, moze by¢ on adresatem zarzutéw opartych na tej podstawie prawnej.
Analiza orzeczenh wydanych w Sadzie Domen pozwala na przyjecie ogdlnej
tezy, ze z punktu widzenia prawa nie jest kwestionowany obrét domenami in-
ternetowymi ,jako taki”, a jedynie sprzedaz domen nastawiona na eksploatacje
wartosci domeny, wynikajacej z wykorzystywanego w niej, znanego czy reno-
mowanego, chronionego oznaczenia. W sprawie 31/12/PA dotyczacej domeny
~flegamina.pl” za dzialanie w zlej wierze przyjeto zarejestrowanie spornej do-
meny internetowej bez posiadania jakichkolwiek uprawnien do postugiwania
sie tym oznaczeniem w obrocie oraz faktyczne nieuzywanie tej domeny przez
pozwanego dla zadnych ustug do momentu wniesienia pozwu.
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3. UZYWANIE W NAZWIE DOMENY INTERNETOWEJ POPULARNYCH
OZNACZEN JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Aby ochroni¢ si¢ przed innymi niz rejestracja domeny w zlej wierze zarzu-
tami naruszenia dobrych obyczajéw przy rejestracji nazwy domeny interneto-
wej konieczne jest zachowanie szczegodlnej starannosci w wyborze i sposobie
korzystania w nazwie domen z popularnych oznaczen. W orzeczeniu wyda-
nym w sprawie 45/11/PA dotyczacej domeny ,braclowiecka.pl” dzialalnos¢ po-
zwanego polegajaca na tym, ze pod sporna nazwa domeny prowadzil strone
internetowq — portal — platforme spolecznosciowa, zrzeszajaca uzytkownikow
wokot wspolnej pasji: wedkarstwa, myslistwa, kynologii, uznano za naruszajaca
dobre obyczaje, gdyz nazwa domeny byla identyczna z tytulem miesieczni-
ka popularnego w srodowisku mysliwych. W ocenie arbitra ,dobre obyczaje
wymagaja od przedsiebiorcy, jakim jest pozwany, zachowania — przy wybo-
rze nazwy domeny — odpowiedniego dystansu do oznaczen juz uzywanych,
zwlaszcza, jezeli dotyczy to oznaczen serwiséw informacyjnych lub publikacji
adresowanych do waskiego grona odbiorcéw. W razie niezachowania takiego
dystansu i przyjecia nazwy doskonale znanej i popularnej w powyzszej grupie
adresatodw, zasadne jest ustalenie, ze dziatalno$¢ pozwanego zmierzata do nie-
uczciwego wykorzystania renomy i popularnosci wczesniejszego oznaczenia,
a takze stwarzala ryzyko tzw. rozwodnienia sity odrézniajacej i rozpoznawal-
nosci oznaczenia. Rejestracja domeny i jej p6Zniejsze uzywanie moga uznac za
sprzeczne z dobrymi obyczajami, w zwigzku z faktem Ze na uczestnikach ob-
rotu cigzy szczegdlny obowigzek starannoéci w wyborze i sposobie korzystania
z oznaczen juz uzywanych w obrocie”.

4. ,BLOKOWANIE” NAZWY DOMENY INTERNETOWE]J
JAKO CZYN NIEUCZCIWE)J KONKURENC]JI?

Przed konieczno$cig udzielania odpowiedzi na tak sformulowane pytanie sta-
natl arbiter wydajacy orzeczenie w sprawie 51/11/PA dotyczacej nazwy domeny
»automoto.pl”. W stanie faktycznym sprawy abonent korzystal z nazwy domeny
internetowej odpowiadajacej tytulowi czasopisma z branzy samochodowej. Na
stronie www oznaczonej sporng domena nie znajdowaly sie zadne treSci majace
zwiazek z ta branza. Osoby, ktére odwiedzaly te strone, byly automatycznie
przekierowywane na inne strony, ktére réwniez nie nawiazywaly do branzy
motoryzacyjnej. Doszlo zatem do ,zablokowania” nazwy domeny internetowej
w znaczeniu braku mozliwosci korzystania z niej przez inny podmiot. W ocenie
arbitra ,samo rejestrowanie popularnych wyrazen w charakterze domen in-
ternetowych nawet w celu ich péZniejszej odsprzedazy, o ile nie narusza praw
0s0b trzecich, nie moze by¢ kwalifikowane jako delikt, nawet jesli nabycie takiej
domeny lezy w interesie innych podmiotéw. Trudno nagannie oceni¢ sam fakt
zarejestrowania domeny internetowej zawierajacej w sobie nazwe lub sformu-
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lowanie powszechnie znane, nosne czy uzywane przez podmioty prowadzace
dzialalno$¢ w danej branzy, nawet w zamiarze péZniejszego zbycia takiej do-
meny z zyskiem. O ile dzialanie takie od samego poczatku nie jest podyktowa-
ne zerowaniem na cudzej renomie oraz nie stanowi oczywistego wkraczania
w prawa innego podmiotu, nie sposéb przypisa¢ mu cech dzialania sprzecznego
z prawem lub dobrymi obyczajami”. Przykladem dzialania, ktére od poczatku
bylo podyktowane wykorzystaniem cudzej renomy, moze by¢ zachowanie abo-
nenta w sprawie 68/11/PA dotyczacej nazwy domeny ,skarb-matki.pl”. W stanie
faktycznym sprawy powéd, jako uprawniony z prawa ochronnego na znaki to-
warowe zawierajace wyrazy ,skarb matki”, sprzedawal oznaczone tym znakiem
rézne produkty, w tym kosmetyki dla niemowlat i dzieci. Pozwany zajmowat
sie handlem internetowym, m.in. w zakresie odziezy ciazowej i zabawek. Pod
sporng nazwa domeny internetowej prowadzona byla gazetka/forum dla os6b
zainteresowanych tematyka rodzicielstwa. Na stronie internetowej oznaczonej
ta domena zamieszczony byl tzw. buton z okreslonym logo, ktérego nacisniecie
powodowalo przekierowanie na adres forum.e-mama.pl wykorzystywany do
sprzedazy artykuléw dla dzieci i mam. W ocenie arbitra ,rejestracja przedmio-
towej domeny nie miala charakteru przypadkowego i byla ukierunkowana na
wykorzystanie znajomosci wéréd odbiorcéw oznaczenia «skarb matki» wypro-
mowanego przez powoda, co nalezy uznac za postepowanie sprzeczne z do-
brymi obyczajami”.

5. OFEROWANIE PRODUKTOW POWODA NA STRONIE INTERNETOWE]J
POZWANEGO JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENC]JI?

W ocenie arbitra rozpoznajacego spor w sprawie 71/12/PA dotyczacej nazwy
domeny ,sklepgarmin.pl” nie mozna zaakceptowaé zarzutu strony powodo-
wej, ze oferowanie przez pozwanego produktow wytwarzanych przez powoda
na stronie internetowej oznaczonej sporna domena, ktéra zawiera elementy
oznaczenia tych produktéw, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i wskazuje
na nieistniejace w rzeczywistosci powigzania pozwanego z powodem. Arbiter
wskazal, Ze skoro przedsigbiorca ,na wlasny rachunek sprzedaje produkty” pod
marka innego producenta, to przez sam ten fakt nie jest z nim jeszcze przeciez
w ogoble powigzany. ,Jesliby bowiem tak mialo by¢ w rzeczywistosci, jak chce
tego powdd, to kazdy sklep, nawet np. tzw. zieleniak na osiedlu, ktéry sprzedaje
w ramach samodzielnej dzialalnosci produkty réznych wytwdércéw, musiatby
by¢ uznany za powiazany z tymi wytwdrcami, a przy tym powiazany bez wy-
jatku z nimi wszystkimi”.

Inaczej natomiast zostalo ocenione zachowanie abonenta w sprawie 24/10/
PA dotyczacej nazwy domeny ,carier.pl”. Stan faktyczny sprawy polegal na
tym, ze abonent umiescil na swojej stronie internetowej, oznaczonej sporna
domeng, pomiedzy telefonicznymi numerami kontaktowymi a swoim adresem
e-mailowym, nazwe strony powodowej. Zdaniem arbitra ,umieszczenie nazwy
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powoda miedzy telefonicznymi numerami kontaktowymi pozwanego, a jego
adresem e-mailowym moze by¢ interpretowane jako dzialanie majace na celu
stworzenie wrazenia, Ze pozwany jest organizacyjnie lub prawnie zwigzany
z powodem, a co za tym idzie, moze by¢ uznane za rozpowszechnianie wiado-
moéci wprowadzajacej w blad co do sytuacji prawnej lub gospodarczej swojego
przedsiebiorstwa, ktérego celem jest przekonanie klientéw do zakupu urzadzen
powoda poprzez swoja autoryzowana przez powoda strong internetowg”.

6. UNIEMOZLIWIENIE REALIZACJI PLANOW ROZWOJOWYCH
PODMIOTU PROWADZACEGO DZIAYALNOSC GOSPODARCZA
JAKO CZYN NIEUCZCIWE) KONKURENC]JI?

W stanie faktycznym sprawy 40/11/PA dotyczacej domeny ,opiekunki24.pl”
strony sporu poczatkowo wspétpracowaly ze soba. Strona powodowa zareje-
strowala nazwe domeny internetowej ,opiekunki24.com”. W tym czasie do-
mena ,opiekunki24.pl” byla zajeta. Pozwany nabyl uprawnienia do spornej
nazwy domeny w drodze cesji praw i obowiazkéw. W dacie rozpoznawania
sporu domena ,opiekunki24.com” nie byla aktywna. Powéd zarzucit w pozwie,
ze pozwany naruszyl reguly konkurencji przez wykupienie i utrzymywanie do-
meny oraz stworzenie na niej portalu spoteczno$ciowego. Analogiczny portal,
zgodnie z twierdzeniami powoda, znajdowatl sie w jego planach rozwojowych.
Wydajac rozstrzygniecie, arbiter wskazal, ze dzialanie pozwanego nie stanowi
dzialania sprzecznego z dobrymi obyczajami. ,Nie ulega watpliwosci, ze pow6d
posiadal uprawnienia do domeny opiekunki24.com. Mozliwe, ze powo6d brat
rowniez pod uwage idee stworzenia portalu spolecznosciowego i umieszcze-
nia go pod tym adresem. Niemniej istnienie samej idei nie jest przestanka do
stwierdzenia naruszenia praw powoda”. Arbiter wyjasnit ponadto, ze zadna ze
stron nie moze blokowa¢ inicjatywy gospodarczej innych podmiotéw, powotu-
jac sie na wlasne, niezrealizowane plany rozwoju przedsiebiorstwa. Dzialanie
pozwanego, polegajace na stworzeniu portalu spolecznosciowego, ktéry nie
konkuruje z dzialalnosciag prowadzong przez powoda, nie moze zosta¢ uznane
za czyn nieuczciwej konkurencji.

7. CYBERSQUATTING? JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

W stanie faktycznym sprawy 55/13/PA dotyczacejnazwy domeny ,artemide.pl”
zarzucono stronie pozwanej, ze poprzez rejestracje spornej domeny zabloko-
wana zostala mozliwo$¢ dotarcia do klientéw strony powodowej za posrednic-

8 Cybersquatting (inne nazwy: piractwo domenowe lub grabiez domen internetowych) polega na
rejestrowaniu adresow internetowych zawierajacych cudze oznaczenia lub istotne elementy
cudzego znaku towarowego badz innego oznaczenia w celu sklonienia osoby uprawnionej do
zaplaty odpowiedniej kwoty w zamian za rezygnacje z pierwszenstwa do zarejestrowania do-
meny.
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twem Internetu. Strona pozwana zaoferowatla ,odsprzedanie” spornej dome-
ny, powdd za$ zarzucit popelnienie przez pozwanego cybersqattingu. Wedlug
arbitra ,z istoty cybersquattingu wynika, Ze jest on popelniany przez podmiot
niepozostajacy w stosunku konkurencji z przedsigbiorca, ktérego intereséw
dotyczy cybersquatting. Cybersquatting stanowi szczegdlny czyn nieuczciwej
konkurencji, a zatem jego identyfikacja nie wymaga, aby doszlo w szczegdlnosci
do utrudniania dostepu do rynku w mys$l art. 15 u.z.n.k. Twierdzenia pozwane-
go o odmiennym rodzaju prowadzonej przez niego dziatalnosci w stosunku do
zakresu dzialalnosci powoda pozostajg bez znaczenia dla sprawy. Dzialania po-
zwanego, polegajace na rejestracji spornej domeny, nalezy uzna¢ za sprzeczne
z dobrymi obyczajami. Z okolicznosci sprawy wynika bowiem, ze pozwany nie
zarejestrowal spornej domeny w celu jej aktywnego uzywania”. Przytoczona
korespondencja wskazuje wrecz na mozliwy cel odplatnego przeniesienia praw
do niej na podmiot, ktéremu przystuguja prawa do nazwy ,artemide”. Z kolei
w sprawie 79/15/PA dotyczacej domeny ,bristell.pl” uznano, ze ,pod postacia
deliktu nieuczciwej konkurencji w postaci cybersquattingu nalezy rozumie¢
rejestrowanie lub uzywanie domen internetowych, zawierajacych znane i cie-
szace sie renoma znaki towarowe, przez osoby, ktére, nie bedac uprawnione
do postugiwania sie tymi znakami, wykorzystuja ich znaczenie gospodarcze
w celu uzyskania okreslonej korzysci. Korzysci te moga mie¢ Zrédto badz w p6z-
niejszym odstgpieniu prawa do korzystania z okreslonej domeny internetowej
uprawnionemu do znaku towarowego lub zainteresowanej osobie trzeciej w za-
mian za wysoka kwote pieniezna, badz w uniemozliwianiu podmiotowi pro-
wadzacemu dzialalno$¢ konkurencyjna czerpania korzysci z uzywania domeny
internetowej, zawierajacej jego znak towarowy. Wspomniane korzysci moga tez
przejawiac sie w przycigganiu potencjalnych klientéw podmiotu uprawnionego
do znaku towarowego, poprzez wykorzystywanie mylnego wrazenia, iz jest on
uzytkownikiem okreslonej domeny internetowe;j”’.

Jedna z form cybersquattingu jest typosquatting, czyli celowe rejestrowanie
nazw domen, ktére réznig si¢ od oznaczen funkcjonujacych na rynku jedynie
dodatkowymi literami. W sprawie 13/15/PA dotyczacej domeny ,playy.pl” arbi-
ter stwierdzil, Ze typosquatting sam w sobie nie jest przejawem nieuczciwosci na
rynku domen. ,Niezaleznie nawet od ostatecznej oceny, w jakim stopniu wspo-
mniane zjawisko jest czy stalo sie w ostatnich latach zwyklym elementem po-
dejmowania decyzji o wyborze nazwy domeny, niewzbudzajacych wiekszych
watpliwosci pod wzgledem uczciwosci, nalezy w przypadku przedmiotowej
sprawy dodac okoliczno$¢ w tym przypadku najwazniejsza, Ze pozwany, maja-
cy dopiero zamiar korzystania ze spornej domeny, ktéry tez podjat pewne przy-

? Podobne stanowisko zajal Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z7.05.2015 r. (I ACa 1557/14),
LEX nr 1746368, podkreslajac, ze ,proceder rejestracji domen internetowych, ktére zawierajg
«cudze» renomowane znaki towarowe lub ich elementy wylacznie w celu p6zniejszego od-
sprzedania ich wiascicielom wykorzystanych oznaczen, badz ich konkurentom stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji”.
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gotowania w tym kierunku, przeznaczyl te domene na potrzeby (przyszlego)
serwisu z grami. To za$ dodatkowo ttumaczy na tle regut konkurencji - Zeby nie
powiedzie¢ «usprawiedliwia» — poszukiwanie i wybdr przez pozwanego osta-
tecznie takiej domeny, ktéra w swej nazwie nawiazuje do gry czy zabawy”.

8. UMIESZCZENIE W NAZWIE DOMENY INTERNETOWEJ NAZWY
RODZAJOWE]J JAKO CZYN NIEUCZCIWE) KONKURENC]JI?

Zgodnie z zarzutem postawionym w sprawie 59/17/PA odnoszacej si¢ do
domen ,wodospusty.pl” oraz ,wodospustywinylowe.pl” strona pozwana po-
przez rejestracje nazw domen internetowych zawierajacych wymienione na-
zwy rodzajowe naruszyla dobre obyczaje i wprowadzata w biad potencjalnych
odbiorcow tych urzadzen co do miejsca ich pochodzenia. Sporne oznaczenie
nie bylo ani firmg przedsigbiorcy, ani zarejestrowanym znakiem towarowym,
nie zostaly rowniez przez zadna ze stron wymyslone. W ocenie arbitra ,reje-
strowanie domeny internetowej zawierajacej nazwy rodzajowe jest dozwolone
kazdemu na zasadzie — pierwszy w czasie, pierwszy w prawie. Powdd, majac
$wiadomos¢ braku praw podmiotowych do kwestionowanych oznaczen, mogt
dokona¢ uprzedniej rejestracji interesujacych go domen, co zreszta w przed-
miotowym stanie faktycznym bylo mozliwe”.

9. WNIOSKI

Z uwagi na znaczenie nazwy domeny internetowej we wspodlczesnym Swie-
cie spoleczenistwa informacyjnego, a zwlaszcza jej funkcje w prowadzonej (réw-
niez z wykorzystaniem Internetu) dziatalnosci gospodarczej (m.in. funkcja iden-
tyfikacyjna, reklamowa, inwestycyjna), wydaje sie uzasadnione, aby moment
zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej zostal poprze-
dzony badaniem ,czystosci” tej nazwy, podobnie do badania czystosci znaku
towarowego. Proces taki polegalby zatem na ustaleniu przed zawarciem umowy
okolicznosci, ktére w przysztosci (tj. po zawarciu tej umowy) moga doprowadzic¢
do sporu czy to przed Sgdem Domen, czy tez przed innym sagdem polubow-
nym albo powszechnym. Badanie takie nie powinno ogranicza¢ sie wylacznie
do obszaru prawa polskiego, ale réwniez obejmowac swoim zakresem prawo
Unii Europejskiej i prawo miedzynarodowe (w przypadku rejestracji znakéw
towarowych w procedurze miedzynarodowej). Przeprowadzenie takich czyn-
nosci pozwoliloby unikna¢ potencjalnego zarzutu rejestracji nazwy domeny
internetowej w zlej wierze lub innego naruszenia zasad uczciwej konkurencji
i w konsekwencji ustrzec sie przed zadaniem zaplaty odszkodowania. Z uwagi
na doniostos¢ tej materii oraz stopien skomplikowania spraw wydaje sie, ze
~badanie czystoéci” nazwy domeny internetowej powinno zosta¢ powierzone
profesjonalistom w dziedzinie wlasnosci intelektualnej, do ktérych nalezg réw-
niez rzecznicy patentowi lub adwokaci. Nie ulega watpliwosci, ze czlonkowie
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korporacji prawniczych powinni by¢ wszechstronnie przygotowani do analizy
zagrozen/naruszen, do jakich moze dojs¢ przy wykorzystywaniu nazwy dome-
ny internetowej rowniez dla celéw biznesowych.

Artykul jest uaktualniona wersja tekstu, ktéry pierwotnie zostal opublikowa-
ny w monografii Reforma prawa wtasnosci intelektualnej, red. A. Adamczak,
Kielce 2021.
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