Krakéw dn. 17 marca 2006 r.

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

Sygn. akt 61/05/PA
Wyrok Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
wydany w Krakowie w dniu 15 marca 2006 r.

Sad Polubowny do Spraw Domen Internetowych
w sktadzie: Ewa Nowinska, arbiter Sadu Polubownego,
po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2006r.
sprawy z powodztwa: SITA Polska sp. z .0.0. ul. Ciotka 16, 01-443 Warszawa

przeciwko:

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej

sitagroup.pl

dziatajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 28 listopada 2005r. - przez Powoda oraz z dnia 5

grudnia 2005r. - przez Pozwanego
orzeka

1. Oddala powddztwo w catosci.

Uzasadnienie

1. Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych.

W dniu 20 grudnia 2005 r. do Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych wptynat pozew
od firmy SITA Polska sp. z 0.0. W pozwie tym Powdd zada stwierdzenia, ze Pozwany w wyniku
rejestracji nazwy domeny internetowej: sitagroup.pl, naruszyt jego prawa oraz stwierdzenia, ze

umowa o rejestracje domeny internetowej sitagroup.pl/ zawarta pomiedzy Pozwanym a NASK

POLSKA 1ZBA INFORMATYK! | TELEKOMUNIAL, |
SAD POLUBJ‘HN? Ds. DO;\‘GEN lNTEQl“TT']L\.l lretiedisz ‘J'yf(”“ Ty
00-511 Warszawa, ui Nowogrodzka 31 pak o el )


http://sitagroup.pl
http://sitagroup.pl
http://sitagroup.pl

wygasata, a tym samym Pozwany nie jest abonentem domeny internetowej i nie przystuguja mu do

tej domeny zadne prawa.
W uzasadnieniu podnosi, iz :

Powéd nalezy do miedzynarodowej grupy SUEZ, ktéra oferuje kompleksowe rozwiazania w
energetyce i ochronie Srodowiska. Firma ta prowadzi swoja dziatalno$¢ m.in. pod marka SITA. Na
rynku europejskim oferuje ustugi w zakresie gospodarki odpadami. Powdd nalezy do grupy SITA
POLSKA, ktéra uprzednio prowadzita dziatalno$¢ pod firma ASMABEL.

W ocenie Powoda w Polsce , SITA" jest marka renomowana powszechnie znana i

kojarzona ze spotka SITA Polska sp. z 0.0. oraz grupa SUEZ.

SITA jest znakiem towarowym chronionym na terenie Rzeczpospolitej na podstawie
Konwencji Madryckiej, prawo to zostato zarejestrowane na rzecz SUEZ ENVIRONNEMENT Sp.
Akcyjna z siedziba we Francji, uprzednio dziatajaca pod firma SITA Sp. Akcyjna. Powdd korzysta
ze znaku towarowego SITA na podstawie umowy sublicencyjnej zawartej ze spotka SUEZ
ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.0.. Na podstawie tej umowy Powdd moze postugiwaé sie
znakiem towarowym na swoich dokumentach handlowych w celu zaznaczenia swojej
przynaleznosci do grupy SITA, wykorzystywania logo i kroju czcionki w celu wizualizacji firmy na
dokumentach, ruchomosciach, nieruchomosciach, pojazdach. Podmiot, ktoéry udzielit sublicencji
korzysta z licencji udzielonej przez SUEZ ENVIRONNEMENT SA. we Francji. Aktualnie Powdd
dziata pod firma SITA i korzysta ze znaku SITA.

Firma SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z 0.0. w 2001 r. zlecita Firmie BE-COM
sp. Z 0.0. zarejestrowanie domeny sitagroup.pl na rzecz SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z
0.0., dla ktorej $wiadczyta ona state ustugi informatyczne. Firma BE-COM zarejestrowata jednak
wskazana domene w NASK na swoja rzecz, wbrew zleceniu. Fakt ten zostal ujawniony w 2004 r. i
w tym czasie spotka SUEZ ENVIRONNEMENT sp. z o.0. podjeta rozmowy z BE-COM w celu
dokonania cesji. Skutkiem tego byto podpisanie wspdlnego wniosku BE-COM sp. z o0.0. oraz SUEZ
ENVIRONNEMENT Polska sp. z 0.0. do NASK o dokonanie cesji domeny na rzecz ostatnio
wskazanego podmiotu. W tym momencie okazato si¢, ze wlascicielem domeny nie jest firma BE-
COM tylko Pozwany.

Powdd w kolejnym pismie stwierdza, iz firma SUEZ ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z
0.0. (dziatajaca pod firma SITA POLSKA sp. z 0.0. - Powdéd w niniejszym postgpowaniu) dziatata
w zaufaniu do firmy BE-COM, ktéra prowadzita peilna obstuge informatyczna i uwaza, iz
rejestracja domeny nalezy do zakresu obstugi informatyczne;j.

Zdaniem Powoda Pozwany jako wspdlnik i cztonek zarzadu wiedziat o tym, iz firma SUEZ
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ENVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.0. zlecita rejestracje domeny na swoja rzecz, a nie na rzecz
firmy BE-COM.

Powéd stwierdzit, iz ptacit firmie BE-COM nie za dzierzawe tylko za po$rednictwo w
rejestracji i utrzymaniu domeny.

W pazdzierniku 2005 r. Powdd otrzymat od Pozwanego oferte zakupu domeny. Propozycja
ta zostat odrzucona przez Powoda a w listopadzie Pozwany wystawit domene internetowa na
sprzedaz na stronie sitagroup.p! oraz na aukcji w allegro.

Pozwany uzywajac nazwy domeny sitagroup.p! i wystawiajac ja na sprzedaz nie usunat ze
strony internetowej tresci dotyczacych Powoda, w tym znaku towarowego SITA, co jest zdaniem
Powoda jednoznacznym odwotaniem si¢ przez Pozwanego do Powoda.

Pozwany na stronie sifagroup.pl umiescit poczatkowo informacje o Powodzie wraz ze
znakiem towarowym, z informacja o propozycji jej sprzedazy. Po wniesieniu do Sadu niniejszego
pozwu, Pozwany umiescit na stronie internetowej informacje dotyczace SITA sp. z o.0. (system
nauczania), za$ po wykazaniu przez Powoda, ze miedzy Pozwanym oraz SITA sp. z 0.0. (system
nauczania) nie ma wspdipracy, zmienit informacje na stronie - wskazujac, iz propozycja zakupu
domeny skierowana jest przede wszystkim dla firm specjalizujacych sie w ,produkcji sit dla

rolnictwa i przemystu rolno-spozZywczego, wyrobow dla piekarnictwa i cukiernictwa".

Jako podstawe prawna swych roszczen Powdd wskazat:
- art. 43 (10) kodeksu cywilnego oraz art. 43(10 ) w zwiazku z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego

- art. 5, art. 15, art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
W odpowiedzi na pozew, Pozwany wnidst o oddalenie powédztwa i podnioést, iz:

Domena sitagroup.pl zostata zarejestrowana na rzecz BE-COM Sp. z 0.0. 6 wrze$nia 2001 r
. Informacja ta byta publicznie dostgpna. Pozwany twierdzi, iz nie jest prawdajakoby firma SITA
Polska sp. z o.0. zlecata BE-COM sp. z o0.0. rejestracjc domeny sitagroup.pl. Firma BE-COM
udostepniata czasowo domene¢ sitagroup.pl za optata co znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji
finansowej firm.

Domena sitagroup.p! nigdy nie byta zarejestrowana na rzecz Powoda. Nazwa domeny nie
jest tozsama z nazwa firmy Powoda. Zdaniem Pozwanego przyjmujac taki tok mys$lenia nalezatoby
przyznaé, iz wszystkie nazwy domen zawierajace litery s, i, t, a - automatycznie powinny by¢
zarejestrowane na rzecz Powoda.

Pozwany podkreslit, ze nie prowadzi zblizonej do Powoda dziatalno$ci i nie zamierza

uzywac¢ znaku graficznego SITA. Pozwany stwierdzit, iz nabyt domeng w dniu 7 pazdziernika 2005
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r. od osoby prywatnej (fizycznej) z zamiarem podjecia wspotpracy reklamowej z SITA - system
nauczania, promocji strony i ewentualnego korzystnego zbycia praw do tej domeny.

Pozwany dorgczyt oswiadczenie firmy BE-COM, iz nigdy nie uzyskata od firmy SITA
POLSKA sp. z 0.0 zlecenia rejestracji domeny na ich rzecz i nie jest dla niej zrozumiate dlaczego
dopiero po rozwiazaniu umowy z BE-COM sp. z 0.0. w styczniu 2004 r. i nie uregulowaniu optat

od grudnia 2005 r., probuje pozyska¢ domeng sitagroup.pl.
Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Powdd jest spotka prawa handlowego dziatajaca pod firma ,,SITA Polska Sp. z 0.0." (poprzednio
dziatat pod firma ASMABEL). Spétka ta nalezy do miecdzynarodowej grupy SUEZ, zajmujacej si¢
kompleksowymi rozwiazaniami w energetyce i ochronie $rodowiska, m. in. gospodarka odpadami,

odprowadzaniem i oczyszczaniem SciekOw, dziatalnodcia sanitarna, etc.
Dowoéd: odpis z KRS Powoda oraz spétki SUEZ EVIRONNEMENT POLSKA sp. z o.0.

Pozwany jest osoba fizyczna. Jednocze$nie jest on wspdlnikiem oraz cztonkiem zarzadu Spoétki
BE-COM sp. z o0.0., uprawnionym do samodzielnej jej reprezentacji. Przedmiotem dziatalnosci tej

spotki jest Swiadczenie ustug informatycznych.
Dowdéd: odpis z KRS sp6tki BE-COM sp. z o.0.

SITA jest znakiem towarowym chronionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
Konwencji Madryckiej. Prawa do znaku towarowego przystuguja SUEZ EVIRONNMENT Spdtka
Akcyjna z siedziba we Francji. Powdd jest uprawniony do korzystania ze znaku towarowego SITA
na podstawie umowy sublicencyjnej zawartej ze spétka SUEZ ENVIRONNMENT POLSKA sp. z
0.0., ktérajest uprawniona do postugiwania si¢ przedmiotowym znakiem towarowym na podstawie

umowy licencyjnej z SUEZ ENVIRONNMENT Spétka Akcyjna z siedziba we Francji.

Dowéd: umowy licencyjna i sublicencyjna dotyczace znaku towarowego SITA; $wiadectwo

rejestracyjne znaku towarowego SITA wraz z ttumaczeniem przysiegtym

W okresie od pazdziernika 1999 r. do stycznia 2004 r. firma BE-COM sp. z o0.0. $wiadczyta state
i kompleksowe ustugi informatyczne na rzecz SUEZ ENVIRONNMENT POLSKA sp. z o.o.

(wéwczas dziatajaca pod nazwa SITA Polska sp. z 0.0.)
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Okoliczno$cia niesporna jest to, iz domena o nazwie sitagroup.p! zostata zarejestrowana w NASK
we wrzesniu 2001 roku przez firm¢ BE-COM Sp. z 0.0. Rozwiazanie umowy o $wiadczenie ustug

informatycznych pomiedzy BE-COM a SITA Polska (obecnic SUEZ ENVIRONNMENT
POLSKA) nastapito w styczniu 2004r.

W listopadzie 2004r. BE-COM oraz SUEZ ENVIRONMENT POLSKA(wo6wczas SITA Polska)
ztozyli wspoOlny wniosek o dokonanie cesji praw do domeny sifagroup.p/ na rzecz SUEZ
ENVIRONMENT POLSKA (wéwczas SITA Polska). W imieniu BE-COM wniosek podpisat

Pozwany. Po ztozeniu wniosku o zmian¢ abonenta domeny okazato sig, iz dysponentem domeny

nie jest juz BE-COM Sp. z o.0.

Dowoéd: wniosek o zmiang abonenta domeny z dnia 10 listopada 2004r.
Obecnie dysponentem domeny jest Pozwany -

Dowod: pismo z NASK z dnia 16 listopada 2005r.

W pazdzierniku 2005r. Pozwany, powotujac si¢ na wczesniejsza wspotprace z Powodem, ztozyt

oferte sprzedazy przedmiotowej domeny za kwote 20.000 zt. Powdd odmoédwit prowadzenia

negocjacji z Pozwanym.

Dowéd: korespondencja stron

Na przedmiotowej stronie internetowej w dniu 10 listopada 2005r. znajdowata si¢ informacja o
mozliwosci sprzedazy przedmiotowej domeny. W tle widniaty tresci dotyczace Powoda, w tym
znak towarowy SITA. Obecnie na przedmiotowej stronie www, obok informacji o mozliwosci

sprzedazy domeny, znajduje si¢ informacja o specjalizacji m. in. ,w zakresie produkcji sit dla

’

rolnictwa i przemystu rolno - spozywczego .

Dowéd: zatacznik do aktu notarialnego z dnia 10 listopada 2005r, obserwacja dostgpnosci strony w

sieci WWW dokonana z urzedu przez sad polubowny

SITA Sp. z o.0., dziatajaca na rynku systemow nauczania, o$wiadczyta, iz nie wspdtpracuje z
Pozwanym w jakimkolwiek zakresie, w szczegdlno$ci upowazniajacym go do prezentowania

materiatéw firmy SITA Sp. z o.0.
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Dowdd: korespondencja pomiedzy Powodem a SITA Sp. z o.o.

Firma BE-COM sp. z o0.0. o$wiadczyta, iz firma SITA POLSKA sp. z o.0. nigdy nie zlecita

rejestracji domeny na swoja rzecz.

Dowdd: oswiadczenie firmy BE-COM z dn. 27 stycznia 2006 r.
Sad zwazyl, co nastepuje:

Powdd w zadaniu pozwu wskazat jako podstawe swoich roszczen art. 3, art. 5 oraz art. 15
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 43'" oraz art. 23 i 24 z zwiazku z art. 43

kodeksu cywilnego.

W zakresie zarzutow opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

nalezy zauwazy¢, iz ustawa ta reguluje zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci
gospodarczej. Zatem warunkiem wstgpnym zastosowania tej ustawy jest ustalenie, ze oceniane
zachowanie danego podmiotu pozostaje w zwiazku z prowadzona dziatalnosScia gospodarcza (zob.
J. Szwaja w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa
1994, s. 73 i n i 116 in., E. Nowinska i M. Du Vall , ,, Komentarz do ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005 r, wyd. II s 42 i n.).

W niniejszej sprawie, dla zastosowania przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zasadnicze znaczenie ma odpowiedZz na pytanie, czy osoba fizyczna, nieprowadzaca
dziatalnosdci gospodarczej, moze by¢ sprawca czynu nieuczciwej konkurencji. Nalezy przyjaé, iz
sprawca, deliktu nieuczciwej konkurencji moze by¢ przedsigbiorca, a wyjatkowo, w wypadkach
wprost przewidzianych w ustawie - inny podmiot (tak: E. Nowinska, M. Du Vall: op.cit.,
Warszawa 2005, s. 54).

Zgodnie z powyzsza wykladnia przepisow uznk nalezy stwierdzi¢, iz czyndw nieuczciwej
konkurencji, na ktore powotuje sic Powdd, tj. okreslonych w art. 3, 5 i 15 uznk, moze dopusci¢
sie jedynie podmiot majacy status przedsiebiorcy, w rozumieniu ustawy, ten za$ zostal
zdefiniowany w art. 2 ustawy.

Kluczowa kwestia dla rozstrzygnigcia niniejszej sprawy jest wiec przesadzenie, czy jednorazowa
aktywnos$¢ polegajaca na rejestracji jednego adresu internetowego, moze by¢ zakwalifikowana jako
dziatalno$¢ gospodarcza. OdpowiedZz pozytywna na to pytanie jest zasadnicza, gdyz rozstrzyga
kwestie legitymacji biernej w niniejszym postepowaniu i przesadza o zasadnosci badania

merytorycznych podstaw pozwu opartych o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 1 ustawy ,ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w
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dziatalnosci gospodarczej, w szczegolnosci produkcji przemystowej i rolnej, budownictwie, handlu i
ustugach - w interesie publicznym, przedsiebiorcow oraz klientow, a zwtaszcza konsumentow " zas
art. 2 ustawy stanowi, iz ,przedsiebiorcami, w rozumieniu ustawy, sq osoby fizyczne, osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne niemajqce osobowosci prawnej, ktore prowadzqc, chociazby ubocznie,
dziatalnosé zarobkowq Ilub zawodowq uczestniczq w dziatalnosci gospodarczej "

Zaréwno z literalnej wyktadni przepisow jak i utrwalonej praktyki orzeczniczej wynika, iz
dziatalno$¢ gospodarcza powinna cechowaé si¢: profesjonalizmem, brakiem amatorstwa, statym
charakterem, powtarzalno$cia, zyskownoscia. Spelnianie tych warunkéw jest podstawowe takze
dla uznania, iz dany podmiot uczestniczy, chociazby ubocznie w dziatalnosci gospodarcze;.
Uznaje sie bowiem powszechnie, iz nawet prowadzenie ubocznej dziatalnosci nie powinno
ogranicza¢ si¢ do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie. Na tle tego przepisu podkres$la si¢, ze
przymiot ten cechuje tego, kto bierze udzial w obrocie gospodarczym poprzez prowadzenie
dziatalnodci zarobkowej lub zawodowej, ktéra powinna mie¢ uwzgledniajac jej rodzaj, ceche
pewnej trwatos$ci, a wiec nie ogranicza¢ si¢ do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie (por. J.
Szwaja, op.cit. S 912,. Nowinska, M. du Vall: op.cit. Warszawa 2005, s. 40).

Dokonujac interpretacji przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla potrzeb stanu
faktycznego mozna by przyja¢, ze nawet je$li dziatalno$¢ polegajaca na zarejestrowaniu adresu
internetowego bytaby jednorazowa, to pozniejsza dziatalno$¢ zmierzajaca do sprzedazy, czy
wydzierzawienia takich adresow wlascicielom uzytych w nim znakéw lub innym zainteresowanym
osobom trzecim, moze mie¢ juz ceche dziatalnosci statej - zarobkowej, powtarzalnej. Podmiot taki
uczestniczytby wiec w obrocie. Za taka interpretacja przemawia zarobkowy charakter tych
czynnosci i cheé zysku (zob. ,,Cybersquatting i inne formy naduZywania znakow towarowych w
adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja " Justyna Ozegalska ZNU]J zeszyt 77 Zakamycze

2001 r. s. 180).

W niniejszej sprawie Powdd nie wykazat jednak w zaden sposéb, iz Pozwany
prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w postaci handlu adresami internetowymi. Sad
rowniez z urzedu dokonat badania w portalu Allegro, nie wykazato ono jednak, aby sprzedaz ta
miata charakter powtarzalny, staty i zarobkowy.
W tym stanie rzeczy nalezy uznaé, iz zaréwno akt zakupu adresu internetowego przez Pozwanego
jak i cheé jego odsprzedazy ma charakter incydentalny i jednorazowy.
Konsekwencja takich wnioskéw jest to, ze Pozwany nie prowadzi dziatalnos$ci gospodarczej,
nawet ubocznej, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tym samym nie
posiada w tym zakresie legitymacji biernej.
W tym stanie rzeczy Sad oddala powddztwo oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, gdyz niespelnienie przestanki formalnej tj. posiadania legitymacji biernej, czyni
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zarzuty oparte na tej podstawie prawnej merytorycznie bezprzedmiotowymi.

Jesli chodzi o drugie ze wskazanych naruszen, to podkresli¢ nalezy, iz zgodnie z art. 43 (10)
Kodeksu cywilnego, przedsiebiorca, ktorego prawo do firmy zostato zagroZone cudzym dziataniem,
mozZe Zqdac zaniechania tego dziatania, chyba, Ze nie jest ono bezprawne. Jesli wigc dwaj
przedsi¢cbiorcy uzywaja tej samej nazwy (lub bardzo zblizonej), to prawo tego, ktéry byt na rynku
wczesniej zostaje zagrozone. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego, niepodwazonym w
doktrynie, naruszenie prawa do nazwy moze nastapi¢ rowniez wtedy, gdy osoba trzecia uzywa
tylko jej czesci.

Podkredli¢ nalezy, iz ochrona firmy uzalezniona jest od realizacji dwoch podstawowych
przestanek tj. wykazania, ze:

1) zachowanie osoby trzeciej zagraza lub narusza firme uprawnionego (zachowanie, ktore godzi

w obiektywne interesy przedsi¢biorcy) oraz

2) zachowanie to jest bezprawne, czyli nie znajduje uzasadnienia w ustawie, czynnos$ci prawnej
albo decyzji wtasciwego organu (por. W. Popiotek, Kodeks cywilny. Komentarz pod red. R.
Pietrzykowskiego, wyd. 3 - suplement, Warszawa 2003, s. 33-34)

Pamicta¢ jednak nalezy, ze uzywanie danej nazwy przez podmiot nie pozostajacy w
stosunku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji, zwykle nie moze by¢ postrzegane jako
zagrozenie dla firmy w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.

Majac powyzsze na uwadze, Sad uwaza iz nie doszto do naruszenia prawa w Sposob
wskazany w pozwie. Charakter bowiem aktualnego dziatania Pozwanego, w zaden sposdb nie
skutkuje tym, aby ewentualne konotacje z nim mogly negatywnie wplywaé¢ na dobre imie¢ czy
renome¢ przedsicbiorcy. Pozwany bowiem aktualnie oferuje do sprzedazy domeneg, wskazujac jej
ewentualne przeznaczenie. Naruszenia we wskazanym zakresie dokona¢ moéglby ewentualnie
nabywca spornej domeny, je$li jego dziatanie spelniatoby wskazane powyzej przestanki;
jednorazowy zakup domeny przez osobg fizyczna choéby z checia dalszej odsprzedazy, nie jest per

se zachowaniem Sprzecznym zZ prawem.

Reasumujac:
Zachowanie Pozwanego polegajace na rejestracji nazwy domeny internetowej nie narusza praw

Powoda wskazanych w pozwie tj. zarowno ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak i

kodeksu cywilnego.

O kosztach postgpowania orzeczono zgodnie z Regulaminem.

NIP 526-12-89-338
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