Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 200

WYROK SADU POLUBOWNEGO
Wydany w Krakowie w dniu 16 wrzesnia 2005 r.

Sad Polubowny do Spraw Domen Internetowych w skladzie:
Ewa Nowinska, arbiter Sadu Polubownego, po rozpoznaniu w dniu 16 wrzesnia 20057

sprawy z powodztwa:

ASPEKT Michal Mazurkiewicz, 41-506 Chorzéw, ul. Stefana Batorego 48
przectwko:
ASPECT PMB Sp. jawna R. Makuch, M. Waolski, J. Wiatr, 01-360 Warszawa,
ul. Czluchowska 66

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domeny aspect.pl

dziatajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy

Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka

1. Pozwany ASPECT PMB Sp. jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr, w wyniku rejestracji

domeny ,,aspect.pl” naruszy! prawa Powoda.

2. Zasadza od Pozwanego ASPECT PMB sp. jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr na rzecz
Powoda ASPEKT Michat Mazurkiewicz kwotg 2500 z4. (stownie : dwa tysigce pigéset

Zlotych) tytutem kosztow postgpowania
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UZASADNIENIE

1. W dniu 28.06.05 do Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych wplynat pozew
od firmy ASPEKT Michata Mazurkiewicza przeciw ASPECT PMB Sp. jawna R. Makuch,
M. Wolski, J. Wiatr. W pozwie tym Powo6d zada stwierdzenia, ze Pozwany naruszyl jego
prawa w wyniku rejestracji domeny internetowej: aspect.pl.

Pozwany nie zlozyt odpowiedzi na pozew.

2. W uzasadnieniu Powod podnosi, iz prowadzi w Polsce od 1995 roku dziatalnos¢
gospodarcza jako firma ASPEKT Michat Mazurkiewicz z siedziba w Chorzowie. Od
poczatku swej dziatalnosci zajmowat si¢ sprzedaza mebli biurowych, a od 2003 roku jest
réwniez ich producentem.

W swej dziatalnosci powod uzywa nazwy handlowej : ASPEKT Meble Biurowe.

3. W zwigzku ze swoja dziatalnoscia gospodarcza uruchomit w 2000 roku - i do tej
pory utrzymuje — serwis internetowy poswigcony branzy mebli biurowych oraz ustugom
projektowym oferowanym przez firme powoda. Serwis znajduje si¢ pod nazwg domeny

internetowej ,,aspekt.pl”.

4. W dniu 05.10.2001 r. powod zgtosit do ochrony do Urzgdu Patentowego RP znak
towarowy ,,aspekt”. Znak zostal zgloszony jako znak stowno-graficzny w klasach 20 — meble,

38 — ushugi prowadzenie witryny internetowej oraz 42 — ustugi projektowe.

5. Strona pozwana prowadzi dzialalnos¢ na rynku polskim w zakresie sprzedazy mebli
biurowych, czyli na tym samym rynku asortymentowym coO Powéd — pod nazwa ,,ASPECT”
(fonetycznie brzmiaca jak ,aspekt”) Polskie Meble Biurowe. Rozpoczecie dzialalnosci
nastapito znacznie p6zniej — wg wiedzy Powoda w 2000 roku.

Strona pozwana zarejestrowata sporng domen¢ internetowa prawie 3 lata pozniej, bo
dnia 25.02.2003 r.

Pracownicy Pozwanego kontaktowali si¢ z firma Powoda za posrednictwem Internetu,

a wiec Pozwany znat nazwg domeny powoda przed zgtoszeniem jej do rejestracji.

6. Jako podstawe prawna swych roszczen Powdéd wskazat:
- ustawe z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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7. Strony poddaly rozstrzyganie sporéw zapisem na Sad Polubowny ds. Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Ocenie prawnej w powyzszym stanie faktycznym bedzie podlegata kwestia, czy uzywana
przez powoda domena internetowa ,,aspekt.pl” (zgloszona do ochrony u UP RP jako znak
towarowy) podlega ochronie w sytuacji, gdy inny przedsigbiorca, prowadzacy dzialalnos¢ w
tej samej branzy, uzywa nazwy domeny: ,,aspect.pl”.

Sqd ustalit nastepujqcy stan faktyczny:

8. Powod od 1995 r. prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza jako firma ASPEKT Michal
Mazurkiewicz. Przedmiotem tej dziatalnosci jest sprzedaz mebli biurowych, ich

projektowanie i ich produkcja.
9. W 2000 r. Powod zarejestrowal domeng : ,,aspekt.pl”

10. W 2001 r. Powod zgtosit w Urzedzie Patentowym do ochrony w charakterze znaku

towarowego stowno-graficznego oznaczenie ,,ASPEKT”, w klasach: 20,38 oraz 42.

11. Pozwany prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza (zapewne) od 2000 r. w zakresie
sprzedazy mebli biurowych pod firma LASPECT” PMB, sp. jawna R. Makuch, M. Wolski 1

J. Wiatr. Oznaczenie ,,aspect.pl” zarejestrowat w charakterze domeny w 2003 r.

Sad zwaiyl co nastepuje:
12. Fakt uzywania spornej domeny przez Pozwanego jest bezsporny.

13. Pozwany zarejestrowal sporna domeng z naruszeniem praw Powoda. Rejestracja je
ze wzgledu na podobienstwo do nazwy handlowej Powoda i zgtoszonego do rejestracji
stowno-graficznego znaku towarowego ( w obu przypadkach jest to stowo ,,ASPEKT”) —
moze wprowadza¢ w btad odbiorcéw zaréwno w zakresie ich tozsamodci jak i w odniesieniu

do pochodzenia towarow.
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Jesli chodzi o pierwsze ze wskazanych naruszen, to zgodnie 2 art.43.10 Kodeksu cywilnego,
przedsigbiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone cudzym dziataniem, moze zada¢
zaniechania tego dzialtania, chyba, ze nie jest ono bezprawne. Jesli wiec dwaj przedsigbiorcy
uzywajg te samej nazwy (lub bardzo zblizonej), to prawo tego, ktéry byl na rynku wezesnie]
zostaje zagrozone. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego, niepodwazonym W
doktrynie, naruszenie prawa do nazwy moze nastapic réwniez wtedy, gdy osoba trzecia uzywa

tylko jej czescl.

W niniejszej sprawie Powod jako pierwszy uzywa w obrocic nazwy LASPEKT”, w tym w
charakterze domeny. Nazwa handlowa Pozwanego ,,ASPECT” jest brzmieniowo tozsama z

nazwa przedsiebiorstwa Powoda, stad rejestracja domeny w spornym brzmieniu niewatpliwie

zagraza jego rynkowym interesom.

14. Pozwany nie wskazal okolicznosci uchylajacych bezprawnosc dziatania, w

rozumieniu Kodeksu cywilnego.

15. Zarejestrowana przez Pozwanego domena narusza takze zasady uczciwej konkurencji,
stanowiac delikt nieuczciwej konkurencji.

W obrocie gospodarczym zdarzajg si¢ przypadki, w ktorych przedsigbiorcy uzywaja
oznaczenia indywidualizujacego innego przedsigbiorcg, jego towary czy ustugi, w ten sposob
wprowadzajac w blad odbiorcéw co do pochodzenia. Niekiedy czynig to $wiadomie
,podszywajac” si¢ pod znana firm¢ czy znak towary niekiedy za$ jest to wynikiem pewnych
skojarzen. Analogicznie mozna czyni¢ na rynku ustug $wiadczonych za posrednictwem
Internetu. W ten wiasnie sposob niezwykle latwo dojs¢ moze do konfuzji, gdyz klient nie ma
realnej mozliwosci zidentyfikowania ustugodawcy; tak wiec jedyng wskazowka, z kim
wchodzi w stosunki handlowe, jest indywidualizacje przedsigbiorcy poprzez adres jego strony
WWW.

Jesli nazwa domeny zostala zarejestrowana przez okreslony podmiot, to mozliwos¢
wejscia w jego klientelg (bardziej lub mniej $wiadomego) tkwi w zarejestrowaniu i uzywaniu
domeny zblizonej do oznaczenia wczedniej zastosowanego. Tak wigc np. rejestruje si¢

domeny z bledem ortograficznym, gramatycznym, zmieniona litera itp.

Dzialania takie sa kontrolowane przez ustawg o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Mozliwo$¢ zastosowania tych przepisow takze do oznaczen domen jest na gruncie polskiego

systemu prawnego — Oczywista.
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Tak wiec nieuczciwe formy korzystania ze stron WWW moga by¢ oceniane na
podstawie nastgpujacych przepisow u.znk:

a) klauzuli generalnej art. 3 ust. 1

b) art. 5 (wprowadzajace w btad co do tozsamosci oznaczenie przedsigbiorstwa)

¢) art. 10 — wprowadzanie w blad co do pochodzenia towaru (ustugi)

d) art. 16 ust. 1 pkt 2 — prowadzenie wprowadzajacej w biad reklamy

W $wietle pierwszego ze wskazanych powyzej przepisow, zarejestrowanie domeny w
brzmieniu (wygladzie) zblizonym (podobnym) do juz istniejacej, moze by¢ traktowane jako
sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Zarzut oparty o art. 5 obejmuje takie formy postugiwania si¢ adresami stron WWW,
ktore moga wprowadzi¢ w blad uzytkownika Internetu co do tozsamosci przedsigbiorcy.
Delikt ten moze mie¢ miejsce wowczas, gdy -

- przed rejestracja spornej domeny przez kolejnego uzytkownika, domena podobna
byta juz zarejestrowana i uZywana zgodnie z prawem

- adres byl uzywany dla zindywidualizowania przedsigbiorstwa

- postugiwanie si¢ adresem podobnym moze wywota¢ btad co do tozsamoscl
przedsigbiorcow.

W $wietle orzecznictwa, decydujace dla udzielenia ochrony na podstawie powyzszego
przepisu jest pierwszenstwo w uzywaniu danego oznaczenia, €O W przypadku domen
internetowych sprowadza si¢ do pierwszefistwa zarejestrowania. Przepisy nie przesadzaja, W
jaki sposob blad co do tozsamosci moze by¢ wywotany, niewatpliwie bedzie to miato miejsce
wowezas, gdy dane oznaczenie jest brzmieniowo zblizone.

Odpowiedzialno$¢ osoby bezprawnie uzywajacej adresu strony WWW jest zalezna od
wykazania, ze postugiwanie si¢ przez inny podmiot nazwg podobng do adresu internetowego
wywotato lub wywota¢ mogto ujemne konsekwencje po stronie uprawnionego (np. zagrozito
renomie, wprowadzito w blad co do powiazan pomiedzy przedsigbiorcami itp.)

Kolejno, uzywanie okreslonego oznaczenia indywidualizujacego moze réwniez
wprowadzi¢ w btad co do pochodzenia, w rozumieniu art. 10 ust. 1 u.z.n.k. W $wietle tego
przepisu cudza domena ma zdolno$é wywotania tego skutku jesli adres internetowy jest
podobny do juz istniejacego. Niebezpieczenstwo to jest zwielokrotnione w przypadku, gdy
brzmieniowo oznaczenia sa zblizone. O tym za$ decyduja okolicznosci konkretnej sprawy.

Jesli w reklamie uzywa si¢ adresu internetowego w sposob wprowadzajacy w blad -

popelnia si¢ delikt nieuczciwej reklamy.
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17. Uzywanie w obrocie zarejestrowanej na rzecz Pozwanego domeny narusza
wskazane powyzej przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez:
- wprowadzanie w blad co do tozsamosci przedsigbiorcy ( art.5 u.z.n.k.)
- wprowadzanie w biad co do pochodzenia towaréw ( art.10 ust.1 u.z.n.k.)

- prowadzenie wprowadzajacej w blad reklamy (art.16 usta.1 pkt 2 u.z.n.k)

18. Na obecnym etapie postepowania przed Urz¢gdem Patentowym w sprawie
udzielenia praw ochronnych na znak towarowy ,,ASPEKT” trudno jest méwi¢ o naruszeniu
prawa ochronnego. Mozliwo$¢ ta ,,otworzy sie ,, dopiero po uzyskaniu praw wytacznych. Tak
wiec aktualnie uzywane w obrocie przez Powoda oznaczenie jest chronione na podstawie
wskazanych powyzej przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W Urzedzie Patentowym RP zostato ztozone zgloszenie znaku towarowego ASPEKT
(znak stowno-graficzny), w klasach 20 (meble), 38 (ustugi prowadzenia witryny internetowe;)
oraz w klasie 42 (ustugi projektowe). Na obecnym etapie post¢gpowania tj. przed otrzymaniem
praw ochronnych, jeszcze nie przystuguje ochrona z Ustawy Prawo wilasnosci przemystowej.
Jednakze po tej dacie — powstanie. Woéwczas zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2, do bezprawnego
uzycia w obrocie gospodarczym przez osobg¢ trzeciag znaku podobnego dla towaréw
identycznych lub podobnych — moze przy spetnieniu warunkéw w tym przepisie wskazanych,

stanowi¢ bezprawne naruszenie praw ochronnych.

19. Reasumujgc:

Domeny Stron postgpowania brzmia nastepujaco:
,aspekt.pl” — adres internetowy Powoda
»aspect.pl” — adres internetowy Pozwanego
Chronologicznie pierwsza rejestracja miata miejsce na rzecz Powoda.

Oba oznaczenia stanowia firme stron; ich przedsi¢biorstwa dzialaja na rynku mebli

biurowych.

Nie ma watpliwoéci, iz oba terminy fonetycznie sa jednobrzmiace. Takze drobna

zmiana literowa nie wplywa na uchylenie niebezpieczenstwa konfuzji.

Biorgc zatem pod uwage, iz:

- Powod wezesniej zaistnial na rynku i wezesniej zarejestrowat domene

- Pozwany znat adres internetowy powoda
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- porOwnanie obu terminow wskazuje na mozliwo$¢ graniczaca z pewnoscia, iz adres
internetowy Pozwanego narusza zasady konkurencji poprzez wywolywanie konfuzji. zarzut
ten na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest skuteczny niezaleznie od

woli sprawcy (np. rejestrujacego domeng w przekonaniu, Ze nie narusza sig niczyich praw)

nalezy przyjaé, iz pézniejsza rejestracja domeny »aspect.pl” narusza prawa do wczesniej

zarejestrowanej na rzecz Powoda domeny »aspekt.pl”.

20. Sad nie ma uprawnien do nakazania wyrejestrowania domeny .,aspect.pl”.
Zgodnie jednak z art.18 Zasad Rejestracji 1 Utrzymywania Nazw Domen Internetowych, w
przypadku wydania przez sad orzeczenia stwierdzajacego naruszenie przez Abonenta praw
osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, umowa Abonenta z NASK o rejestracj¢ i

utrzymanie nazw domen wygasa z chwila uprawomocnienia si¢ tego orzeczenia.

Tak wiec w dacie uprawomocnienia si¢ niniejszego orzeczenia, wygasnie umowa Pozwanego

o rejestracj¢ i utrzymanie nazwy domeny ,,aspect.pl”.

21. O kosztach postepowania orzeczono zgodnie z Regulaminem.

Krak6éw, dnia 16 wrzesnia 2005 r.
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arbiter
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