Krakow dn. 10 grudnia 2006 r.

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 10 grudnia 2006 r.

Sad Polubowny do Spraw Domén Internetowych w sktadzie:
Ewa Nowinska, arbiter Sadu Polubownego, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2006 r.
sprawy z powddztwa:
Bileteria sp.z 0.0. ul. Chmielna 5/7,10k.206,00-08 1 Warszawa

przeciwko:

Agencji Kontakt Dariusz Bartys, zam. ul. Bednarska 19/19A, miejsce prowadzenia

dziatalnosci PKiN Pl. Defilad 1,00-901 Warszawa

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji przez pozwanego domen

bileteria.pl, bileteria.com.pl

dziatajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskie;j

Izbie Informatyki i Telekomunikacji
orzeka

I. Pozwany tj. Agencja Kontakt Dariusz Bartys, prowadzacy dziatalno$¢ pod adresem

PKiN Pl Defilad 1,00-901 Warszawa, w wyniku rejestracji domen ,bileteria.pl” i
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wbileteria.com.pl”  naruszyl prawa powoda tj Bileteria sp.z 0.0. ul. Chmielna

5/7,10k.206,00-081 Warszawa

2.Zasadza od Pozwanego tj. Agencja Kontakt Dariusz Bartys, prowadzacego dziatalnosé
pod adresem PKiN Pl Defilad 1,00-901 Warszawa, na rzecz powoda Bileteria sp. z o.0.
ul. Chmielna 5/7,10k.206,00-081 Warszawa, kwote 6.364,70zt (slownie: szces$¢ tysiecy
trzysta szesc¢dziesigt cztery ztotych, 70/00 gr) tytutem kosztéw postepowania, zgodnie z

przedstawionym przez powoda zestawieniem kosztow postepowania
Uzasadnienie
Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych.

W dniu 7 czerwea 2006 r do Sadu Polubownego ds. domen internetowych wplynat pozew
od firmy Bileteria sp. z o.0. siedzibg w Warszawie. W pozwie tym powdd zada
stwierdzenia, ze pozwany w wyniku rejestracji domen internetowych bileteria.pl” oraz

,bileteria.com.pl” - naruszyt jego prawa.
W uzasadnieniu powod podnosi, iz:

Od 1997 r. prowadzi dziatalnos¢ gospodarczq — poczatkowo w formie jednoosobowej
pod nazwa: Agencja Reklamy Point Wojciech Wojewddzki, zas od 10 stycznia 2002 r. w
formie spotki z ograniczona odpowiedzialnoscig. Przedmiotem jego dziatalnosei jest i
byta sprzedaz biletéw na réznego rodzaju imprezy masowe, spektakle, koncerty. Powdd
uzywal oznaczenie ,,bileteria” we wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej oraz
postugiwat si¢ nim od poczatku dziatalnosci w zwiazku z zawieraniem transakcji
handlowych z kontrahentami, do ktérych nalezat m.in. Empik sp. z 0.0.

W ocenie powoda oznaczenie to poprzez dtugoletnie stosowanie cechuje renoma.

W dniu 24 kwietnia 2002 r. dokonat on w Urzedzie Patentowym RP zgloszenia do
rejestracji stownego znaku towarowego ,, Bileteria”, zas 19 lipca 2004r zglosit znak
towarowy ,, Bileteria” w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) celem
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uzyskania ochrony jako znaku towarowego Wspdlnoty. Powod twierdzi, ze dokonal
zgloszenia znakoéw po uplywie tylu lat, poniewaz przez diugoletnie i1 intensywne
uzywanie oznaczenie ,, bileteria’ nabralo zdolnosci odrdzniajacej, ktora jest elementem
zasadniczym dla uzyskania rejestracji znakow. Rejestracje w Urzedzie Patentowym RP
powdd uzyskat 30 czerwea 2005 zas w OHIM-ie - 23 stycznia 2006 r .

Powod podkresla, ze strony post@-powanlia znaja sie od wielu lat, gdyz przedmiotem
dziafalnodci pozwanego jest rowniez sprzedaz biletow do teatrow i innego rodzaju imprez
okolicznosciowych. Powod twierdzi, iz pozwany zaproponowat mu z koncem lat 90-tych
podjecie wspdlnego przedsiewzigcia, polegajacego na sprzedazy biletow za
posrednictwem Internetu. Powod propozycje t¢ odrzucit, zas sam rozpoczat w 2000 r
sprzedaz biletow w taki wlasnie sposéb .

Po tych nie udanych negocjacjach, pozwany w 1999 r zarejestrowal domeny internetowe
bileteria.pl™ oraz |, bileteria.com.pl”, uruchamiajac ich sprzedaz w Patacu Kultury i
Nauki.

Powdd od stycznia 2006 r. wzywa pozwanego do zaprzestania poshugiwania sig¢
oznaczeniem ,bileteria” powolujac si¢ na naruszenie jego praw wylgcznych do znaku
towaro'wego. W reakcji na to pozwany.od 5 kwietnia 2006 r zaprzestal uzywania nazwy
wbileteria” w postaci domen internetowych, jak i takiego oznaczania swojego punktu
sprzedazy biletow w Patacu Kultury i Nauki. Poinformowal réwnoczesnie powoda, ze
aktualnie postuguje si¢ domena |, teatralium.pl”, |, teatralium.com.pl”. Pomimo
zaprzestania prowadzenia dzialalnosci z wykorzystaniem domen |, bileteria.pl” i
. bileteria.com.pl”, nadal jest upowazniony do nich.

Powdéd podat, iz zawsze reaguje na wszelkie proby niezgodnego z prawem postugiwania
sie oznaczeniem ,, bileteria”, w tym m.in. przeciw PLUS GSM w zwiazku z kampania

SIMPLUSA.
Jako podstawe prawna swoich I‘OSZICZ@IPI powod wskazal:

-art. 153 i art. 154 w zw. z art. 296 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej z dnia 30

czerwca 2000 r.
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-art. 151 art. 16 ust 2, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej

konkurenciji

W odpowiedzi na pozew, Pozwany podnidst iz zarejestrowal domeny ,, bileteria.pl”,
Wbiletria.com.pl” w NASK 18 stycznia 1999 r., a wigc w zasadzie na poczatku swojej
dziatalnosci. Do 2005 r. strony postepowania funkcjonowaty na rynku réownolegle i
bezkonfliktowo. W ocenie pozwanego oznaczenie ,bileteria” ma charakter silnie opisowy
podobny do takich oznaczen jak: kafeteria, bizuteria czy galanteria. Pozwany podal, iz
wystapit do UP RP z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji.

Wskazuje, ze postugiwal sie na szeroka ,skale” spornym oznaczeniem ,, bileteria”,
propagujac go na terenie catego kraju. Dodatkowo podkresla takze, Ze i inne podmioty,
oznaczenie takie wykorzystuja do celéw komercyjnych np. Plus GSM dla Simplusa.
Okolicznosci te w ocenie pozwanego przemawiajg za tym, ze rejestrujac domeny
,bileteria.pl” i ,, bileteria.com.pl” w 1999 r i postugujac si¢ nimi przez 7 lat robit to w
dobrej wierze. Pozwany uwaza, iz powdd poprzez rejestracj¢ oznaczenia ,,bileteria” w
charakterze znaku towarowego 1 zadajac zaprzestania postugiwania si¢ nim chce
doprowadzi¢ do zjawiska znanego powszechnie jako ,,odwrotne piractwo internetowe”

(reverse domain hijacking).
Pozwany wniost o oddalenie powddztwa.
Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Powdd od 1997 r prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza. Pierwotnie w formie jednoosobowej
dziatalno$ci pod nazwa Agencja Reklamy Point Wojciech Wojewddzki, zas od 10
stycznia 2002 r, w formie spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia.
Dowéd:
- wypis z ewidencji dziatalnosci gospodarczej Powoda: 4 wrzesien 1997, 13 sierpien
1997, 21 lipiec 1998r. _
- aktualny odpis KRS Powoda z dnia 20 marca 2006 r

[reneusgi Maftusiak
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Przedmiotem jego dziatalnosci jest i byta sprzedaz biletow na réznego rodzaju imprezy
masowe, spektakle, koncerty. Powod postuguje sie oznaczeniem ,bileteria” od 1997 r w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwlaszcza przy zawieraniu transakcji handlowych z
kontrahentami, do ktorych nalezal m.in. Empik sp. z o.0. oraz wiele innych, na co
wskazujg ponizsze dowody.

Dowod:

- umowa z dnia 29 sierpnia 1997 r Powoda z Empik Sp. z 0.0.

-od 1 - 33 z pisma z dnia 27 pazdziernika 2006r., wskazujace na korzystanie z

oznaczenia ,, Bileteria " przez powoda od 1997 roku.

Powéd w dniu 24 kwietnia 2002 r. dokonat w Urzedzie Patentowym RP zgloszenia
rejestracji stfownego znaku towarowego ,, Bileteria”, za$ 19 lipca 2004r zgtosit znak
towarowy ,, Bileteria” w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewngtrznego OHIM.
Dowdéd:
- podanie powoda o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ,Bileteria” z
dnia 24 kwietnia 2002.
- potwierdzenie Urzgedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego dotyczace wptynigcia

zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego ,,Bileteria” z dnia 26 lipiec 2004r.

Rejestracj¢ w UP RP powod uzyskat 30 czerwea 2005 r, zas w OHIM-ie - 23 stycznia
2006 r.
Dowdd:
- decyzja Urzedu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
,, Bileteria” z dnia 30 czerwca 2005r.
- $wiadectwo ochronne nr 166829 z dnia 24 lutego 2006r.
- $wiadectwo rejestracji wydane przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego z

dnia 23 stycznia 2006r.
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Powdd od stycznia 2006 r. wzywa pozwanego do zaprzestania postugiwania sig¢
oznaczeniem bileteria” powolujac si¢ na naruszenie jego praw wylacznych
wynikajacych z rejestracji znaku towarowego.
Dowad:

- pismo z dnia 27 stycznia 2006 r.

- pismo z dnia 24 lutego 2006 r.

W reakcji na pismo powoda, pozwany od 5 kwietnia 2006 r. zaprzestal uzywania nazwy
~BILETERIA” w postaci domen internetowych, jak i oznaczania swojego punktu
sprzedazy biletéw w Patacu Kultury i Nauki.
Dowod:

- pismo z dnia 22 lutego 2006 r

- pismo z 5 kwietnia 2006 r

Sad na podstawie dostarczonego przez powoda wykazu rejestracji stron internetowych
pozwanego sprzed 5 kwietnia 2006 r stwierdza, ze byly one wykorzystywane w celach
komercyjnych i reklamowych.

Dowad:

- ptytka CD z archiwizowanymi stronami WWW pozwanego

Sad z urzedu stwierdza, iz aktualnie pozwany nie korzysta z domen |, bileteriapl” i
, bileteria.com.pl” . ale jest abonentem tych domen z uwagi na faczaca go umowe z
NASK. Pozwany uzywa domen: ,, teatralium.pl” i ,, teatralium.com.pl”.

Dowad:

- ogledziny strony internetowej z dnia 4 grudnia 2006 r.

Pozwany zarejestrowal domeny ,, bileteria.pl”, , biletria.com.pl” w NASK 18 stycznia

1999 r .

Pozwany postuguje si¢ od 1999 r oznaczeniem ,, bileteria”, propagujac go na terenie

catego kraju.
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Dowod:

- zatgcznik nr 1 zawarty w odpowiedzi na pozew z dnia 18 sierpien 2006 r

Dodatkowo pozwany wskazuje takze na inne podmioty, ktore postuguja si¢ na szerokg

skale tym oznaczeniem np. Plus GSM dla Simplusa.

Dowdd:

- zatacznik nr 2 - strona internetowa ,, Bileteria Simplusa™

Sad zwazyl, co nastepuje:

Powod wskazal w zadaniu pozwu jako podstawg swoich roszczen przepisy ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji j art.15, art.16 ust 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz art. 153 w zw. z ar. 154 i art. 296 Prawo wlasnosci

przemystowej. Ponizej kolejno przepisy te.zostana omowione.

1. Material dowodowy w sprawie pozwala na przyjecie, iz pozwany swoim zachowaniem
naruszyt art. 16 ust 1 i ust 2. Sa to przepisy, ktére generalnie reguluja zasady
prowadzenia reklamy przez wszystkich przedsigbiorcéw i w odniesieniu do kazdego
produktu. Oczywiscie, istnieje szereg przepisow zawartych w innych aktach prawnych
dotyczacych szczegétowych kwestii z zakresu prawa reklamy, niemniej ustawa o
zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji ma tu podstawowe znaczenie.

Ustawa ta nie m zawiera ustawowej definicji reklamy. W literaturze wyrazone sq w tej
mierze rdzne poglady. Syntetyczne okreslenie zawiera dyrektywa nr 84/450/EWG
regulujaca kwestie zwiazane z reklama wprowadzajaca w biad, w ktorej za reklame uwaza
sie , kazdg wypowiedz, ktorej celem jest promocja towaréw lub ustug”. Siggajac do
dorobku doktryny i orzecznictwa na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, za reklameg nalezy uzna¢ $wiadome dziatanie przedsigbiorcy zmierzajace do
promowania towarow lub ustug przez wskazanie na ich cechy w taki sposéb, aby
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wywotac lub wzmocni¢ okreslone potrzeby u klientow. W orzecznictwie wskazano, iz
pojecie ,reklama™ oznacza wszelkie dziatania przedsigbiorcy majace ksztaltowaé popyt
poprzez poszerzanie wiedzy przysztych nabywcéw o towarach (ustugach), w celu
zachecania ich do nabywania towaréw wiasnie od tego. a nie innego przedsiebiorcy
(wyrok NSA z dnia 10 listopada 1998 r., I SA Ku 1030/98. niepublikowany).

Adresy internetowe postrzegane sa aktualne jako atrakcyjne narzedzia reklamy i
promocji. Strony www sg bowiem nosnikiem informacji, a adres internetowy zacheca
uzytkownikéw do ich odwiedzania i skorzystania za jej posrednictwem z prezentowanej
tam oferty przedsigbiorcy. Z tego wzgledu tres¢ domeny podlega stosownym ocenom,
ptynacym ze wskazanej ustawy. Jesli zatem elementem takiego adresu internetowego jest
np. mylace oznaczenie przedsigbiorstwa lub inne oznaczenie wskazujace na Zrddio
pochodzenia towarow i ustug  skutek taki wywolujgce, to wowcezas znajduje
zastosowanie art. 16 ust 2 u.zn.k.

Powdd w niniejszym postgpowaniu przede wszystkim wykazatl, iz sam postuguje si¢ od
lat w celach reklamowych spornym oznaczeniem ,, bileteria”, zas pozwany dostarczyt
wilasne materialy reklamowe — potwierdzajace t¢ okolicznos$é. Dziatalnos¢ reklamowa
pozwanego mogta potencjalnie wprowadzi¢ w btad co do zakresu oferowanych ustug
powoda, w szczegolnosci je zawezic.

W ocenianym stanie faktycznym, jak wykazal powdd oraz pozwany, pozwany
postugiwat si¢ w  celach reklamowych m.in. spornymi domenami |, bileteria.pl”,
. bileteria.com.pl”. Zachowania tego wprawdzie =zaniechal lecz nadal jest ich
whascicielem i istnieje zarowno teoretyczna jak i praktyczna mozliwos¢ postuzenia sig
nimi w przysztosci. W zwiazku z tym zachowanie pozwanego realizuje znamiona

okreslone w art. 16 ust 2 uznk.

2. Odnoszgc si¢ do zarzutu naruszenia art. 15 uznk, Sad uznaje go za nieuzasadniony.
Zgodnie bowiem z tym przepisem ,.czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie
innym przedsiebiorcom dostepu do rynku, w szczegolnosci przez:
1) sprzedaz towarow lub uslug ponizej kosztow ich wytworzenia lub swiadczenia
albo ich odprzedaz ponizej kbszréw zakupu w celu eliminacji innych

przedsiebiorcow,
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2) naklanianie 0sob trzecich do odmowy sprzedazy innym przedsigbiorcom albo

niedokonywania zakupu towarow lub ustug od innych przedsiebiorcow,

3) rzeczowo nieuzasadnione, zréznicowane traktowanie niektorych klientéw,

4) pobieranie innych niz marza handlowa oplat za przyjecie towaru do sprzedazy,

5) dziatanie majqce na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta
okreslonego przedsiebiorcy Ilub stwarzanie warunkow umozliwiajqcych podmiotom
trzecim wymuszanie zakupu towaru lub ustugi u okreslonego przedsiebiorcy(...)".
Ten czyn nieuczciwe) konkurencji popetniony moze by¢ réwniez za posrednictwem
Internetu. Skutecznym narze¢dziem walki konkurencyjnej prowadzonej za posrednictwem
Internetu jest rejestracja oryginalnej, wyrézniajacej a przynaleznej do konkurenta nazwy
domeny internetowej, odpowiadajacej badz jego nazwie (firmie) badZ zarejestrowanemu
znakowi towarowemu i postugiwanie si¢ nim w obrocie w swoim adresie internetowym.
Rejestracja takiej nazwy domeny zaréwno w domenie ogélnej ,.,com™, jak i polskiej ,,pl”,
wytacza w praktyce mozliwos$¢ prowadzenia przez konkurencyjne przedsigbiorstwo
dziatalnosci om-line pod najbardziej rynkowo korzystna nazwa wilasna, co zwykle
pociaga za soba niekorzystne konsekwencje. Przedsigbiorca, ten zwykle konkurencyjny,
poprzez taka rejestracje, traci bowiem mozliwos¢ postugiwania si¢ danym oznaczeniem,
dla niego najbardziej charakterystycznym w Interencie.
Utrudnianie dostgpu do rynku on-line nie wynika wprost z trescig wskazanego przepisu.
Jest to jednak réwniez ,,rynek™ w jego rozumieniu. W zwigzku z tym nalezy zauwazy¢, iz
dla postawienia zarzutu w oparciu o wskazany przepis niezbedne jest wykazanie, ze:
- zarejestrowanie domeny w okreslonym brzmieniu utrudnia dostgp do rynku innemu
przedsigbiorcy,

- przedsigbiorcy rejestrujacemu domeneg nie przystuguja prawa do postugiwania sie nia.

Wobec braku orzecznictwa sadowego dotyczacego tego przepisu, za wypowiedziami
zamieszczonymi w literaturze przyjmuje, 1z dziatanie przedsigbiorcy (sprawcy) musi by¢
w tym przypadku swiadome (celowe), a wigc cechujace si¢ wing umysing ( por. E.
Nowiriska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
LexisNexis Warszawa 2005 r. , s 569). Jesli przyjaé, iz pozwany po uzyskaniu informacji

o rejestracji znaku towarowego przez powoda zaprzestal uzywania w obrocie spornej
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nazwy, to chociaz nadal figuruje jako uprawniony do niej w odpowiednim rejestrach, to
jednak brak rzeczywistego korzystania z niej powoduje iz nie mozna skutecznie
postawi¢ zarzutu w oparciu o wskazany przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

3. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego stwierdzi¢
mozna, iz zachowanie pozwanego narusza takze przepisy ustawy Prawo wilasnosci
przemystowej tj art. 296 ust 2, okre$lajacego zasady ochromy znaku towarowego.
Zgodnie z art. 296 ust. 2, do naruszenia znaku dochodzi wowczas, gdy w obrocie
gospodarczym  bezprawnie uzywany jest znak identyczny lub podobny do
zarejesirowanego znaku w odniesieniu do identycznych towarow (pkt 1) lub znak
identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw identycznych lub podobnych je:ée’h' zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w
blgd, ktore obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
zarejestrowanym.

Dla postawienia zarzutu niezbedne jest, aby dziatanie sprawcy bylo bezprawne
pamigtajac, iz po pierwsze, ustawa wskazuje zasady uzywania znaku przez uprawnionego
(art. 154) oraz — po drugie, przypadki, w ktoérych jego monopol nie jest skuteczny (np.
art. 156).

Uprawniony moze bowiem zakazaé osobom trzecim tylko takich dziatan, ktore
objete sa jego prawem wylaeznym (por. U. Prominska, Naruszenie prawa z rejestracji
znaku towarowego w: Naruszenie praw na dobrach niematerialnych, pod red. T.
Szymanka, Warszawa 2001, s. 93).

Dla ustalenia, czy w konkretnym ﬁrzypadku mozliwe jest wystapienie konfuzji w
rozumieniu wskazanego przepisu, istotne jest ustalenie podobienstwa znakow i towardw
oraz dokonanie charakterystyki kupujacego, ktérego stan $wiadomosci przesadza o
istnieniu lub nie ryzyka pomytki (por. U. Prominska, op. cit., s. 94 i n.). Jak podkresla si¢
w literaturze, podobienstwo towaréw nie moze by¢ oderwane od rynku, ktérego
warunki, a zwlaszeza sposob dystrybucji i organizacja handlu, sg tu istotne (op. cit.,

s. 95).
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Wskazuje si¢ rowniez najwazniejsze zasady dotyczace oceny podobienstwa (por.
U. Prominska, Znak towarowy w: Prawo wlasnosci przemystowej pod red. U.
Prominskiej, Warszawa 2004 r., s. 259 i n.). Naleza do nich:

a) koniecznos¢ porownywania znakow ,jako takich™, tzn. znaku chronionego w
postaci zarejestrowanej i znaku uzywanego przez nieuprawnionego,

b) ocena ogdlnego wrazenia, jakie wywotuja znaki, a wigc ocena syntetyczna, a
nie analityczna

c) dokonywanie oceny podobienstwa znakow na plaszczyznie stuchowej,
wizualnej i znaczeniowej,

d) reguta, zgodnie z ktéra o podobienstwie decydujg elementy zbiezne, a nie
réznice

e) koniecznos¢ uwzglednienia sity odrézniajacej znaku chronionego; im silniejsza
zdolnos¢ odrozniajaca znaku, tym wigksza zdatnosé do skojarzenia,

f) koniecznos¢ uwzgledniania renomy znaku; znak cieszacy si¢ renomg bardzigj
przyciaga uwage kupujacych, a wigc sprzyja szybkiemu kojarzeniu z nim oznaczen
podobnych,

g) zalecenie poréwnywania znakéw z uwzglednieniem warunkéw, w ktérych
oznakowane towary nabywa kupujacy,

h) podobienstwo migdzy towarami ocenia si¢ z uwzglednieniem w szczegdlnosei
sposobu wytworzenia, miejsca produkcji, cech charakterystycznych towardw, ich
przeznaczenia, sposobu dystrybucji oraz wystgpujacych aktualnie praktyk handlowych.

Ocenie nie podlegaja przy tym te znaki lub ich elementy co do ktérych nie
mozna nabyé wylaeznoSci np. ze wzgledu na konieczno$¢ pozostawienia ich domenie
publicznej (op. cit., s. 96). Do nich naleza m.in. oznaczenia wskazujace na rodzaj towaru.

W szeregu orzeczeniach kwestia zwigzang 2z mozliwoscia budzenia
niedozwolonych skojarzen zajmowat si¢ ETS. I tak, w wyroku z dnia 11 listopada 1997 r.
w sprawie Sabel BV przeciw Puma AG (C — 251/95) Sad ten stwierdzit, iz kryterium
niebezpieczenstwa skojarzenia musi by¢ interpretowane w tym sensie, ze mozliwo$é
samego skojarzenia przez odbiorcow obydwu znakow towarowych ze wzgledu na ich
analogiczng zawarto$¢ znaczeniowa, nie jest per se wystarczajace do stwierdzenia

istnienia niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad. Kierujac si¢ preambutag dyrektywy nr
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84/450/EWG nalezy podkresli¢, iz niebezpieczenstwo to zalezy od wielu czynnikéw

faktycznych.

Rozpatrujgc niniejszg sprawe stwierdzi¢ ﬁa!eZy, iz pojecie ,uZycie znaku
towarowego w obrocie gospodarczym ' w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo whasnosci
przemystowej obejmuje takze postugiwanie si¢ nim w Internecie, w tym m.in. w adresie
strony WWW. Podstawowa przestanka zastosowania art. 296 ust p.w.p. jest wykazanie
bezprawnosci postugiwania si¢ danym znakiem towarowym. Wykazanie bezprawnosci
polega za$ na wskazaniu, ze podmiot poshugujacy sie w adresie strony WWW
chronionym na rzecz innego podmiotu znakiem towarowym — nie posiada zadnej

podstawy prawnej legitymujacej go do postugiwania sig nim.

W ocenianym stanie faktycznym zauwazy¢ nalezy, ze powdd dysponuje prawem
ochronnym na stowny znak towarowy '“hileteria”. Znak ten zostal zarejestrowany
zarowno przez polski Urzad Patentowy RP jaki-i przez unijny Urzad Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego. W tym stanie rzeczy, nalezy stwierdzi¢, Zze pozwany poprzez uzycie
tego slowa w nazwie domeny, posluguje si¢ zarejestrowanym na rzecz powoda
znakiem towarowym, naruszajgc tym samym art. 296 ust 2 ustawy Prawo wlasnosci
przemysiowej. o _

Dopoki istnieje wazne prawo ochronne, dopdty uprawniony moze skutecznie powolywaé s
sie na wylacznos$¢ uzywania stad ptynaca. Pozwany wprawdzie podniést, iz korzysta ze
Srodkéw przewidzianych ustawa dla uniewaznienia prawa ochronnego, faktu tego jednak
nie wykazal. Ponadto, wystapienie przez pozwanego z wnioskiem o uniewaznienie samo -
przez si¢ nie sanuje jego postepowania. Niewatpliwie zatem na dzien orzekania pozwany

narusza prawa powoda w rozumieniu art. 296 ust 2 p.w.p.

Reasumujac  zachowanie pozwanego polegajace na rejestrac)i domen internetowych
o bileteriapl” i |, bileteria.compl”, narusza prawa powoda wskazane w pozwie
chronione zaréwno przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 16

ust 2), jak i ustawy prawo wilasnoéei przemyslowe] (art. 296 ust 2).

W ctusiak
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O kosztach postgpowania orzeczono zgodnie z Regulaminem.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

& Jo-dd—
Prof. UJ dr hab. Ewa Nowirska
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