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

Sygn. akt 19/04/PA

WYROK
SADU POLUBOWNEGO

ds. Domen Internetowych

Warszawa, 18 listopada 2005r.

Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych

w sktadzie: Robert Kroplewski - arbiter Saqdu Polubownego

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2005r.

sprawy: 19/04/PA

Z powodztwa: MANPOWER Inc, Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone
Ameryki Potnocnej,

przeciwko:
0 ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domen:

manpower.pl oraz manpower.com.pl

na podstawie zapisu na Sgd Polubowny ds. Domen Internetowych przy

Polskiej lzbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 03 wrzes$nia
2004r.— przez powoda oraz z dnia 22 wrze$nia 2004r.— przez
pozwanego

orzeka:
I. Pozwany z w  wyniku

rejestracji na swojg rzecz domen manpower.pl oraz manpower.com.pl
bezprawnie naruszyt prawa powoda MANPOWER Inc, Milwaukee,
Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki Pétnocnej.

[l. zasgdza od pozwanego na rzecz MANPOWER
Inc, Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki kwote
2.500,00 zt. (dwa tysigce piecset ztotych) tytutem zwrotu kosztow
postepowania oraz kwote 1.045,00 =zt.(jeden tysigc czterdziesci piec¢
ztotych) tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.
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UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2004r. do Sadu Polubownego do spraw Domen
Internetowych wptyngt pozew MANPOWER Inc, Milwaukee, Wisconsin, Stany
Zjednoczone Ameryki Poétnocnej przeciwko z

W pozwie powdd domaga sie stwierdzenia, ze pozwany
snabywajgc zarejestrowane w ztej wierze domeny internetowe www.manpower.pl
oraz www.manpower.com.pl naruszyt prawa wytgczne do nazwy oraz do znakow
towarowych MANPOWER powoda. Nadto powdd wniost o zakazanie pozwanemu
posfugiwania sie zarejestrowanymi domenami internetowymi  www.manpower.pl

oraz www. manpower.com.pl

W uzasadnieniu pozwu powodd wskazat, ze jest witascicielem znakow
towarowych MANPOWER zarejestrowanych w Urzedzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej R-70545 chronionego z pierwszenstwem od dnia 19
kwietnia 1990r., Z-1828389 chronionego z pierwszenstwem od 19 stycznia 1998r.,
R-149126 chronionego z pierwszenstwem od 01 stycznia 2000r. Nadto powod
podniost, ze znak MANPOWER jest chroniony przez powoda od wielu lat w
kilkudziesieciu krajach $wiata, na dowod czego przedstawit wykaz rejestracji tego

znaku chronionego w imieniu powoda oraz jego filii. Powo6d wskazat nadto, ze jest
przedsiebiorstwem zatozonym juz w 1948r., ktére ,jest Swiatowym liderem w
zakresie pracy czasowej". Powod podniost nadto, ze dziatalnos¢ swg prowadzi

poprzez 3600 biur w 59 krajach. Swg dziatalnos¢ w Polsce powo6d prowadzi
poprzez spoOtke zalezng Manpower Polska Sp.z 0.0. z Warszawy.

W pozwie powod domaga sie ochrony swych praw wytgcznych na podstawie art.
158 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wtasnoséci przemystem (Dz.U.
Nr 49/2001, poz.508 z pd6zn. zm., art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47/1993, poz. 211 z pdzn. zm. oraz
art. 23 i 24 w zw. z art. 43 KC.

Powo6d twierdzi, ze rejestracja spornych domen zostata dokonana przez
pozwanego z naruszeniem prawa, a wykorzystanie znaku towarowego MANPOWER,
bedgcego jednoczes$nie nazwg Powoda, w domenach  www.manpower.pl oraz
www.manpower.com.pl  jest dziataniem sprzecznym z dobrymi obyczajami.
Dziatanie takie stanowi naruszenie interesow powoda, jako wtasciciela znakéw
towarowych, ze wzgledu na fakt, ze zablokowana zostata mozliwos¢ reklamowania
przedsiebiorstwa Powoda w Internecie oraz prowadzenia za jego poSrednictwem
sprzedazy towarow i ustug.

Powdéd nadto podkresla, ze znaki towarowe MANPOWER powoda sg powszechnie
znane w Polsce i na $wiecie w odniesieniu do towaréw z klasy 16 oraz
Swiadczonych ustug z klasy 35, 40, 41 i 42, w tym w zakresie pracy czasowej.

Pow6d wskazat dodatkowo na okolicznos¢, ze wystepujacy w spornych
domenach element stowny MANPOWER stanowi jednoczes$nie pierwszy podstawowy

element nazwy Powoda, Manpower Inc.
W dniu 29 grudnia 2005r. wptyneta od pozwanego odpowiedz na pozew.

Pozwany zarzucit, ze stwierdzenie jakoby nabyt sporne domeny w ztej wierze
jest nieprawdziwe. Podnidést nadto, ze nie moze sie zgodzi¢ z zarzutem naruszenia
znakéw towarowych, gdyz zadna ze stron internetowych nie zawiera znaku
graficznego (towarowego) MANPOWER. Pozwany podat, ze obie sporne domeny
nabyt od firmy Doradztwo Ekonomiczne Wozniakowski Zbigniew w dobrej wierze
do uzytku prywatnego. Pozwany stwierdzit, ze nabywajac wspomniane domeny nie

miat wiedzy, ze istnieje,firma o takiej nazwie. Pozwany podat nadto, ze po
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analizie sytuacji jest w stanie udostepni¢ firmie Manpower domeng komercyjng
manpower.com.pl pod uzgodnionymi warunkami, a jego celem nie jest utrudnianie
dziatalnosci pozwanemu. Wyrazit przy tym zdziwienie, ze pozwany nie chciat
doprowadzi¢ do polubownego zatatwienia sprawy.

Co sie tyczy domeny manpower.pl to pozwany stwierdzit, ze nie jest to domena
komercyjna i potrzebuje jej do celow prywatnych nie zwigzanych w jakikolwiek
sposOb z profilem dziatalnosci powoda. Zdaniem pozwanego w takich warunkach
zarzut nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadniony.

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2005r. sgd polubowny w niniejszej sprawie
zobowigzat strony do ztozenia ostatecznych wnioskow dowodowych na poparcie
swych twierdzen Ilub odparcia zarzutow strony przeciwnej - pod rygorem ich
pominiecia, stosowanie do art. 217 KPC i skutkéw prawnych z art. 6 KC.

W wykonaniu tego zobowigzania strona pozwana do swych twierdzen i zarzutow
wyrazonych w odpowiedzi na pozew dodata jedynie, ze popularnos¢ marki
manpower jest znacznie mniejsza niz Microsoft czy Coca Cola. Nadto pozwany
podniést, ze strona internetowa firmy Manpower jest umieszczona pod adresem
manpower.waw.pl , a na stronie manpower.com istnieje mozliwos¢ wyboru strony
polskiej ,manpower’'a”. Pozwany podat takze, ze wyszukiwarka google.pl wysSwietla
na pierwszej pozycji strone firmy Manpower.

Natomiast strona powodowa, wykonujgc zobowigzanie sgdu polubownego w tej
sprawie, w pismie procesowym z dnia 07 wrzes$nia 2005r. wyjasnita, ze stawiany
pozwanemu zarzut ,ztej wiary” odnosi sie do faktu zarejestrowania spornych

domen internetowych. | tak nalezy wedtug powoda rozumie¢ zgdanie pozwu.
Powéd twierdzi, ze pozwany nabywajgc zarejestrowane w ztej wierze domeny
internetowe naruszyt prawa wytgczne powoda do nazwy i do znakow
towarowych. Powdd stawia zarzut pozwanemu, ze ztg wiarg wykazat sie przy

rejestracji spornych domen. Powdd podniost przy tym, ze Rejestr Znakow
Towarowych Urzedu Patentowego jest rejestrem jawnym, dostepnym dla osoéb,
ktore chciatyby sprawdzi¢ czy dane oznaczenie nie jest przedmiotem
wczesniejszych praw wytgcznych innego podmiotu, ktérego nazwa jest juz
odnotowana w rejestrze. Zdaniem powoda wtasnie brak dostatecznej ostroznosci
pozwanego przed podpisaniem cesji praw do nazwy obydwu domen nie moze
stanowi¢ o0 braku naruszenia praw wytagcznych do nazwy oraz do znakow
towarowych MANPOWER powoda. Twierdzenie pozwanego, iz moze udostepnic
powodowi domene manpower.com.pl pod pewnymi warunkami, powod uwaza, za
czyn nieuczciwej konkurenciji.

Powdéd odpiera nadto zarzut pozwanego jakoby strony www.manpower.pl oraz
www.manpower.com.pl nie zawieraty znaku towarowego pozwanego. Powdd
wyjasnia przy tym, ze znaki towarowe MANPOWER (R-70545, R-149126, R-
1525683) sg znakami towarowymi stownymi, a element stowny MANPOWER, jest
elementem dominujgcym we wszystkich znakach powoda, a zarazem podstawowym
elementem nazwy powoda.

Pow6d podaje nadto, ze wuzyskane w wyniku rejestracji prawo do domen
internetowych www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl nie moze naruszac
praw bezwzglednych wynikajgcych z rejestracji znakoéw towarowych, a korzystanie
z tego prawa winno odbywac¢ sie z zasadami prawidtowej gospodarki i zasadami
uczciwej konkurencji. Wedtug powoda, rejestracja znaku towarowego daje
posiadaczowi wytgczne prawo uzywania znaku w obrocie gospodarczym na terenie
Polski, z czego wynika prawo powoda do dokonania rejestracji przedmiotowych
domen na swojg rzecz oraz do jej utrzymania dla prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej. Powod podnosi nadto, ze zasady wspoétzycia spotecznego nakazujg
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uwzgledni¢ prawo do rozwoju przedsiebiorstwa i utrzymania jego renomy na rynku
Z o0znaczeniami, zawierajgcymi stosowany znak towarowy. Zdaniem powoda
dziatanie pozwanego narusza interesy powoda ze wzgledu na fakt, ze zablokowana
zostata mozliwos¢ reklamowania przedsigbiorstwa Powoda w Internecie oraz
prowadzenia za jego posrednictwem sprzedazy towarow i ustug. Nie moggc uzywac
internetowego adresu ze swoim znakiem powo6d nie ma mozliwosci internetowego
kontaktu ze swoimi Kklientami, co powoduje pogorszenie mozliwosci sprzedazy
towarow i ustug tego przedsiebiorstwa.

Strony poddaty rozstrzygniecie sporu Sgdowi Polubownemu ds. Domen
Internetowych przy PIIT na podstawie zapisu ztozonego dnia 03 wrzeé$nia 2004r.—
przez powoda, a dnia 22 wrzes$nia 2004r.— przez pozwanego. Arbiter zostat
wybrany zgodnie z art. 15 wspomnianego Regulaminu.

Strone powodowg reprezentowat zawodowy petnomocnik.

Zgodnie z zapisem, sgd polubowny zostat powotany do rozstrzygniecia sporu
dotyczgcego domen manpower.pl oraz manpower.com.pl na podstawie Regulaminu
Mediacji i Arbitrazu w Sprawach Dotyczgcych Domen Internetowych — co oznacza,
iz sad polubowny zostat powotany do orzeczenia w zakresie stwierdzenia
naruszenia praw w wyniku rejestracji przedmiotowych domen zgodnie z art. 10
pkt. ii) wspomnianego Regulaminu.

Na podstawie Art.25.3 wspomnianego Regulaminu — postanowieniem sgdu z
dnia 23 sierpnia 2005r. — arbiter zobowigzat strony do sktadnia ostatecznych
wnioskow dowodowych na poparcie swych twierdzen Ilub odparcia zarzutéw strony
przeciwnej - pod rygorem ich pominiecia, stosowanie do art. 217 KPC i skutkow
prawnych z art. 6 KC. Brak przedstawienia przez strony dodatkowych wnioskow
dowodowych w wyznaczonym terminie oznacza, ze arbiter orzeka na podstawie
materiatu dowodowego zebranego w sprawie, oceniajgc wiarygodno$s¢ i moc
dowoddéw na podstawie wtasnego przekonania i po wszechstronnym rozwazaniu
sprawy. W ten sam sposob arbiter ocenia zaniechania dowodowe stron i
przedstawiane przez nie twierdzenia i zarzuty.

Nadto we wspomnianym postanowieniu sad polubowny zobowigzat
petnomocnika powoda do wykazania umocowania do reprezentowania powoda
przed sgdami arbitrazowymi i polubownymi w Polsce. Petnomocnictwo to zostato
uzupetnione przez strone powodowg przy piSmie powoda z dnia 07 wrze$nia
2005r.

Sad Polubowny dopuscit dowdd z urzedu z rejestru domen internetowych NASK
oraz obserwacji wynikow wyszukiwania popularnych wyszukiwarek: wp.pl, onet.pl,
interia.pl, google.pl oraz adresu www.manpower.pl oraz www.manpower.com.pl na
okoliczno$¢ ustalenia istnienia i uzywania tych domen przez pozwanego w jego
dziatalnoséci i charakteru tego uzywania. Sgd Polubowny dopuscit takze z urzedu
dowod z obserwacji wynikow wyszukiwania adresu www.manpower.com oraz
www.manpower.waw.pl, a takze poprzez wyszukiwarke google: adresow
internetowych zawierajgcych nazwe MANPOWER, uzywang w domenach krajowych
innych krajow.

Wobec braku dodatkowych wnioskéw dowodowych oraz wnioskéw stron co do
przeprowadzenia rozprawy sad postanowit wyda¢ wyrok na podstawie catoksztattu
materiatu zebranego w sprawie.
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Sad ustalit co nastepuje.

Powod jest spoOtkg zagraniczng z siedzibg w Milwaukee, zarejestrowang w
stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych Ameryki pod firmg MANPOWER
Incorporation. Spotka dziata od 1948 roku w Milwaukee, gtoéwnie w zakresie pracy
czasowej.

dowod: poswiadczenie  notarialne z dnia  07.09.2004r. (w  ttumaczeniu na
jezyk polski); strony z ksigzki Pt. Mate | duze przedsigbiorstwa, ktore
uksztattowaty  wspdtczesny Swiat biznesu - 50 firm  ktére  zmienity
Swiat - autorstwa Howarda Rorthmana, Wydawnictwo AMBER

Pow6d posiada zarejestrowane w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej stowne znaki towarowe zawierajgce wyrazenie MANPOWER. Sg to
chronione w Polsce:

(1) z pierwszenstwem od 19 kwietnia 1990r. znak objety $wiadectwem
ochronnym R-70545, ktérego ochrona zostata przedtuzona do 19 kwietnia 2010r. -
przeznaczonego do oznaczania nastepujgcych ustug: sustugi w zakresie
Swiadczenia pracy dorywczej, agencja zatrudnienia, dorywcze i state zatrudnienie
personelu fachowego - w klasie 35 i 42;

dowod; Swiadectwo  Ochronne nr 70545 =z dnia 16.04.93r., decyzia Urzedu
patentowego o0 przedtuzeniu ochrony z dnia 27.10.2003r.

(2) z pierwszenstwem od 19 stycznia 1998r. znak objety zgtoszeniem Z-
182389 - przeznaczonego do oznaczenia nastepujgcych ustug: ,ustugi zwigzane z
zatrudnieniem, ustugi posrednictwa i wyszukiwania pracy personelu w dziedzinach
ksiggowosci, ubezpieczen, bankowosci, finanséw, technologii, prawa, medycyna,
prac naukowych, nauczania i techniki - w klasie 35;

dowod: decyzjia Urzedu Patentowego =z dnia 05 kwietnia 2004r. o udzieleniu
prawa ochronnego

(8) z pierwszenstwem od 01 lutego 2000r., objetego $wiadectwem ochronnym
R-149126 - przeznaczonego do oznaczenia ustug w klasach 16, 35, 37, 40, 41 i
42,

dowdd: Swiadectwo ochronne nr 149126 z dnia 29.07.2004r.

Znak towarowy MANPOWER jest chroniony przez powoda na terenie wielu
krajow Swiata bagdz bezposSrednio bgdz poprzez filie (spotki zalezne)

dowod:, wykaz znakéw towarowych MANPOWER chronionych na Swiecie

Powo6d prowadzi dziatalnos¢ na terenie Polski poprzez spotke zalezng Manpower
Polska Sp. z 0.0 z siedzibg w Warszawie.

- okolicznosé niesporna

Pozwany jest osobg fizyczng nie prowadzgcg dziatalnosci gospodarczej.
Pozwany uzyskat rejestracje domen manpower.pl oraz manpower.com.pl w
nastepstwie zawartej w dniu 31 marca 2004r. umowy cesji od poprzednich
abonentéw przedmiotowych domen internetowych.

dowdd: kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.

Pierwsza rejestracja przedmiotowych domen zostata dokonana w dniu 06 lipca
2000r. na rzecz abonenta firmy Doradztwo Ekonomiczne Wozniakowski Zbigniew.
Nastepnie w dniu 10 grudnia 2001r. abonent ten dokonat cesji praw wynikajgcych
z rejestracji przedmiotowych domen na rzecz firmy Mansstudio Bancevic Zoran.

frenpass Moatustoa
L

GhwopNiczasy


http://16.04.93r

Z kolei w dniu 15 lipca 2003r. firma Mansstudio Bancevic Zoran dokonata cesji na
poprzedniego abonenta firmy Doradztwo Ekonomiczne Wozniakowski Zbigniew,
ktéra to firma byta abonentem tych domen do dnia 30 marca 2004r. W dniu 31
marca 2004r. rejestracja przedmiotowych domen zostata przeniesiona cesjg na
pozwanego , ktéry pozostaje aktualnym abonentem

przedmiotowych domen internetowych.
dowdd: kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.

Pismem z dnia 12 marca 2003r., powdéd poinformowat Owczesnego abonenta
przedmiotowych domen, firme Mansstudio Bancevic Zoran z siedzibg w Warszawie
o swych prawach wytgcznych oraz zaproponowat polubowne rozwigzanie problemu.
Wskazana firma nie odpowiedziata na wspomniane pismo. Natomiast w dniu 15
lipca 2003r. dokonata cesji praw z rejestracji przedmiotowych domen
internetowych na rzecz firmy Doradztwo Ekonomiczne Wozniakowski Zbigniew.

dowod: kopia pisma z dnia 12.03.2003r., wraz z kopig potwierdzenia odbioru;
kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.

Pow6d kierowat kolejne pisma do nowego abonenta firmy Doradztwo
Ekonomiczne Wozniakowski Zbigniew z dnia 26 stycznia 2004r., ktdére nie zostato
podjete w terminie, a takze z dnia 24 lutego 2004r. odebrane przez abonenta lecz
pozostate bez odpowiedzi. Natomiast w dniu 30 marca 2004r. abonent ten dokonat
cesji przedmiotowych domen na rzecz kolejnego abonenta ktérym jest pozwany w

niniejszej sprawie.

dowod: kopia  zwréconego pisma z dnia  26.01.2004r. wraz z  Kkopertg
(adnotacja poczty); kopia pisma z dnia 24.02.2004r. wraz z kopig
potwierdzenia odbioru; kopia pisma NASK z dnia 22.06.2004r.

Poczynione przez niniejszy sgd polubowny ustalenia z urzedu wykazaty, ze
domeny manpower.pl oraz manpower.com.pl nie sg uzywane przez pozwanego, a
wyniki wyszukiwania poprzez popularne wyszukiwarki wp.pl, onet.pl, interia.pl,
google.pl nie wykazujg $ladu uzywania tych domen przez poprzednich abonentow
oraz pierwotnego abonenta.

Powod uzywa w swej dziatalnosci domeny komercyjnej manpower.com.

- okolicznos¢ bezsporna

Spotka zalezna powoda Manpower Polska Sp. z 0.0 z siedzibg w Warszawie
uzywa domeny manpower.waw.pl

dowodd: wydruk ze  strony internetowej  Manpower  Polska Sp. z o.0.
w  Warszawie

Czynigc dodatkowe ustalenia z urzedu, niniejszy sgd polubowny ustalit, ze
nazwa MANPOWER jest uzywana w domenach krajowych innych krajow $Swiata
przez powoda lub przez zalezne od niego filie lub spodtki corki. Domeny krajowe
uzywane przez powoda sg domenami tak rodzajowymi (komercyjnymi) domenami
krajowymi jak i ogdélnymi domenami krajowymi. Wskazujg na to przekierowania ze
strony www.manpower.com oraz wyniki wybierania w przeglgdarce internetowej
adresow internetowych http://manpower.[domena  komercyjna] Ilub [.] [domena

krajowa].
dowod: obserwacja dostepnosci strony w sieci WWW dokonana =z urzedu przez

sgd  polubowny;
Pozwany w odpowiedzi na pozew oraz w dalszym pisSmie procesowym
zaproponowat, iz moze odstgpi¢c powodowi domene komercyjng manpower.com.pl

lecz pod ,pewnymi warunkami”. Zas$ domeneg krajowg manpower.pl potrzebuje do
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dziatalnosci wfasnej dla celow prywatnych. Pozwany nie wskazat jednak do jakiej
konkretnie dziatalnosci prywatnej potrzebuje domene krajowg manpower.pl i w
jaki sposéb bedzie wykorzystywat nazwe MANPOWER.

dowod: odpowied? na pozew; pismo doreczone dnia 07.09.2005r.

Pozwany nie ztozyt tez innych wnioskobw dowodowych na poparcie swych
twierdzen lub odparcie zarzutow strony przeciwnej pomimo wskazania przez sad
rygoru z art. 217 kodeksu postepowania cywilnego i art. 6 kodeksu cywilnego.

dowodd: postanowienie sgdu z dnia 23.08.05r.
Sad zwazyt co nastepuje:

Sad polubowny po rozwazeniu stanu faktycznego doszedt do przekonania, iz
rejestracja i utrzymywanie przez pozwanego domen manpower.com.pl oraz
manpower.pl narusza prawa wyfgczne powoda.

Istotne w sprawie jest to, iz pozwany, mimo dokonania rejestracji domen
zawierajgcych nazwe ,MANPOWER" nie wuzywa ich, a wyniki wyszukiwania
Internetowego wskazujg, ze domeny te nie sg dostepne w sieci Internetu.
Pozwany nie wykazat, izby wuzywat przedmiotowych domen dla faktycznego
prowadzenia swej dziatalnosci czy to komercyjnej dla domeny komercyjnej
krajowej manpower.com.pl  czy prywatnej dla domeny ogolnej krajowej
manpower.pl. Okolicznosci  sprawy wskazujg, iz pozwany posiadt jedynie
rejestracje przedmiotowych domen. Jednakze samo posiadanie domen
internetowych jest niewystarczajgce do uznania bezwzglednej wytacznosci
rejestracji i utrzymania ich dla pozwanego. Posiadanie to musi by¢ zgodnie z
prawem, a korzystanie z rejestracji winno by¢ zgodne ze spoteczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa oraz zasadami wspofzycia spotecznego.

Nadto pozwany nie wykazat aby poprzedni abonenci przedmiotowych domen
uzywali ich w swej dziatalno$ci.

Wytacznosc postugiwania sie domeng internetowg jest konsekwencijg,
korzystnego stanu faktycznego, jaki wynika z warunkow techniczno-
organizacyjnych systemu domen stosowanego przez ICCAN oraz NASK w Polsce.
Z systemu tego wynika gwarancja niepowtarzalnosci adreséw internetowych —
ktorg wyprowadzi¢ mozna z punktu 1 Zasad rejestracji i utrzymywania nazw
domen internetowych stosowanych przez NASK. Z obowigzku utrzymania nazw
domen internetowych wynika zobowigzanie NASK do niedokonywania rejestracji tej
samej domeny dla innego abonenta oraz utrzymywania stanu wynikajgcego z
rejestracji. Nie chodzi tu tylko o numeryczng postaC adresOw internetowych ale
wtasnie o postac¢ literowg — znak, nazwe domeny — co utatwia postrzegalnosc¢ i
rozpoznanie adreséw internetowych na rynku, przez rzeczywistych i potencjalnych
uzytkownikoéw sieci INTERENETU. W wyniku rejestracji domeny uzyskuje sig, na
podstawie stosowanego przez NASK regulaminu rejestracji domen internetowych,
prawo do wytgcznego korzystania z domeny. Prawo to jest prawem wzglednym,
ktérego zrédtem jest umowa z NASK (zawarta na podstawie wspomnianych Zasad).
Tre$s¢ tego prawa jest ograniczona do zakresu oznaczonego we wspomnianych
Zasadach. Istotne dla niniejszej sprawy jest to, iz nie jest to prawo absolutne,
wygasa ono bowiem z chwilg stwierdzenia przez sgd, iz abonent w wyniku
rejestracji domeny naruszyt prawo osoby trzeciej (pkt.18 Zasad). W tym wzgledzie
korzystajgc z zasady swobody umoéw wyrazonej w art. 353" kodeksu cywilnego
pozwany przyjgt takg tres¢ umowy z NASK.




Uzyskane w wyniku rejestracji prawo do domeny internetowej nie moze
narusza¢ praw bezwzglednych wynikajgcych z rejestracji znakéw towarowych, a
korzystanie z tego prawa winno sie odbywa¢ zgodnie z zasadami prawidtowej
gospodarki i zasadami uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 153 ustawy — prawa o wtasnosci przemystowej z dnia 30
czerwca 2000r. (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z p6zn. zm.) —
wtasciwej aktualnie dla znakow towarowych — (...) przez uzyskanie prawa

ochronnego nabywa sie prawo wytgcznego uzywania znaku towarowego w SpPoOSOb
zarobkowy lub zawodowy (...)." Tak samo, obowigzujgca poprzednio, ustawa
o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985r (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z 198br,
z pob6zn. zm.) gwarantuje, iz: ,Przedsigbiorstwo, na ktorego zostat zarejestrowany
znak towarowy, nabywa wytgczne prawo uZywania znaku w obrocie gospodarczym
na catym terytorium panstwa dla towarow objetych rejestracjg”. Zgodnie z tymi
przepisami uzywanie znaku towarowego polega w szczegolno$ci na umieszczaniu
tego znaku na towarach objetych rejestracjg lub ich opakowaniu, wprowadzaniu
tak oznaczonych towaréw do obrotu, umieszczaniu go na dokumentach zwigzanych
z wprowadzaniem tych towarow do obrotu lub zwigzanych ze $Swiadczeniem ustug
lub na postugiwaniu sie tym znakiem w celu reklamy, przy czym katalog ten jest
katalogiem otwartym. Oznacza to, iz dopuszczalne sg inne formy uzywania znaku
towarowego; uwzgledniana jest w ten sposob pomystowosSc, ztozonosc¢
i réznorodnos¢ zjawisk dziatalnos$ci gospodarczej. Za uzywanie znaku towarowego
nalezy uznaC takze umieszczenie go jako domeny internetowej i to niezaleznie czy
jest ona sposobem reklamy czy po prostu adresem dostepu do informacji Iub
platformy transakcyjnej przedsigbiorcy uprawionego do uzywania  znaku
towarowego. W tym stanie rzeczy uprawiony do korzystania znaku towarowego ma
prawo do dokonania na swojg rzecz rejestracji domeny internetowej i jej
utrzymywania dla prowadzonej dziatalnosci gospodarczej swego przedsiebiorstwa.

W niniejszej sprawie pozwany uzyt jako nazwy domeny oznaczenie bedace
cudzym znakiem towarowym. Nie sposob przyjagé, iz pozwany nie miat Swiadomosci
istnienia znaku towarowego ,MANPOWER". Rejestr Znakéw Towarowych Urzedu
Patentowego jest jawny i zwykta staranno$¢ wystarczata w tej sprawie aby ustalic,
ze istnieje znak towarowy MANPOWER chroniony w Polsce juz od 19 kwietnia
1990r., a takze kolejne chronione od 19 stycznia 1998r. oraz od 01 lutego 2000r.
Z rejestrow tych wynika, ze wytgcznie uprawnionym do korzystania z tych znakéw
jest spotka Manpower Inc, bedgaca powodem w niniejszej sprawie. Powdd bedac
Spotkg zagraniczng uzyskat skuteczng ochrone swych znakow towarowych w
Polsce.

Mimo obowigzku sprawdzenia Rejestru Znakow Towarowych UPRP, pozwany
dokonat na swojg rzecz rejestracji domen zawierajgcych znak ,MANPOWER". W
tym wzgledzie zachodzi identyczno$¢ przedmiotowych nazw domen internetowych
z chronionym stownym znakiem towarowym MANPOWER. Uzywanie tych nazw
domen internetowych jest bezprawne z tego powodu, ze pozwany dokonat
rejestracji nazw domen na swojg rzecz bez upowaznienia od uprawnionego ze
znaku towarowego ,MANPOWER". Nadto pozwany nie wykazat, izby on osobiscie
lub  jego poprzednicy stosowali oznaczenie ,MANPOWER" jeszcze przed
powstaniem praw wytgcznych powoda do znakow towarowych. Nalezy podkreslic,
ze pozwany winien uwzgledni¢ zasade powszechnosci znajomosci danych
wynikajgcych z Rejestru Znakéw Towarowych w zwigzku z istniejgcg od roku 19
kwietnia 1990r. rejestracjg znaku ,MANPOWER".




Powyzsze okolicznoSci wskazujg, ze rejestracja przedmiotowych domen narusza
prawa wytgczne powoda do znaku towarowego ,MANPOWER". Uprawniony ze
znaku towarowego powod nie moze bowiem dokona¢ na swojg rzecz rejestracji
nazwy domeny internetowej identycznej ze znakiem towarowym ,MANPOWER" z
uwagi na fakt, ze domena ta jest zablokowana — zarejestrowana na rzecz
pozwanego.

Zasady wspotzycia spotecznego nakazujg nadto uwzgledni¢ prawo do rozwoju
przedsiebiorstwa i utrzymania tozsamos$ci renomy marki na rynku z oznaczeniami
zawierajgcymi stosowany znak towarowy. W tym wzgledzie bezprawne wkroczenie
przez pozwanego w sfere ekonomicznego bytu powoda nie jest korzystaniem z
wolnosci gospodarczej lecz naruszaniem praw nabytych innego przedsigbiorcy.

Nalezy =zgodzi¢ sie z twierdzeniem powoda, iz rejestracja przedmiotowych
domen zostata dokonana z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art.3 ustawy o nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.
(DZ.U. nr 47, poz.211 z 1993r. z pb6é2zn. zm.) ,Czynem nieuczciwej konkurencji jest
dziatanie sprzeczne z prawem [lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza Ilub narusza
interes  innego przedsigbiorcy lub  klienta

Rejestracja przedmiotowych domen naruszyta bezposrednio interes
przedsiebiorcy uprawnionego ze znaku towarowego. Nie sposob uznaC za stuszne
utrzymywanie rejestracji przedmiotowych domen dla pozwanego jes$li nie
wykorzystuje on ich w ramach swojej dziatalnosci. Oznaczenia domen nie odnoszg
sie do zadnych towardow Ilub ustug objetych dziatalnoscig pozwanego. Oznaczenia
domen nie majg tym samym desygnatu materialnego, do ktérego sie odnoszg.
Istniejg tylko jako rezerwacje. Posiadanie jedynie rejestracji przedmiotowych
domen, w sytuacji blokowania innemu podmiotowi dostepu do oznaczania domen
nazwg bedacg przedmiotem praw wytgcznych nalezy wuzna¢ ze sprzeczne ze
spoteczno-gospodarczym sensem prawa wynikajgcego z rejestracji domen
internetowych. Prawo to sprowadza sie¢ do uzywania domeny jako adresu

internetowego, na ktorym udostepniane sg informacje 0 dziatalnosci
przedsiebiorcy Ilub pod ktérym prowadzi sie obrét gospodarczy czy to w drodze
zwyktej wymiany e-maili (listow elektronicznych, zapytan, ofert) czy az

zorganizowanej platformy transakcyjnej. Nie jest w ten sposob realizowana
funkcja identyfikacyjna oraz komunikacyjna domeny internetowej.

Interes przedsiebiorcy nalezy rozumie¢  szeroko jako korzystnie juz
uksztattowany dla przedsiebiorcy stan rzeczy bgdz dopiero majgcy dla niego
nastgpi¢ stan stanowigcy zrodto korzysSci rzeczywistych lub oczekiwanych. Tak tez

wypowiedziat sie Sgd Najwyzszy w uchwale z dnia 23 Ilutego 1995r., IIl CZP
12/95, Monitor Prawniczy 1995r. nr 10, s.308). Korzysci te mogg mie¢ charakter
pieniezny — co jest zwigzane =z mozliwo$cig prowadzenia obrotu — lub

niepieniezny, wynikajgcy z posiadanej renomy i co dalej za tym idzie potrzeby jej
utrzymania z uwagi na obecnos¢ produktow na rynku.

W przedmiotowej sprawie zostat tez naruszony interes klienta, Nie sposéb nie
uwzgledni¢ interesu klienta polegajgcego na wprowadzaniu do wyszukiwarek
internetowych najprostszych odniesien literowych do znanych towarow lub firm,
wynikajgcych z skojarzen z oznaczeniami istniejgcych na rynku towarow.
Doswiadczenie zyciowe wskazuje, iz poszukiwania internetowe rozpoczyna sige
wtasnie od wprowadzenia do wyszukiwarki oznaczenia ustug Iub firmy, te sg zas
oznaczane markg ,MANPOWER". Mowigc w tym miejscu o ,marce” trzeba mie¢ na
mysli nie tylko istnienie znaku towarowego ale jego renomy na rynku. Daje sie
zaobserwowac¢ zjawisko, iz czym wigeksza renoma tym bardziej narzucajgce sie

skojarzenie ze znakiem towarowym jako kodem literowym stuzgcym do odszukania
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domeny internetowej przedsiebiorcy sprzedajgcego towary oznaczone danym
znakiem.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze rejestracja domen zawierajgcych nazwe
~MANPOWER", ktéra nie jest zwigzana z dziatalno$cig pozwanego ani z jego osobag,
a zawierajgca oznaczenie wyrozniajgce ustugi powoda oraz czton gtéwny firmy
powoda jest czynem nieuczciwej konkurenciji.

W danym stanie faktycznym, pozwany naruszyt takze prawo do firmy powoda.
Zgodnie z art. 43° § 1 kodeksu cywilnego firma przedsiegbiorcy winna dostatecznie
odroznia¢ sie od firm innych przedsigebiorcoOw dziatajgcych na tym samym rynku.
Firma nie moze wprowadza¢ w bfgd w szczegodlnosci co do osoby przedsigebiorcy
czy przedmiotu jego dziatalnosci. Zgodnie z art. 43® tego kodeksu przedsiebiorca
ma obowigzek dziatania pod firmg, z czego doktadnie wynika tez jego prawo do
uzywania firmy w swej dziatalnosci gospodarczej. Co prawda powd6d nie wykazat,
izby naruszenie firmy powoda zostato dokonane przez pozwanego w ztej wierze, a
takze, aby firma powoda byta znana pozwanemu lub jego poprzednikom prawnym
w chwili rejestracji domeny. Z samej rejestracji znakow towarowych nie mozna
wywodzi¢ w prosty sposéb aby firma powoda byta znana na terenie Polski. Tym
bardziej, ze spoOtka zalezna powoda powstata po dokonaniu pierwszej rejestraciji
przedmiotowych domen internetowych. W tych warunkach naruszenie firmy
powoda sprowadza sie do uniemozliwienia postugiwania sie¢ oznaczeniem firmowym
powoda na terenie Polski w nazwie domeny internetowej w sytuacji nie uzywania
przedmiotowych domen internetowych przez pozwanego. W tych warunkach
rejestracja blokujgca domen przez pozwanego nie moze korzysta¢ z ochrony gdyz
prawo to nie jest wykonywane zgodnie ze spoteczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa i jako takie nie moze podlega¢ ochronie. Pozostajgc w
kolizji z prawem powoda do stosowania oznaczenia firmowego, Kktory wykazat
nadto, ze korzysta z tego oznaczenia w sposOb czynny w dziatalnosci swego
przedsiebiorstwa i dziatalnosci spoOtek zaleznych tak w Polsce jak i w innych
krajach $Swiata, musi ustgpi¢ prawu powoda do uzywania firmy rowniez w nazwie
domeny internetowej.

W tych warunkach przedsigbiorca jakim jest powdéd ma prawo domagac¢ sie od
pozwanego umozliwienia mu uzywania firmy w domenie internetowej. Powdd, co
prawda dziata na terenie Polski poprzez firme ,Manpower Polska Sp. z o0.0., ktora
korzysta z domeny internetowej manpower.waw.pl.,, jednakze domena ta jest
domeng regionalng, a nie krajowg. Nie mozna odmowi¢ prawa powodowi do
uwolnienia na jego rzecz lub podmiotow od niego zaleznych, domen manpower.pl
oraz manpower.com.pl, ktore zawierajag trzon jego firmy, a przez dodatek ,,.pl"
wiezg jego dziatalno$¢ z obszarem Polski. Uwzgledniona zostataby w ten sposob
technika komunikacji internetowej powoda, wskazujgca na polskg spotke zaleznag,

ktéra swym obszarem dziatania obejmuje caty Kkraj. Ochrona taka moze by¢
przyznana powodowi tylko w przypadku je$li rejestracja Iub utrzymanie
przedmiotowych domen dokonane zostaty z naruszeniem prawa — a tak jest w

niniejszej sprawie.

SposO6b organizacji korzystania przez powoda z praw wytgcznych do znakow
towarowych i innych oznaczeh pozostaje w sferze wolnosci gospodarczej, tym
bardziej jesli powdd dziata w strukturze holdingowej. Pordéwnanie przedstawionego
przez powoda wykazu rejestracji znaku towarowego MANPOWER w innych krajach
Swiata ze sposobem rejestracji krajowych domen internetowych, wskazuje, ze
powo6d dokonuje co do zasady rejestracji znaku towarowego bezposrednio na rzecz
swego gtownego przedsiebiorstwa, a rejestracja krajowych domen internetowych
dokonywana jest na rzecz spoOtek zaleznych w poszczegolnych krajach. Ten sposob
organizacji rejestracji domen internetowych znajduje swoje zwienczenie w adresie
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domeny manpower.com w Kktérej znajdujg sie odnosniki do domen krajowych
spotek zaleznych. Oznacza to, ze rejestracja domen odbywa sie na podstawie
krajowego prawa lub na podstawie szczegb6lnego upowaznienia powoda dla spotki
zaleznej do wuzywania w firmie stosowanego przez powoda znaku firmowego Ilub
znaku towarowego.

W tych okolicznosciach nalezy zgodzi¢ sie =z twierdzeniem powoda, iz
rejestracja przedmiotowych domen internetowych zostata dokonana przez
pozwanego w zftej wierze. Nie sposéb uzna¢, iz pozwany dochowat nalezytej
starannosci w ustaleniu sytuacji prawnej mozliwosci rejestracji domen
internetowych zawierajgcych chroniony znak towarowy. Istotne w sprawie jest to,
iz juz poprzedni abonenci przedmiotowych domen uzyskali rejestracje z
naruszeniem praw wytgcznych powoda. Prawa do znakow towarowych sg chronione
bezwzglednie, wobec kazdego kto je narusza w jakikolwiek sposOob. Tym samym
roszczenia ochronne mogg by¢ skierowane do kazdego abonenta domen
internetowych. Fakt, iz poprzedni abonenci przedmiotowych domen internetowych
dokonywali cesji praw wynikajgcych z ich rejestracji niezwtocznie w sytuaciji
rozpoczecia poszukiwania ich ochrony przez powoda $wiadczy o tym, iz rejestracja
tych domen od poczgtku zostata dokonana w ztej wierze i sprowadzata sie jedynie
do zablokowania tych domen.

Mimo to, iz powod nie wykazat w niniejszym postepowaniu, izby pozwanemu
mozna byto przypisa¢ rdéwniez ztg wiare jego poprzednikdéw prawnych, pozwany
jako nabywca praw z rejestracji przedmiotowych domen rejestrujgc je na swojg
rzecz winien sie liczy¢ z mozliwo$cig postawienia mu zarzutu naruszania praw
bezwzglednych osoby trzeciej wynikajgcych choc¢by z praw wytgcznych do znaku
towarowego. Przypisanie pozwanemu ztej wiary jego poprzednikow mogtoby
nastgpi¢ dopiero w sytuacji udowodnienia ze pozwany bedgc w Swiadomosci
pokrzywdzenia powoda w ztej wierze nabyt przedmiotowe domeny.

Na ztg wolge pozwanego wskazuje takze dokonanie rejestracji przedmiotowych
domen w celach rezerwacyjnych, skutkujgcych praktycznie zdobyciem monopolu
faktycznego do nazwy domeny, wynikajgcego jedynie z faktu samej rejestracji
domeny. Pozwany nie wykorzystujgc przedmiotowych domen w ramach swej
dziatalnosci zaoferowat powodowi mozliwo$s¢ zbycia domen , pod pewnymi
warunkami”. QOkoliczno$¢, ze pozwany nie uzywat przedmiotowych domen nie budzi
watpliwosci. Pozwany optacat je jedynie. Pod adresami tych domen nie znajdowata
sie i nie znajduje zadna strona www odnoszaca sie do dziatalnosci pozwanego. W
tym stanie rzeczy stawianie warunkOw odstgpienia domeny nalezy uznaC za
naduzycie. Jest to tym bardziej naganne w okoliczno$ciach dokonania przez
pozwanego rejestracji przedmiotowych domen na swojg rzecz z naruszeniem
prawa osoby trzeciej do znaku towarowego.

Niezaleznie od powyzszego nalezy stwierdzi¢, iz dokonanie i utrzymywanie
rejestracji przedmiotowych domen przez pozwanego wypetnia znamiona czynu
nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 15 wspomnianej ustawy. Pozwany
utrudnia bowiem powodowi, a takze ustugom powoda, dostep do rynku. W tym
wzgledzie za warty ochrony nalezy uzna¢ interes powoda oraz jego klientow do
wprowadzenia dostepu na terenie Polski i w jezyku polskim do ustug oznaczonych
znakiem ,MANPOWER" poprzez najprosciej kojarzgcg sie domene: manpower.pl
oraz manpower.com.pl. Ze strony powoda niewgtpliwie moze to wptyngc¢, jesli nie
na zwiekszenie sprzedazy to na pewno, na utrwalenie renomy znaku ,MANPOWER"
w Polsce. Ze strony klienta istotna jest kwestia szybkosci dostepu do
poszukiwanych ustug. W tym wzgledzie rejestracja i utrzymywanie przedmiotowych
domen przez pozowanego jest czynem sprzecznym z prawem.

Matusicl
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Dziatanie pozwanego stanowi naruszenie interesow powoda jako
przedsiebiorcy, uprawionego do postfugiwania sie oznaczeniem wyrdzniajgcym.
Istotnie bowiem ogranicza powodowi zakres korzystania z oznaczenia w Sieci
Internet i wytgcza mozliwos¢ rejestracji domen ze znakiem MANPOWER na wfasng
rzecz. W tym miejscu przywotaé¢ nalezy orzeczenie Sgdu Polubownego przy PIT w
sprawie Sygn.akt. 01/03/PA w ktorym wyrazono stanowisko, ze rejestracja domen
internetowych nie prowadzi do uzyskania prawnego monopolu postugiwania sie
danym oznaczeniem ile daje podstawy do faktycznej wytgcznosci uzywania takiego
oznaczenia w Internecie. Ta faktyczna wytgczno$S¢ nie moze by¢ oparta na
naruszeniu praw bezwzglednych os6b trzecich czy to wynikajgcych z prawa do
znaku towarowego czy prawa do formy czy interesu przedsiebiorcy w ramach
zasad uczciwej konkurencji. Takze z wyroku Sgdu Polubownego przy PIHT w
sprawie o Sygn. Akt 14/03/PA wyraznie wynika, iz prawo do domeny, jako
wynikajagce ze stosunkédw wzglednych - umowy zawartej z NASK o rejestracje i
utrzymanie domeny internetowej - musi ustgpi¢ przed prawem bezwzglednie
chronionym jes$li pozostaje z nim w kolizji w okolicznosciach wskazujgcych na
bezprawne naruszenie praw wytgcznych.

Oceniajgc powyzsze okolicznoséci nalezy odmowi¢ ochrony prawnej pozwanemu i
przyznac¢ jg powodowi.

Majgc powyzsze na uwadze sad polubowny na podstawie art. 153 ustawy
0 prawie wtasnosci przemystowej w zw. z art. 3 i 15 ustawy o0 nieuczciwej
konkurencji, a takze na podstawie art. 43 w zw. z art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego,
a takze w zw. z art. 5 Kodeksu Cywilnego orzekt jak w sentencji w zakresie
zapisu na sgd polubowny.

Sagd pomingt zgdanie powoda orzeczenia zakazania pozwanemu postugiwania
sie przedmiotowymi domenami z uwagi, iz zgdanie to wykraczato poza tresc¢
dokonanego zapisu na sad polubowny. Strony pragngce rozstrzygniecia
w dodatkowym zakresie winny przy uzgadnianiu tresci zapisu na sgad polubowny
rozszerzyC tre$¢ zapisu o0 rozpoznanie w zakresie innych roszczen. Regulamin
Mediacji i Arbitrazu tego nie wyklucza, a przepisy postgpowania cywilnego
0 sgdzie polubownym udzielajg kompetencji stronom do poddania sporu w catoSci
wybranemu przez nich sgdowi arbitrazowemu niezaleznie czy bedzie to staty sad
arbitrazowy czy tzw. arbitraz ad hoc.

Na marginesie trzeba stwierdzi¢, iz zadanie powoda znajdzie uwzglednienie
niejako automatycznie z chwilg uprawomocnienia sie niniejszego orzeczenia.
W przypadku bowiem stwierdzenia przez sad, iz rejestracja zostata dokonana
Z naruszeniem prawa rejestracja ta wygasa. Oznacza to, ze domeny manpower.pl
oraz manpower.com.pl. stang sie wolne. Dzieje sie tak na podstawie punktu 18

Zasad rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych stosowanym przez
NASK.
O kosztach postepowania orzeczono zgodnie z art. 35 Regulaminu sadu
polubownego. /
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(podpis w/asnorgtzn V na oryginale postanowienia)
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