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Sad Polubowny ds. Domen Internetowych
przy Polskiej 1zbie Informatyki 1 Telekomunikacji

Sygn. akt: 02/07/PA
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2007 r.
WYROK
SADU POLUBOWNEGO
Sad Polubowny ds. Domen Internetowych w skladzie:
Marcin Krajewski — arbiter Sadu Polubownego
po rozpoznaniu sprawy z powddziwa
Aleksandra Urbanczyka

przeciwko

o ustalenie

dzialajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki 1 Telekomunikacji, podpisanego dnia 8 stycznia 2007 r. przez powoda i
dnia 27 stycznia 2007 r. przez pozwang

orzeka:

1. pozwana w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej ,,exponet.pl”
naruszyta prawa powoda Aleksandra Urbanczyka,

2. zasadza od pozwanej na rzecz powoda Aleksandra Urbanczyka kwote
3.200,- z1. (stownie: trzy tysiace dwiescie zlotych) tytulem zwrotu kosztow postepowania.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 12 lutego 2007 r. powdd zazadal ustalenia, ze pozwana w wyniku
rejestracji nazwy domeny internetowe] ,exponet.pl” naruszyla prawa powoda, oraz

zasadzenia na swoja rzecz kosztow postgpowania.

POLSKA 1ZBA INFORMATYK! | TELEKCMUNIKACI Ireneusz Matuiak
SAD POLUBOWNY DS. DOMEN INTERNETOWYCH ‘ - Y.
ul. Koszykowa 54 (wejscie "B"-lok. 03 230)
00-675 Warszawa
tel./ffax +48-22 625-73-23
NIP 5258-12-89-338




W uzasadnieniu podniesiono, ze domena ..exponet.pl” byla zarejestrowana i oplacana
przez spolke cywilng powoda i pozwanej. Spoétka cywilna PPHU Exponet s.c.

. Aleksander Urbanczyk zostata rozwigzana na mocy porozumienia stron z dniem
31 maja 2005 r. Od chwili rozwiazania spolki zaréwno powdd, jak i pozwana, prowadza
dzialalnos¢ indywidualniec w tej samej dziedzinie co rozwiazana spotka cywilna, tj. w
dziedzinie ustug informatycznych. Powéd kontynuuje prowadzenie tej dziatalnosci pod nazwa
~EXPONET”, zarejestrowal rowniez zawierajacy to stowo znak towarowy. Pozwana dla
prowadzonej przez siebie dziatalnosci przybrata nazwe ., e

Prawa do domeny ,.exponet.pl” przystugujace wspdlnikom spotki cywilnej PPHU
Exponet s.c. Aleksander Urbanczyk wygasty pod koniec 2006 r. wskutek
nieoplacenia ushigi utrzymywania domeny. Nastgpnie, w dniu 15 grudnia 2006 r. pozwana p.

zarejestrowata sporng domen¢ na wlasng rzecz. Pomimo rejestracji,
pozwana domeny tej faktycznie nie eksploatuje.

Zdaniem powoda domena ,exponet.pl” zostata przez pozwang zarejestrowana w ziej
wierze. Rejestracja domeny byla ztodliwym zablokowaniem mozliwosei korzystania z niej
przez powoda 1 stanowi powazne zagrozenie dla prowadzonej przezen dziatalnoscei
gospodarczej.

W pozwie powod wskazal radc¢ prawnego Dorote Rzazewska, jako arbitra
wiasciwego do rozstrzygnigcia niniejszej sprawy.

W odpowiedzi na pozew z 26 lutego 2007 r. pozwana podkreslita. ze faktycznie nie
wykorzystuje domeny ,.exponet.pl”, jednakze planuje rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej
pod nazwa ,,EXPONET” od dnia 1 kwietnia 2007 r. Dzialalnos$¢ ta ma by¢ prowadzona w
innych klasach towarowych niz dziatalno$¢ powoda. Zdaniem pozwanej powdd nie ponosi
zadnych strat z tytulu posiadania przez nig praw do spornej domeny.

Pozwana podniosta, e przy rozwigzaniu umowy spolki cywilne; taczace) ja z
powodem strony uregulowaly dalsze losy domeny ,bls.pl”, a zaniechaly podjecia
odpowiednich dziatan w stosunku do domeny bedacej przedmiotem niniejszego postepowania
oraz domeny ,exponet.com.pl”. Zdaniem pozwanej, powdd nie wyrazal zainteresowania
przejeciem praw do tych domen. Po rozwigzaniu spotki cywilnej powdd w nieuczciwy sposob
przejat czesé jej klientéw, w czym dopomoglo mu postugiwanie si¢ nazwa ,,EXPONET” w
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Zdaniem pozwanej, ona réwniez posiada prawa do tej
nazwy, a prawo ochronne uzyskane przez powoda na znak towarowy oznacza wylacznie

zastrzezenie danej nazwy w odniesieniu do okreslonych klas towarowych.
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Pozwana nie wyrazila zgody na osobe arbitra zaproponowang przez powoda i do
rozstrzygni¢cia niniejszego sporu zaproponowata dra Marcina Krajewskiego. Propozycja ta
zostata przyjeta przez powoda. Arbiter wyrazil zgodg na rozstrzygniecie niniejszego sporu w
dniu 16 marca 2007 r.

W dniu 22 marca 2007 r. do Sadu Polubownego wplyngto pismo powoda, w ktorym
podirzymal on swoje poprzednie stwierdzenia, zalaczyl zapadly pomiedzy stronami wyrok
Sadu Okregowego w Bielsku Biatej z 3 stycznia 2007 r. (sygn. akt V GC 31/06) oraz
poinformowal o innych postgpowania toczacych sie¢ w zwigzku z konfliktem pomiedzy
stronami 1 osobami im bliskimi.

W toku kolejnej wymiany korespondencji elektronicznej strony dawaly dalsze
wyjasnienia co do szczegdlow stanu faktycznego. W dniu 12 kwietnia 2007 r. pozwana
Zlozyla o$wiadczenie o swojej gotowosci rezygnacji z praw do spornej domeny i
przeniesienia odpowiednich praw na powoda. Powdd jednakze nie wyrazit zgody na
zakonczenie niniejszego sporu ugoda, zadajac rozstrzygnigcia sprawy wyrokiem.

Poniewaz strony nie wnosily o przeprowadzenie rozprawy, ani tez dalszych wnioskdéw
dowodowych, w dniu 16 kwietnia 2007 r. arbiter na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu Sadu
Polubownego ds. Domen Internctowych przy PIHT (dalej: “Regulamin™) zamknal
postepowanie rozpoznawcze w sprawie. Po zamknigciu postgpowania, w dniu 17 kwietnia

2007 r. powdd przedstawil zestawienie poniesionych kosziéw postepowania.

Sad ustalil nast¢pujacy stan faktyczny:

Pomimo ozywionych polemik prowadzonych pomigdzy stronami, wiekszosé
okoliczno$ci faktycznych, ktoére moga mie¢ znaczenie dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy,
pozostaje bezsporna. Do kofica maja 2005 r. strony prowadzily wspdlnie dziatalnos¢
gospodarcza w formie spotki cywilnej, w nazwie ktorej wystepowato stowo [ [EXPONET”.
Nastepnic spotka ta zostala rozwigzana na mocy porozumienia stron, przy czym strony,
pragnac kontynuowad prowadzona dzialalno$¢ indywidualnie, porozumialy si¢ rdéwniez co do
podziatu miedzy soba klientdw spolki.

W porozumieniu pomigdzy stronami zwiazanym z rozwiazaniem spoiki nie okreslono
ani prawa stron do postugiwania si¢ dotychczasowa nazwa ,EXPONET™, ani tez dalszych
loséw domen internetowych ,exponet.pl” i ,exponet.com.pl”. W rzeczywistodci powod
kontynuowal prowadzenie dziatalnosci pod nazwg .EXPONET”, a pozwana dla dzialalnosci
prowadzonej przez siebie przybrala nazwg ,, . Zebrany w sprawie material dowodowy

nic pozwala na przyjecie, aby pozwana w jakikolwiek sposob protestowala przeciwko
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kontynuowaniu przez powoda dziatalnosci pod nazwa, pod ktorg dzialalnosé te prowadzila
wezesniej spdlka cywilna. Prawa do spornej domeny ..exponet.pl” az do dnia 28 listopada
2006 r. przystugiwaty obojgu bylym wspdlnikom spdtki cywilnej. Po wskazanej dacie prawa
te wygasly wskutek nieoplacenia kolejnego okresu ustugi utrzymywania domeny.

Po rozwigzaniu spotki pomigdzy stronami doszlo do konfliktu na tle wykonywania
porozumienia co do podzialu klientow spolki pomiedzy bylych wspélnikéw. Pozwana,
oskarzajac powoda o niedozwolone przejmowanie wlasnych klientéw, wytoczyla mu
powodztwo przed Sadem Okregowym w Bielsku Bialej. Wyrokiem z dnia 3 stycznia 2007 r.
(V GC 31/06) powodztwo o zostalo oddalone. Dodatkowo, w skladanych do akt sprawy
pismach strony informuja o postgpowaniach karnych toczacych si¢ w zwiazku z konfliktem
miedzy nimi i osobami im bliskimi.

Bezsporne pomigdzy stronami jest réwniez, ze powod w dniu 19 grudnia 2006 r.
uzyskat rejestracje¢ stownego znaku towarowego ,,Exponet” dla klas towarowych: 35 . reklama
za posrednictwem sieci komputerowych™ oraz 42 ,,administrowanie stronami internetowymi”
z prawem pierwszenstwa od dnia 4 kwietnia 2005 r.

Jak wynika z wyjasnien stron, jeszcze przed wygasdnigciem praw z rejestracji domeny
Lexponet.pl” przystugujacych obojgu wspolnikom zlikwidowanej spolki cywilnej, pozwana
zarezerwowata dla siebie sporna domeng. Rejestracja domeny na jej rzecz nastapila w dniu 15
grudnia 2006 r. Pozwana faktycznie nic korzysta z zarejestrowanej domeny

Kwestia budzacg watpliwosci jest cel, w jakim pozwana zarejestrowala dla siebie
sporna domeng. W odpowiedzi na pozew pozwana wyjasnila, ze planuje w przyszlosci
rozpoczecie prowadzenia dziatalnosci przy uzyciu domeny, przy czym dzialalno$¢ ta ma byé
prowadzona w innych klasach niz znak towarowy zarejestrowany dla powoda. Przedmiot tej
planowanej dzialalnosci gospodarczej nie zostal jednak okreslony przez pozwang. Nastgpnie
w korespondenciji elektronicznej z dnia 4 kwietnia 2007 r. pozwana pisze: ..Zaldézmy. ze
zamierzam handlowac¢ mydlem do rak i na domenie exponet.pl wieszam witryng internetowa
z oferta sprzedazy mydla przez internet.” W odpowiedzi na wyrazne pytanie arbitra co do
rodzaju planowanej dzialalnosci gospodarczej wraz z prosba o wskazanie dowodoéw na te
okoliczno$¢, pozwana odmoéwita odpowiedzi, motywujac to checia zachowania tajemnicy
przed powodem.

Majac powyzsze na uwadze i opierajac si¢ na zasadach doswiadczenia Zyciowego,
o$wiadezenia strony pozwanej co do celu rejestracji spornej domeny nalezalo uznaé za
niewiarygodne. Zwazywszy na zaogniony konflikt pomiedzy stronami, znacznie bardzie]

prawdopodobne jest, ze pozwana zarejestrowala sporna domen¢ w celu ,.dokuczenia”
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powodowi i uniemozliwienia rejestracii domeny na jego rzecz, nie majac przy tym z gory

sprecyzowanego zamiaru, co z domeng ta zamierza uczyni¢ w przyszlosci.

Majac na uwadze powyzsze ustalenia faktyczne, Sad zwazyl co nastgpuje:

Powo6d nie wskazuje zadnych przepisow prawa, ktére mialyby zostaé naruszone
wskutek rejestracji przez pozwana spornej nazwy domeny internetowej. Do Kkonkretnych
przepiséw nie odwoluje sie rOwniez pozwana. Zdaniem Sadu stan faktyczny niniejszej sprawy
nalezy rozwazy¢ przede wszystkim w kontekscie ewentualnosei naruszenia prawa ochronnego
na przystugujacy powodowi znak towarowy, jak réwniez mozliwosci dopuszezenie si¢ przez
pozwang czynu nicuczciwe] konkurencji. Ponize] obydwie te podstawy prawne zostang

osobno rozwazone.

I. Kwestia naruszenia praw ochronnych na znak towarowy

Zgodnie z art. 153 ust. 1 Prawa wlasnosSci przemystowej przez uzyskanie prawa
ochronnego nabywa si¢ prawo wylgcznego uzywania znaku towarowego w sposob
zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 154 tej samej
ustawy stanowi z kolei, ze uzywanie znaku towarowego polega w szczegdlnosci na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich
opakowaniach, oferowaniu 1 wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub
eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze
oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem toward6w do obrotu
lub zwigzanych ze $wiadczeniem ushug;

3) postugiwaniu si¢ nim w celu reklamy.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 Prawa wlasnosci przemystowej naruszenie prawa ochronnego
na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towardw;

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w
odniesieniu do towardéw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia
znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze
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przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzysé lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajacego
charakteru badz renomy znaku wezesniejszego.

Z. przywolanych powyzej przepisow wynika w sposdb jednoznaczny, ze uzywanie
znaku towarowego powinno odnosié¢ si¢ do oznaczonych nim towaréw lub ushug. Sama
rejestracja nazwy domeny internetowej zawierajacej znak towarowy nie stanowi jeszcze
takiego uzywania, gdyz brak jest towaru lub ustugi, dla ktérej znak ten miatby byé uzywany.
W szczegdlnosci nie jest takim towarem sama nazwa domeny (a $ci$lej odpowiednie
uprawnienia obligacyjne wiazace uprawnionego z rejestratorem), gdyz znak towarowy nie
stuzy do jej wyréznienia w obrocie, lecz jest jej immanentnym elementem, bez ktérego prawo
(nazwa domeny) nie mogloby istnie¢. Sad w skladzie orzekajagcym w ninigjszej sprawie
podziela przy tym poglad Sadu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wyrazony w
wyroku z 11 pazdziernika 2005 r. (sygn. 28/05/PA), gdzie stwierdzono, iz dopdki strona
internetowa nie wskazuje bezposrednio lub posrednio (np. poprzez przekierowanie) na
konkretne towary lub usltugi, nie moze by¢é mowy o naruszeniu prawa ochronnego na znak
towarowy. Podobne stanowisko zostato wyrazone w wyroku tegoz Sadu z 11 wrzesnia 2006 r.
(sygn. 06/06/PA). W wyroku z 9 stycznia 2006 1. (sygn. 17/05/PA), stwierdzono natomiast,
m.in., ze: ,,Akt rejestracji nazwy domeny sam w sobie nie stanowi uzywania oznaczenia do
odrézniania towaréw lub ushlug w obrocie gospodarczym™ oraz ,Nie mozna tez samej
rejestracji nazwy domeny nigdy zakwalifikowa¢ jako naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy moze wynikaé¢ z okreslonego
sposobu uzywania zarejestrowanej nazwy domeny, nie stanowi natomiast takiego naruszenia
rejestracja nazwy domeny sama w sobie.” Dodaé nalezy przy tym, ze przedstawione powyzej
stanowisko jest zgodne z pogladem dominujacym w doktrynie (zob. m.in. J. Ozegalska-
Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2003, s. 139-140; J.
Antoniuk, Ochrona znakéw towarowych w domenach internetowych w $wietle prawa
wlasnosci przemystowej, PUG nr 9/2004, s. 10 i n., tenze, Ochrona znakéw towarowych w
Internecie, Warszawa 20006, s. 163, 171, 195; M. Smycz, w: Prawo Internetu, Warszawa 2004,
5. 466-467).

Ocenie Sadu, w $wietle powolanych powyzej przepiséw, podlega sama rejestracja
nazwy domeny internetowej, a nie okoliczno$ci jej pdzniejszego uzywania. Majac powyzsze
na uwadze, Sad uznal, ze rejestracja spornej nazwy domeny nie naruszyla praw powoda

wynikajacych z Prawa wlasnosci przemysiowe).

II. Kwestia czynu nieuczciwej konkurencji
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Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nicuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej
konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. jezeli zagraza lub
narusza interes innego przedsigbiorcy lub klienta. Ponadto za szczegdlna postaé czynu
nieuczciwe] konkurencji w art. 15 tejze ustawy uznane zostalo utrudnianie innym
przedsigbiorcom dostgpu do rynku.

Zdaniem Sadu, w niniejszej sprawie wypelnione sa zaréwno przestanki klauzuli
generalnej czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ustawy, jak i zachowania opisanego w art.
15. W szezegblnosei nalezy zwazy€, ze zardwno powod, jak 1 pozwana sg przedsiebiorcami i
to prowadzacymi dzialalno$é bezposrednio konkurencyjng wobec siebie. Zachowanie w
postaci rejestracji nazwy domeny intemetowe] jedynie w tym celu, aby uniemozliwié
konkurentowi prowadzenie dzialalnosci przy wykorzystaniu tej nazwy nalezy za$ uznaé za
sprzeczne z dobrymi obyczajami. Oczywiste jest przy tym naruszenie interesu powoda, ktory
nie ma mozliwosci wykorzystywania w swojej dziatalnodci adresu internetowego
~www.exponet.pl”. W gre moze réwniez wchodzi¢ naruszenie interesow klientow, ktorzy
pozbawienie zostaja dostepu do informacji o dzialalnosci powoda za posrednictwem
najbardziej naturalnego dla niego adresu internctowego.

Réwniez w literaturze podkresla sie. Ze rejestracje domeny zawierajace] znak
towarowy konkurenta w celu uniemozliwienia mu jej rejestracji mozna uzna¢ za czyn
nicuczciwe] konkurencji w rozumieniu art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w postaci utrudniania dostepu do rynku. Wniosek taki jest prawidlowy, pomimo. Ze opisane
zachowanie nie odpowiada $cisle zadnej ze szczegétowych form utrudniania dostepu do
rynku w rozumieniu wymienionego przepisu. Zawarte tam wyliczenie ma jedynie charakter
przyktadowy (zob. m.in. J Ozegalska-Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia
cywilnoprawne, Zakamycze 2003, s. 209-211; J. R. Antoniuk, Ochrona znakéw towarowych
w Internecie, Warszawa 2006, s. 213-214).

Dla powyzszego stwierdzenia bez znaczenia pozostaje, ze nazwa ,,EXPONET"™ stuzyta
w przeszlosci do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej wspdlnie przez powoda 1 pozwana i,
by¢ moze, rébwniez pozwana posiada jakie§ prawo do postugiwania si¢ ta nazwa obecnie. Jak
bowiem wyzej wskazano. okoliczno$cei niniejszej sprawy wskazuja bowiem, Ze rejestracja
domeny przez pozwang nie nastapita wcale w celu postugiwania si¢ nia, ale wylacznie w celu
utrudnienia prowadzenia dzialalnosci przez powoda. Na podkreslenie zastuguje, ze stan
faktyczny sprawy nie wskazuje w zaden sposob, aby pozwana byla zainteresowana
prowadzeniem dziatalno$ci pod nazwa ,EXPONET” po rozwigzaniu spotki cywilnej z

powodern.
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Ustalenie, Ze rejestracja spornej domeny stanowila ze strony pozwanej czyn
nieuczciwej konkurencji zwalnia z koniecznosci analizy stanu faktycznego w swietle dalszych
przepiséw, w szczegdlnosei w Swietle przepiséw o dobrach osobistych.

Majac powyzsze na uwadze, Sad orzekl jak w sentencji. O kosztach orzeczono na
podstawie art. 35 Regulaminu, przy czym na zasadzone koszty skltadaja si¢:

- oplata kancelaryjna w wysokos$ci 200,- zt.,

- wpis od pozwu w wysokoscei 3.000,- z1.
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