Sygn. akt 01/04/PA

WYROK
SADU POLUBOWNEGO

ds. Domen Internetowych

Poznan, 22 lutego 2005

Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych

w sktadzie: Szymon Gogulski - arbiter Sadu Polubownego

PO rozpoznaniu

Ssprawy: 01/04/PA

z powodztwa: HSBC Holdings plc z siedziba w Londynie (WIk. Brytania),

8 Canada Square, London El4 SHQ, U .K.

przeciwko: X

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji nazwy domeny:
<hsbc.pl>

na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki 1 Telekomunikacji z dnia 21 czerwca 2004 — przez powoda oraz z dnia 15 lipca

2004 — przez pozwanego,

1. stwierdza, ze pozwany X w wyniku rejestracji nazwy
domeny <hsbc.pl> bezprawnie naruszyl prawa powoda HSBC
Holdings plc z siedziba w Londynie;

2. zasadza od pozwanego X na rzecz HSBC Holdings plc
kwote 2.500 (dwa tysiace pigcset) ztotych tytutem zwrotu kosztow
postegpowania.
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UZASADNIENIE

1. Przebieg postepowania

Pozew powoda wplynat do sadu 16 sierpnia 2004. W pozwie powod zazqdat stwierdzenia, ze
pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny <hsbc.pl> naruszyt prawa HSBC Holdings plc.
W uzasadnieniu petnomocnik powoda wskazat, ze skrot HSBC stanowi (i) element nazwy
powoda oraz (ii) zarejestrowany znak towarowy powoda. Ponadto pelnomocnik powoda
wskazal, ze oznaczenie HSBC jest powszechnie znane. Dodatkowo w pismach procesowych
powdd wskazywal na czyn nieuczciwej konkurencji po stronie pozwanego wobec powoda,
polegajacy gtownie na blokowaniu dostgpu do rynku.

26 sierpnia 2004 pozwany zlozyt odpowiedz na pozew, w ktorej wnosit o oddalenie pozwu,
wskazujac m.in., ze zaden przepis prawa polskiego nie zostal naruszony przez pozwanego,
powod ma juz zarejestrowana domeng <hsbc.com.pl>, pozwany nie zamierza prowadzié
dziatalnos$ci gospodarczej z uzyciem spornej domeny, a jedynie bezptatny serwis turystyczny
o Ziemi Ktodzkiej.

W wyniku uzgodnien migdzy stronami arbiter w niniejszej sprawie zostal powotany z dniem
4 pazdziernika 2004.

18 pazdziernika 2004 sad wezwat powoda do ztozenia wnioskéw dowodowych co do
okolicznos$ci faktycznych uzasadniajacych zadanie pozwu oraz ustosunkowania si¢ do
zarzutow zawartych w odpowiedzi na pozew. Jednocze$nie powdd zostat zobowiazany do
ztozenia dokumentoéw, z ktérych wynika umocowanie do dzialania w imieniu powodowego

banku.

2 listopada 2004 powod zlozyt pismo procesowe wraz z zatacznikami oraz dodatkowe
dokumenty poswiadczajace umocowanie do dziatania. W pismie procesowym powod
szczegotowo uzasadnit swoje stanowisko odno$nie naruszenia praw powoda poprzez sama
rejestracje nazwy domeny <hsbc.pl>.

Po uzgodnieniu dogodnego terminu ze stronami w dniu 2 grudnia 2004 odbyta si¢ rozprawa w
celu przeprowadzenia dowodu z przeshuchania pozwanego na okoliczno$ci wskazane przez
pelnomocnika pozwanego w odpowiedzi na pozew oraz przez peltnomocnika powoda w
pismie procesowym z dnia 2 listopada 2004. Przed rozprawa miata miejsce proba ugodowa

bez udziatu arbitra.

6 grudnia 2004 petnomocnik powoda sprecyzowal, ze zdaniem powoda znak HSBC jest
znakiem renomowanym. W wyniku rozprawy oraz sktadanych nastgpnie pism procesowych
strony zostaty zobowiazane do przedlozenia dodatkowych dowodéw w sprawie, powdd m.in.
do przedtozenia dowodoéw na renomg¢ znaku HSBC, a pozwany m.in. do przedlozenia
dokumentow potwierdzajacych historyczno$§¢ nazwy Hrabstwo Sudetow. 23 grudnia 2004
powdd dostarczyt dowody majace potwierdza¢ renomowany charakter znaku HSBC.

10 stycznia 2005 arbiter zobowiazat strony do skltadania o$wiadczen i dowodow w
ostatecznym terminie do dnia 21 stycznia 2005. Nowe wnioski dowodowe w tym terminie nie
wplynely, w zwiazku z czym arbiter zamknat postgpowanie w dniu 12 lutego 2005.
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2. Ustalony stan faktyczny

Powdd jest jedna z najwigkszych i najstarszych instytucji finansowych na §wiecie. W Polsce
powod dziata od szeregu lat za posrednictwem HSBC Investment Services sp. z 0.0. Ponadto
w roku 2003 powod nabyt kontrolny pakiet akcji jednego z polskich bankow, ktory w wyniku
przejecia kontroli przez HSBC Holdings plc zmienit firm¢ na HSBC Bank Polska SA.

Dowdd: okoliczno$¢ niesporna.

Powdd uzyskat rejestracje stownego znaku towarowego HSBC dla ustug zawartych w klasie
36. Prawo z rejestracji znaku trwa od 9 stycznia 1996.

Dowod: swiadectwo ochronne nr R-1 10348 wydane przez Urzad Patentowy R.P.
Znak towarowy HSBC nalezy ponadto do kategorii znakéw renomowanych.

Dowo6d: dokumenty zalaczone do pisma procesowego petnomocnika powoda z dnia
23 grudnia 2004.

Pozwany jest osoba fizyczna, studentem informatyki we Wroctawiu i chciatby wykonywaé
zawod informatyka.

Dowéd: przestuchanie pozwanego w dniu 2 grudnia 2004.

Sporna domena zostata zarejestrowana 22 listopada 2002. Poczatkowo abonentem domeny
byt ojciec pozwanego, p. Y , ktorego pozwany poprosit o udostgpnienie danych w
celu uzyskania rejestracji domeny - ojciec pozwanego posiadat konieczny numer NIP.
Nastgpnie po uzyskaniu wtasnego numeru NIP oraz wystapieniu przez powoda z
roszczeniami wobec Y , pozwany przepisal domeng na swoje nazwisko.

Dowod: przestuchanie pozwanego w dniu 2 grudnia 2004.

Powod wystapit do Y pismem z 16 lutego 2004 z zadaniem zaniechania
naruszen oraz cesji praw do spornej domeny na powoda. Odpowiedzi udzielit ~ X pozwany,
jako nowy abonent spornej domeny. W pismie z 1 marca 2004 podniost brak podstaw
roszczen powoda i odmowit ich sprostaniu, wyrazajac jednoczes$nie gotowos¢ do
,Kompromisowego rozstrzygni¢cia sporu”.

Dowoéd: okolicznos$¢ niesporna potwierdzona kopiami pisma powoda datowanego na
16 lutego 2004 oraz odpowiedzi pozwanego datowanej na 1 marca 2004.

Okreslenie ,,Turystyczne Hrabstwo Sudetéw" jest promowane od maja 2001 przez Starostwo
Klodzkie jako hasto marketingowe dla regionu Kotliny Ktodzkiej. Powyzsze okre$lenie
mozna spotkac¢ takze na ramkach rejestracji samochodowych wydawanych przez Starostwo
Ktodzkie.

Dowéd: dane dostgpne na stronach internetowych wskazanych przez pozwanego w
pismie z 21 stycznia 2005 rwww.karwowski.zpas.com.pl/wiecej/28052001.htm) oraz
zdjecia na ptycie DVDR przedltozonej sadowi przez pozwanego 13 grudnia 2004.
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Po wpisaniu w popularnej wyszukiwarce Google stowa HSBC, pierwszych co najmniej 20
wynikow poszukiwan to wskazania stron internetowych powoda i jego oddzialow w réznych
krajach $wiata.

Dowod: lista 20 wynikow poszukiwan przedtozona sadowi przez pozwanego 21
stycznia 2005 dane, zgodna z wynikami poszukiwan dokonanymi przez sad z urzedu

W trakcie proby ugodowej bez udziatu arbitra w dniu 2 grudnia 2004 pozwany zazadal od
powoda 700.000 zt tytutem ceny za sprzedaz spornej domeny.

Dowod: przebieg rozméw ugodowych przytoczony w piSmie procesowym powoda z
23 grudnia 2004 (str. 3), milczaco przyjety przez strong pozwana.

Sporna domena nie byta dotad uzywana przez pozwanego w jakichkolwiek celach.

Dowdd: okoliczno$¢ niesporna. 3.

Motywy rozstrzygniecia

3.1

32

33

3.4

3.5

Fakt, iz sporna domena zostata poczatkowo zarejestrowana przez ojca pozwanego,

Y , nie miat znaczenia w niniejszej sprawie, gdyz sam pozwany
przyznal, Ze beneficjentem rejestracji domeny od poczatku byt on sam, natomiast dane
ojca zostaly wykorzystane tylko w celu umozliwienia rejestracji domeny, do ktorej
potrzebne byto posiadanie numeru NIP.

Jakkolwiek sad moglby przyjac, iz renomowany charakter znaku towarowego HSBC
jest faktem notoryjnym, to jednak majac na wzgledzie jednoinstancyjno$¢ postgpowania
zobowiazat powoda do wykazania powyzszego odpowiednimi dokumentami. Zdaniem
sadu dowody zalaczone przez powoda do pisma procesowego z dnia 23 grudnia 2004
swiadcza jednoznacznie o renomowanym charakterze znaku HSBC. Na uwage
zastuguja zwlaszcza uzyskanie 33 miejsca wsrdd najbardziej warto§ciowych marek
$wiata (ranking opublikowany przez Business Week 2 sierpnia 2004) oraz wycinki
prasowe z Rzeczpospolitej z okresu poprzedzajacego rejestracje spornej domeny.

Z renomowanego charakteru znaku HSBC wynika jego rozszerzona ochrona na
podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3) Prawa wilasnos$ci przemystowej z dnia 30 czerwca
2000 r. (t.jedn. w Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z p6zn. zm., dalej ,,pwp").
Oznacza to, iz powod korzysta z monopolu uzywania oznaczenia HSBC nie tylko w
odniesieniu do ustug, ktore sa objete rejestracja znaku R-1 10348, ale rowniez w
odniesieniu do wszelkich innych ustug i towarow.

Nie budzi watpliwosci, ze prawo do znaku jest prawem bezwzglednym (erga omnes),

zblizonym do prawa wiasnos$ci. Jednak przyznany prawem monopol do postugiwania
si¢ znakiem towarowym polega na wytacznej mozno$ci uzywania znaku jedynie w
sposéb zarobkowy lub zawodowy (art. 153 ust. 1 pwp). Dlatego tez istotne w

niniejszej sprawie byto stwierdzenie, czy sposob korzystania przez pozwanego ze
spornej domeny mozna uzna¢ za zarobkowy badz zawodowy.

Pomimo, iz pozwany nie prowadzi typowej dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu
przepisOw ustawy o swobodzie dzialalno$ci gospodarczej, zdaniem sadu fakt
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gotowosci odsprzedazy domeny przez pozwanego za kwotg 700.000 zt wystarczy do
uznania, iz pozwany dokonat rejestracji kierujac si¢ przestankami zarobkowymi, gdyz
zadana kwota pozostaje w oczywistej, razacej dysproporcji do kosztow, ktore
pozwany moglby dotad ponie$¢ w zwiazku z rejestracja i utrzymaniem domeny. Takie
stanowisko sadu jest zbiezne z uksztattowana linia orzecznictwa §wiatowego w
sprawach domen (patrz np. orzecznictwo sadow niemieckich powotlane przez J.
Ozegalska-Trybalska w: Adresy internetowe - zagadnienia cywilnoprawne, Krakow
2003, s. 230).

3.6 Niezaleznie od powyzsze] podstawy, zdaniem sadu bezposrednie zastosowanie w
niniejszej sprawie ma rowniez art. 296 ust. 2 pkt 3) pwp. Mianowicie trudno jest
uzna¢, by pozwany uzywat oznaczenia HSBC w nazwie spornej domeny w sposéb
usprawiedliwiony:

(I) nazwa spornej domeny nie kojarzy si¢ intuicyjnie z mozliwoscia uzyskania
informacji na temat Kotliny Ktodzkie;j;

(IT) brak jest jakichkolwiek dowodoéw na historyczno$¢ nazwy ,,Hrabstwo
Sudetow";

(III) zwrot ,,Hrabstwo Sudetow" nie wystepuje samodzielnie w materiatach
promocyjnych powiatu klodzkiego, lecz zawsze w potaczeniu z
przymiotnikiem ,, Turystyczne". Stad bardziej logiczna bylaby domena
zawierajaca skrot ,,ths", a nie ,,hs";

(IV) pozwany przyznal, ze przed rejestracja domeny przeprowadzil badanie w
Internecie w celu sprawdzenia dostgpnos$ci réznych wariantow nazwy domeny.
Jednocze$nie pozwany przedtozyl wydruk pierwszych 20 wynikéw
poszukiwania w Internecie za pomoca wyszukiwarki Google, ktore wszystkie
odnosza si¢ bezposrednio badz posrednio do powodowego banku. Oznacza to,
iz mozna zalozy¢, ze pozwany wystgpujac o rejestracj¢ spornej domeny
wiedziat o dziatalnoséci powoda 1 jego nazwie HSBC;

(V) od pozwanego jako studenta informatyki i zamilowanego internauty mozna
wymaga¢ dopelnienia wyzszych standardéw starannosci przy doborze nazwy
wlasnej domeny internetowej. Zdaniem sadu standardy takie powinny
obejmowac¢ wstegpne sprawdzenie w co najmniej jednej wyszukiwarce
internetowej, czy zamierzona nazwa domeny nie stanowi przypadkiem cudzej
nazwy przedsigbiorstwa badz cudzego znaku towarowego.

Powyzsze okolicznos$ci (przynajmniej tacznie) $Swiadcza o braku dobrej wiary
pozwanego w czasie wystgpowania o rejestracje¢ domeny <hsbe.pl>. Z tych samych
wzgledow sad nie dat wiary wyjasnieniom pozwanego co do motywdéw wyboru nazwy
spornej domeny.

Wobec braku podjecia konkretnego sposobu korzystania przez pozwanego ze spornej
domeny, przedwczesne byloby rozstrzyganie, czy takie uzywanie znaku HSBC moze
przynie$¢ pozwanemu nienalezna korzys¢. Sad stanat jednakze na stanowisku, iz sam
fakt wykorzystania w nazwie domeny cudzego znaku renomowanego (tak jak cudze;j
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3.7

3.8

3.9

firmy o renomowanym charakterze) moze by¢ szkodliwe dla renomy takiego znaku, a
przez to dziatanie takie jest bezprawne w §wietle art. 296 ust. 2 pkt 3) pwp.

Dochodzac do rozstrzygnigcia sad wziat pod uwage réwniez t¢ okoliczno$¢, iz Internet
pelni w coraz szerszym zakresie §cis$le ekonomiczna funkcjg ,,okna na $wiat", gdyz
wtadnie z Internetu z roku na rok konsumenci czerpia coraz wigksza wiedzg¢ o
produktach i ustugach podmiotow, z ktoérych oferty zamierzaja skorzystaé. Przecigtny
uzytkownik Internetu uzyskuje informacje na temat poszukiwanego przedsigbiorstwa
lub jego oferty wpisujac jego nazwe lub nazwe znanego produktu wraz z
rozszerzeniem <.pl> wzglednie <.com.pl>. Ten intuicyjny sposob prowadzenia
poszukiwan w Internecie powoduje, iz przedsigbiorstwo, ktérego najbardziej
intuicyjne nazwy domen zostaly juz zajete, ma utrudniony dostep do swoich
potencjalnych klientow. Przedsigbiorca ma zatem stuszny interes w domaganiu sig,
zwlaszcza w sytuacji dysponowania renomowanym znakiem towarowym, by nikt inny
nie uzywat najbardziej domyslnej nazwy domeny, zawierajacej jego oznaczenie. Do
sporu mi¢dzy stronami najprawdopodobniej by nie doszto, gdyby pozwany zamiast
najbardziej domyslnej domeny krajowej, zarejestrowal analogicznag domeng w ktorejs
z domen funkcjonalnych z zasady przeznaczonych dla tematyki krajoznawczej i
turystycznej typu <tourism.pl>, <travel.pl> lub <turystyka.pl>.

Niezaleznie od powyzszych argumentdéw sad chciatby wskaza¢, ze do identycznego
wniosku co do bezprawnego charakteru rejestracji domeny <hsbc.pl> doszediby
kierujac si¢ przestankami okreslonymi w art. 4(a) Zunifikowanych Zasad
Rozstrzygania Sporow dot. Nazw Domen Internetowych {Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy) opracowanymi przez WIPO. Mianowicie (i) sporna
domena jest identyczna ze znakiem towarowym powoda, (ii) abonent domeny nie
wykazal usprawiedliwionego interesu w posiadaniu spornej domeny, a (iii) rejestracja
domeny zostata uzyskana w zlej wierze.

Jezeli chodzi o zarzut naruszenia prawa do firmy powoda, zdaniem sadu argumenty
dotyczace naruszenia znaku renomowanego nalezy stosowaé analogicznie do
stwierdzenia naruszenia renomowanej firmy.

Ponadto wobec wykazania renomowanego charakteru znaku HSBC i bezprawnego
charakteru rejestracji domeny <hsbc.pl>, nie byto potrzeby rozstrzygania, czy sam fakt
rejestracji domeny zawierajacej cudze oznaczenie przedsigbiorstwa przez osobg
niebgdaca przedsigbiorca w rozumieniu przepisdéw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji stanowi w tym konkretnym przypadku czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu powyzszych przepisow.

Majac powyzsze na uwadze sad orzekt jak w sentencji.

O kosztach postgpowania orzeczono zgodnie z art. 35 Regulaminu niniejszego sadu.
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