Sad Polubowny Do Spraw Domen Internetowych
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

sygn. akt 9/07/PA SAD POLUBOWNY
Wyrok ds. Domen !t‘xternetowych

Sadu Polubownego 7 el

Wydany w Warszawie dnia 2 sierpnia 2007 r.
Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych w sktadzie:
Rafat Golat — Arbiter Sadu Polubownego

Po rozpoznaniu sprawy dotyczace] rejestracji nazwy domeny gmail.com.pl z
powddztwa Powoda:

Google Inc. z siedzibg w USA, reprezentowanej przez Radce Prawnego
Tomasza Brudkowskiego (Kochanski, Brudkowski i Wspolnicy Sp. J., UL
Fredry 6, 00-097 Warszawa)

przeciwko Pozwanemu:
zamieszkalemu w Warszawie
_ ) reprezentowanemu przez

Pelnomocnika

o ustalenie

dzialajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny Do Spraw Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji miedzy
Powodem a Pozwanym (znajdujace si¢ w aktach sprawy oswiadczenie Powoda
— pismo opatrzone data 13 lutego 2007 r. oraz o$wiadczenie Pozwanego - pismo
opatrzone data 19 lutego 2007 r.), zgodnie z Regulaminem Sadu Polubownego
Do Spraw Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji, zwanym dalej Regulaminem, pozwu Powoda z dnia 5 marca
2007 r., ktéry wptynat do Sadu w dniu 14 marca 2007 r. (znajdujace si¢ w
aktach sprawy pismo, sygnowane numerem 225/07/P), po zapoznaniu si¢ z
Odpowiedzia na pozew Pozwanego z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz
zgromadzonym w sprawie materiatem dowodowym

orzeka:

1) ze Pozwany poprzez rejestracje i uzywanie nazwy domeny gmail.com.pl
naruszyl prawo do uzyskanej przez Powoda renomy na rynku,
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2) zasadza od Pozwanego na rzecz Powoda zwrot kosztow postepowania w
zakresie wniesionego przez Powoda wpisu w kwocie 3000 zl (slownie: trzy
tysigce zlotych) oraz Kkosztow zastgpstwa 1 pomocy prawnej w
przedmiotowej sprawie w kwocie 840 zl (slownie: osiemset czterdzie$ci
zlotych), czyli lacznie w kwocie 3840 zi (slownie: trzy tysigce osiemset
czterdziesci zlotych).

W pozostalym zakresie powodztwo oddala.

UZASADNIENIE

Sad ustalil, co nastepuje:

7. ustalen stanu faktycznego sprawy wynika, ze Pozwany stal sie
abonentem nazwy domeny gmail.com.pl na skutek cesji z dnia 3 listopada 2006
r. Informacja taka wynika 2z zafaczonego do Odpowiedzi na pozew
zaswiadczenia z dnia 20 kwietnia 2007 r., wystawionego Pozwanemu przez
Pana . reprezentujacego firm¢ Consulting Service.
Pozwany mial status abonenta powyzszej nazwy domeny w dacie wniesienia
pozwu przez Powoda, czyli w dacie 14 marca 2007 r., co zostato potwierdzone
w piSmie NASK z dnia 12 czerwca 2007 r., nadestanym na potrzeby
przedmiotowego postgpowanie na wezwanie Arbitra, stanowigce realizacje
wniosku dowodowego Pozwanego, zawartego w pisSmie Pozwanego z dnia 31
maja 2007 1.

Powod wystosowal do Pozwanego pismo z dnia 16 stycznia 2007 r.,
zadajac ,anulowania rejestracji Domeny lub niezwtocznego, nieodplatnego
przeniesienia praw z rejestracji”’, pod rygorem skierowania sprawy ,.na droge
odpowiednich procedur prawnych”. W zwigzku z brakiem zastosowania sie
przez Pozwanego do powyzszego wezwania Powdd zdecydowal si¢ na
wszczecie postepowania przed Sadem Polubownym.

Po zawarciu przez Powoda 1 Pozwanego zapisu na sad polubowny Powdd
wniost w dniu 14 marca 2007 r. pozew do Sadu, zadajac stwierdzenia, ze
Pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny gmail.com.pl naruszyl prawa
Powoda w zwiazku z naruszeniem norm prawnych, regulujacych kwestie débr
osobistych przedsigbiorcy 1 zasad uczciwej konkurencji, tzn. art. 23-24 k.c., art.
3 ust. 1, art. 51 art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art.
301 Prawa wiasnosci przemystowej. Ponadto Powod zarzucit w pozwie
uprawianie przez Pozwanego cybersquattingu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 26 kwietnia 2007 r. Pozwany wnidst o
oddalenie powodztwa w calosci, kwestionujac postawione przez Powoda
zarzuty, zawarte w pozwie oraz stwierdzajac, ze: ,Podany adres nie stuzy
pozwanemu dla oferowania dobr lub $wiadczenia ustug, a jedynie jako host dla
wlasnego unikalnego adresu poczty elektronicznej”.

W reakcji na odpowiedZ na pozew Powdd podtrzymat w pismie z dnia 4
czerwca 2007 r. zarzut naruszenia przez Pozwanego praw Powoda w zwiazku z
rejestracja przez Pozwanego nazwy domeny gmail.com.pl, polemizujgc z
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argumentacja Pozwanego, przedstawiona w odpowiedzi na pozew. Powdd
odrzucit takze w powyzszym pismie propozycj¢ ugodowa Pozwanego, zawarta
w pismie Pozwanego z dnia 31 maja 2007 r.

W pismie z dnia 4 czerwca 2007 r. Powod wniost ponadto ,,0
zobowigzanie pozwanego do ujawnienia informacji, kto byl abonentem
wspomniane] domeny przed nim.” Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2007 r.
Sad odrzucil dopuszczenie zgloszonego przez Powoda dowodu z o§wiadczenia
Pozwanego na okolicznoé¢ tozsamosci poprzedniego abonenta spornej nazwy
domeny. O ponowne rozpatrzenie decyzji w tej sprawie Powod wnidst w pismie
z dnia 3 lipca 2007 r. Pozwany w pismie 'z dnia 5 lipca 2007 r podjat polemike
ze stanowiskiem Powoda, zawartym w pismie Powoda z dnia 3 lipca 2007 r..

W reakcji na pismo Powoda z dnia 4 czerwca 2007 r. Pozwany w pi$mie z
dnia 3 lipca 2007 r., polemizujac z argumentacja Powoda, w pelni podtrzymal
swoje stanowisko wyrazone w odpowiedzi na pozew.

W pismie przestanym 10 lipca 2007 r. Powdd wniést ,,0 uznanie faktow
wskazanych przez powoda w pismie z dnia 3 lipca 2007 r. za przyznane”, z
ktorym to stanowiskiem Pozwany podjat polemik¢ w pisSmie z dnia 18 lipca 207
r., stwierdzajac jednoczesnie, ze ,Pozwany w pelni podtrzymuje swoje
stanowisko wyrazone w odpowiedzi na pozew 1 kolejnych pismach
procesowych”.

Po analizie zebranego w sprawie materialu dowodowego Arbiter podjal
decyzj¢ o zamknigciu postgpowania, o czym Strony zostaty poinformowane
pismem z dnia 24 lipca 2007 r.

Sad zwazyt, co nastepuje:

Zebrany w sprawie material dowodowy przemawia za uznaniem, ze
Pozwany poprzez zarejestrowanie 1 uzywanie nazwy domeny gmail.com.pl bez
wiedzy i zgody Powoda naruszyt jego prawo jako osoby prawnej do uzyskanej
przez Powoda renomy na rynku.

W zwigzku z tym, ze Powodd uzyskal na rynku okredlong renome, ktora
stanowi jego dobro osobiste jako osoby prawnej, dobro to podlega odrebne;j
ochronie na podstawie art. 43 w zwiazku z art. 23 1 24 k.c. Poniewaz Powdd
wypracowat swoja rynkowa renome, jest on wylacznie uprawniony do
korzystania z te] renomy (czerpania dzigki niej korzysci w zwiazku z
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej).

O rynkowej renomie Powoda Swiadczy zakres Swiadczonych przez niego
ushug, na dowdd czego Powod zataczyl do pozwu wyniki badan rynkowych.
Dowody te wskazuja, ze istnieje wiele 0sob 1 podmiotdw, ktore mialy stycznosé
z dzialalnoscig Powoda. Duza popularnosc narzedzia wyszukiwawczego Google
przyznaje w odpowiedzi na pozew sam Pozwany. Z tresci pozwu, w tym
zatagczonych do niego dokumentéw wynika, ze wustluga ,,Gmail” zostala
uruchomiona przez Powoda w 2004 r. oraz ze z uslugi tej korzystalo wielu
konsumentow.
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Co prawda z materialu dowodowego nie wynika, ze kazdy uzytkownik
ustugi ,,Gmail” kojarzy te ustuge z firma Google. Nie sposdb jednak w swietle
materiatu dowodowego uznac, ze skojarzenia takie w ogole nie wystepuja.

Renoma rynkowa jest szczegdlnym, nienazwanym dobrem prawnym,
ktorego istnienie jest potwierdzone w przepisach ustawowych. O renomie
oznaczen lub towardéw i ustug mowa jest m. in. w art. 4 ustawy o radiofonii i
telewizji, w art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w art. 132
Prawa wtasnosci przemystowe;j.

Dobro prawne, jakim jest renoma, nie powinno by¢ kojarzone wytacznie z
przypadkami ustug renomowanych, cho¢ niewatpliwie uslugi renomowane,
czyli cieszace sie wysoka oceng wsrdd konsumentdw, powodujg, ze renoma
rynkowa ma dla przedsigbiorcy, ktoremu przystuguje, szczegdlnie duze
znaczenie. O okreslonej renomie mozna mowic takze w przypadku ushugi
,.Gmail”, ktora swiadczona jest od stosunkowo niedawna, ale na tyle dlugo, ze
istnieje niewatpliwie szereg podmiotow, kojarzacych te ustuge z firma Google,
ktora ustuge te swiadczy.

Zwiazek ustug swiadczonych przez przedsigbiorcéw z ich renoma jest co
prawda mniej czytelny, niz w przypadku nazw przedsigbiorcéw. Uznaé jednak
nalezy, ze renoma przedsigbiorcy powstaje w praktyce dzigki dziatalnosci
rynkowej, czyli oferowanym przez przedsigbiorce na rynku towarom i ushugom,
ktore przez konsumentow identyfikowane sq poprzez nadawane tym towarom i
ustugom nazwy (marki).

Wobec tego uzna¢ nalezy, ze nazwa ushugi ,,Gmail”, choé nie jest
chroniona jako zarejestrowany przez Powoda znak towarowy, posiada, w
zwiazku z dziatalnoscia Powoda, okreslong wartos¢ majatkowa, zwiazana z
renomg firmy Google, budzacg pozytywne skojarzenia konsumentéw. Nie ma
zatem podstaw, aby bez wiedzy i zgody Powoda inny podmiot, w tym Pozwany,
z renomy tej, poprzez postugiwanie si¢ okresleniem ,,Gmail”, identycznym z
nazwg ushugi ,,Gmail”, korzystal.

W tym miejscu zaznaczy¢ nalezy, ze co prawda znak ustugowy, ktory nie
jest zarejestrowany w Urzedzie Patentowym, nie korzysta w zwiazku z tym z
ochrony na zasadzie odrebnych praw wylacznych, powstajacych w efekcie
stosownej rejestracji, to jednak taki niezgloszony do rejestracji znak towarowy
stanowi dajace si¢ wyodrebni¢ dobro prawne o niematerialnym charakterze, z
ktorym taczy¢ mozna okreslona warto$¢ majatkowa (definicja przedsiebiorstwa
z kodeksu cywilnego nie wskazuje wyczerpujaco wszystkich kategorii
rodzajowych sktadnikow majatkowych, ktére w sklad przedsigbiorstwa
wchodzg).

Ochrona dobra osobistego na podstawie ogdlnych zasad prawa cywilnego,
a wiec takze stanowiacej takie dobro renomy przedsigbiorcy, ma szerokie
zastosowanie pod wzgledem podmiotowym i przedmiotowym. Naruszenia dobra
osobistego przedsiebiorcy dopusci¢ si¢ moze nie tylko inny przedsigbiorca lub
inny podmiot prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza, ale takze podmiot, ktory
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dziatalno$ci gospodarczej nie prowadzi, w tym réwniez nie majaca statusu
przedsiebiorcy osoba fizyczna.

Aby doszto do naruszenia dobra osobistego, jakim jest renoma
przedsigbiorcy, nie jest takze w S$wietle przepisow kodeksu cywilnego
wymagane, aby z naruszeniem takim wigzato si¢ uzyskanie przez sprawce
naruszenia okreslonych korzysci majatkowych, czy tez dziatanie w celu
osiggniecia zysku. Oczywiscie w przypadku takich kwalifikowanych naruszen o
majatkowym charakterze sprawcy naruszenia moga grozi¢ dalej idace sankcje,
w tym sankcje odszkodowawcze. Ustalenia w tym zakresie leza jednak poza
kognicja Sadu Polubownego, ktory zgodnie z Regulaminem ogranicza si¢ do
oceny, czy w rozpatrywanym przypadku doszto do naruszenia praw Powoda.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania Sad uznat, ze Pozwany
dopuscit si¢ w zwiazku z rejestracjg nazwy domeny gmail.com.pl naruszenia
prawa Powoda do renomy, zwiazane] z uzywaniem przez Powoda znaku
ustugowego w postaci okreslenia ,,Gmail”. Postugujac si¢ tym okres$leniem w
ramach nazwy domeny Pozwany skorzystal bowiem z renomy Powoda, ktory na
takie skorzystanie nie wyrazit swojej zgody.

Nie zmienia takiej oceny Sadu to, ze jak stwierdzit to Pozwany w pismie z
3 lipca 2007 r., korzysta on ,.z domeny tylko dla adresu info(@gmail.com.pl,
ktory jest jego adresem osobistym.” Cho¢ Pozwany nie korzystal z powyzszej
nazwy domenowej dla celow komercyjnych, nie ulega watpliwosci, ze
wykorzystywat t¢ nazwe w celach osobistych, polegajacych na mozliwosci
komunikacji elektronicznej z innymi osobami. Doszto zatem do wykorzystania
przez Pozwanego nazwy ,gmail”, a co za tym idzie zwiazanej z nig renomy
Powoda, w celach osobistych — bez uzyskania na takie wykorzystanie zgody
podmiotu uprawnionego, czyli Powoda. O naruszeniu renomy Powoda przez
Pozwanego mozna méwi¢ w tym kontekscie tym bardziej, ze skorzystanie z
nazwy ,,gmail” polegato na jej rozpowszechnieniu za posrednictwem sieci
Internetu, a zatem polegalo na mozliwosci nawiazania w ten sposoéb przez
Pozwanego korespondencji z bardzo szerokim gronem oséb — posiadajacych
dostep do sieci Internetu, w tym kojarzacych nazwe gmail z dziatalnoscia
Powoda.

W tym przypadku mozna mowi¢ o swego rodzaju analogii do ochrony
innego niz renoma przedsigbiorcy dobra osobistego, jakim jest wizerunek. Do
naruszenia prawa do wizerunku nie jest konieczne wykorzystanie go w celach
komercyjnych. Naruszeniem prawa do wizerunku jest juz samo
rozpowszechnienie go bez wiedzy 1 zgody podmiotu uprawnionego, czyli osoby,
ktorej wizerunek jest rozpowszechniany. Swego rodzaju wizerunkiem
przedsiebiorcow sg sprzedawane przez nich towary 1 uslugi, a wlasciwie ich
nazwy, majace pierwszorzedne znaczenie dla ksztaltowania stanowigcej dobro
osobiste renomy rynkowej.

Nie jest przy tym przekonujace dla Sadu wyjasnienie Pozwanego, zawarte
w pismie z dnia 20 czerwca 2007 r., ze o wyborze skorzystania z takiej wtasnie

nazwy domeny, czyli nazwy domeny z okresleniem ,,gmail”, zadecydowato to,
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ze domena ta kojarzyta si¢ Pozwanemu ze skrotem uzywanego przez
Pozwanego pseudonimu ,,Gruby” i potaczona z nim frazg mail. W ocenie Sadu
skojarzenie takie mogloby wystapi¢ rownie dobrze z kazdym innym
okresleniem, zaczynajacym si¢ na litere ,.g”. Gdyby Pozwanemu zalezalo na
kojarzeniu przez osoby trzecie nazwy domeny z powyzszym pseudonimem,
bardziej zasadne bytoby postuzenie si¢ formuta ,,grubymail”.

Okre$lenie gmail nie jest pojeciem pokrywajacym sie z pojeciami
uzywanymi powszechnie w jezyku potocznym lub literackim, ktérym
przypisane sg rodzajowo okreslone desygnaty. Jest to pojecie fantazyjne,
wprowadzone do powszechnego obrotu poprzez uzycie go w charakterze nazwy
znaku ushugowego Powoda, wobec czego Pozwany powinien bra¢ pod uwage
prawa, jakie przystuguja Powodowi w zwiazku z postugiwaniem si¢ dla potrzeb
wlasnej dziatalnogci takim wtasnie indywidualizujacym pojeciem.

Ochrona dobr osobistych, w tym prawa do renomy nie jest uzalezniona od
wymogu, aby dziatanie podmiotu naruszajacego to prawo miato charakter
umys$lny. Przestank¢ stanowi w tym przypadku przymiot bezprawnosci,
zawinione dziatanie nie ma zas rozstrzygajacego znaczenia. Dlatego tez Sad nie
rozpatrywal podnoszonych przez Powoda argumentow, przemawiajacych za
dzialaniem przez Pozwanego w ztej wierze oraz wnioskdéw o ustalenie powigzan
Pozwanego z innymi osobami. W zakresie kognicji Sadu lezy bowiem
wylacznie orzekanie o naruszeniach praw Powoda w efekcie rejestracji nazw
domen w kontekscie dziatan podejmowanych przez Pozwanego.

Zdaniem Sadu Pozwany w zwiazku z uzyskiwaniem nazwy domeny
gmial.com.pl w drodze cesji dopuscit si¢ zaniedbania. Nabywajac nazwe
domeny gmail.com.pl Pozwany powinien by¢ bowiem §wiadomy tego, ze w
Regulaminie okreslajacym warunki rejestracji i utrzymywania nazw domeny.pl,
przewidziany jest tryb postgpowania na wypadek zgloszenia roszczen o
naruszenie praw w zwiazku z rejestracjq danej domeny przez inny podmiot. Co
prawda brak wyraznego wymogu, narzucajacego podmiotowi rejestrujacemu
nazwe domeny sprawdzanie, czy dojs¢ moze do kolizji rejestrowanej nazwy
domeny z innymi dobrami, w tym osobistymi. Brak takiego weryfikacyjnego
obowigzku nie zwalnia jednak podmiotu rejestrujacego nazwe domeny od
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie cudzych praw, nawet jesli doszto
do niego w sposéb nieumyslny. W interesie kazdego podmiotu nabywajacego
nazwe domenowa leze¢ zatem powinno dokonanie stosownych sprawdzen — w
celu upewnienia sie, czy nie dojdzie do kolizji rejestrowanej domeny z innymi
dobrami prawnymi. Skoro Pozwany dokonal stosownych sprawdzen w
przegladarkach internetowych adresow zawierajacych pojecie ,.gmail” na
potrzeby przedmiotowego postepowania, o czym swiadezy tre$¢ odpowiedzi na
pozew, w ktorej Pozwany wyniki przegladarek powotuje jako dowod w sprawie,
zatozy¢ nalezy, ze sprawdzen takich mozna bylo dokonad przed uzyskaniem
prawa do nazwy domeny gmail.com.pl, a tym samym uzyskac¢ wiedze na temat
podmiotu, ktory nazwa ,,gmail” postuguje sig¢ w swojej rynkowej dziatalnosci, a

co za tym idzie ma prawo do zwiazanej z tg dziatalnodcia renomy.
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O tym, czy dany podmiot prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza, faktycznie
przesadza to, jaka dziatalnos$¢ jest przez ten podmiot prowadzona, co powinno
by¢ skorelowane z obowigzkiem rejestracji tej dziatalnosci, jesli jest to
rzeczywiscie dziatalno$¢ gospodarcza. Powod nie udowodnit, jaka dziatalnosé
gospodarcza Pozwany prowadzi. Na podstawie zebranego w sprawie materialu
dowodowego Sad nie moze stwierdzi¢, ze dzialalnos¢ taka jest przez Pozwanego
prowadzona, wobec czego Sad przyjat na potrzeby niniejszego postepowania, ze
Pozwany przedsigbiorca nie jest i dziatalnosci gospodarczej nie prowadzi.

Dzialalnos¢ gospodarcza zdefiniowana jest w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarcze] (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z
pézn. zm.) jako dziatalnos$¢ o charakterze zarobkowym lub zawodowym, w tym
dzialalnos¢ uslugowa lub handlowa, przy czym w mysl powyzszego przepisu
jest to dziatalno$¢ wykonywana w sposob zorganizowany i ciagly. Z praktyki
rejestracji nazw domen internetowych nie wynika ograniczenie dokonywania
rejestracji i uzywania tych nazw wylacznie przez przedsigbiorcéw. Co prawda
zastanawiajacym moze byc to, ze Pozwany nabyl nazwe¢ domeny gmail.com.pl,
czyli domene wskazujacq na komercyjny status uzytkownika, ale w praktyce
zdarza si¢ rejestracja lub przejmowanie nazw domen przez osoby fizyczne nie
bedace przedsigbiorcami z zamiarem ich wykorzystania w przysztosci dla celow
wilasnej dziatalnosci gospodarczej, ktora na dzien rejestracji lub przejmowania
nazwy domenowej nie jest jeszcze prowadzona.

Z tych samych wzgledow Sad stanal na stanowisku, ze dziatania
Pozwanego, wbrew twierdzeniom Powoda, zawartym w pozwie, nie moga
zosta¢ zakwalifikowane jako czyny nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy
czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli naraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta.
Z kontekstu tego przepisu wynika wyraznie, ze czyn nieuczciwej konkurencji to
czyn, ktory moze zostac przypisany przedsi¢biorcy, ktorego dziatania zagrazajg
Jub naruszaja interesy innego przedsigbiorcy lub klienta. Skoro zatem, jak to
zostalo powyzej wywiedzione, Pozwany nie jest przedsiebiorca i nie prowadzi
dziatalnosci gospodarczej, czyny nieuczciwe] konkurencji nie moga mu zostaé
przypisane. Stad tez Sad nie przychylit si¢ do twierdzen Powoda, zawartych w
pozwie, ze Pozwany w zwiazku z rejestracja 1 uzywaniem nazwy domeny
gmail.ocm.pl dopuscit si¢ czyndw nieuczciwe] konkurencji, okresionych
rodzajowo w art. 3 ust. 1, art. 5 1 art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Czyny nieuczciwej konkurencji, okreslone rodzajowo w powyzszych
przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji powinny by¢ oceniane
w kontekscie ogélnej definicji czynu nieuczciwe] konkurencji z art. 3 ust. |
powyzszej ustawy, a wiec takze odnoszone do dziatalnosci przedsiebiorcow.
Takze z tresci art. 5 1 art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
wynika, ze czyny uregulowane w tych przepisach zostaly przez ustawodawce
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przypisane przedsiebiorcom. Art. 5 powyzsze] ustawy odnosi si¢ do oznaczania
przedsiebiorstw, podczas gdy Pozwany dzialalnosci gospodarczej, jak to
stwierdzono powyzej, nie prowadzi, nie sprzedajgc towarow ani nie swiadczgc
ustug. Art. 15 powyzszej ustawy mowi o utrudnianiu dostepu do rynku innym
przedsigbiorcom, a wiec takze zaklada przypisywanie okreslonych w tym
artykule czynow nieuczciwej konkurencji przedsigbiorcom.

Nie mozna takze zgodzi¢ si¢ z twierdzeniem Powoda, ze rejestracja i
uzywanie przez Pozwanego nazwy domeny gmail.com.pl wypetnialy przestanki
naruszenia, okreslonego w art. 301 Prawa wilasnosci przemystowej. Z przepisu
tego wynika bowiem wyraznie, iz dotyczy on wylacznie znaku powszechnie
znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powod nie zdecydowat sie na
przeprowadzenie dowodu na t¢ okoliczno$s¢ w postaci stosownych badan
rynkowych (brak potrzeby w tym zakresie Powodd stwierdzit w pismie z 4
czerwca 2007 r.), potwierdzajacych powszechna znajomos¢ znaku ,,gmail” na
terytorium RP, ograniczajac si¢ do powolania w charakterze dowoddéw
informacji oraz innych materialéw, majacych przemawiaé za popularnoscia
ustugi gmail, odnoszac jednak te popularnosé takze do nazwy Google (,,ponad
80% polskich uzytkownikow Internetu korzysta z ustugi Google™). Jak sam to
Powdd wskazal w pozwie, ustuga gmail zostala uruchomiona w 2004 r., a zatem
stosunkowo niedawno, natomiast dla powszechnej znajomosci ustugi
niewatpliwie istotne znaczenie ma czas, od ktérego jest ona $wiadczona.

Pomijajac watpliwo$ci dotyczace mocy powotanych w pozwie dowodow
w zakresie powszechnej znajomosci znaku ustugowego gmail, kluczowe
znaczenie w kontekscie brzmienia art. 301 Prawa wlasnosci przemystowej ma
uzaleznienie w tym przepisie zadania zaprzestania uzywania znaku
identycznego Iub podobnego w odniesieniu do towardéw identycznych lub
podobnych, gdy uzywanie takie moze wprowadza¢ odbiorcéw w btad co do
pochodzenia towaru. Przeslanka ta w rozpatrywanym stanie faktycznym
ewidentnie nie wystepuje, gdyz Pozwany nie uzywa znaku gmail w stosunku do
jakichkolwiek towaréw lub ustug, nie prowadzac dziatalnosci gospodarczej,
wobec czego nie moze tez dojs¢ do wprowadzenia w zwiazku z takim uzyciem
w biad odbiorcoéw, korzystajacych z uslug Powoda — w rozumieniu art. 301
Prawa wlasnosci przemystowe;.

Sad nie zajmowal si¢ rozpatrywaniem zawarlego w pozwie zarzutu
naduzycia przez Pozwanego praw podmiotowych w mys$l art. 5 k.c. Zarzut taki
wykracza poza kognicje Sadu, gdyz nie wigze si¢ z naruszeniem praw Powoda,
a jedynie z niezgodnym ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub
z zasadami wspolzycia spotecznego korzystaniem z tego prawa.

W zwiazku z powyzszym przedmiotowym ograniczeniem zakresu
orzekania Sad nie rozpatrzyl takze zarzutow Powoda o prowadzenie przez
Pozwanego procederu cybersquattingu w zwigzku z rejestracja innych domen.
niz domena gmail.com.pl. Sad na podstawie pozwu moze orzekaé jedynie w
sprawie rejestracji konkretnej domeny, czyli w rozpatrywanym przypadku

domeny gmail.com.pl, wobec czego Sad nie przychylil si¢ do wniosku
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dowodowego Powoda, zawartego w pismie procesowym z dnia 4 czerwca 2007
r., ponowionego w pismie z dnia 3 lipca 2007 r. Z uwagi na to, ze ustalenia w
tym zakresie wykraczaja poza kognicje Sadu,, przeprowadzenie wnioskowanych
dowodoéw zostato uznane przez Sad, w oparciu o art. 25 ust. 1 Regulaminu Sadu
Polubownego, za niecelowe i nieistotne dla ocenianej sprawy.

W ocenie Sadu Powod nie wykazal, ze Pozwany dopuscit si¢ procederu
cybersquattingu w stosunku do przypadku nabycia nazwy domeny gmail.com.pl.
Powdd nie przedstawil bowiem wystarczajacych dowodow, wskazujacych na
zamiar dokonania przez Pozwanego rejestracji nazwy powyzszej domeny w celu
jej odsprzedazy. W pozwie Powdd stwierdzil, ze ,,pod adresem gmail.com.pl
figurowata oferta sprzedazy (...) w dniu 7 lutego 2006 r.”, jednak z ustalen Sgdu
wynika, ze w dacie te] Pozwany nie byl jeszcze abonentem powyzsze] nazwy
domeny.

Sad wydajac orzeczenie w zakresie przyznania kosztow postepowania
ograniczyl sie do orzeczenia zwrotu na rzecz Powoda od Pozwanego wpisu oraz
kosztoéw zastepstwa procesowego 1 pomocy prawnej ze wzgledu na to, ze Powdd
nie wnioskowal w przepisanym w trybie o zasadzenie pozostalych kosztow.
Zgodnie z art. 35 Regulaminu Strona powinna zgtosi¢ Arbitrowi wszelkie
poniesione przez nig koszty postgpowania arbitrazowego najpozniej w dniu
nastepnym po powzigciu  wiadomos$ci o zamknigciu  postepowania
rozpoznawczego, przy czym do zgloszenia takiego powinny by¢ zalaczone
dokumenty potwierdzajace poniesienie tych kosztow, natomiast Arbiter ustala i
zasadza koszty biorac pod uwage tego rodzaju zgtoszenie.

7. uwagi na brak okreslonego w powyzszym postanowieniu Regulaminu
zgloszenia kosztow Sad nie mial wystarczajacych podstaw do ustalenia i
zasadzenia pozostatych kosztow postepowania na rzecz Powoda od Pozwanego.
Przy zasadzaniu wysokosci kosztow zastepstwa procesowego i pomocy prawnej
Sad kierowatl sie wnioskiem Powoda z pozwu, w ramach ktorego Powod wnosit
o zasadzenie powyzszych kosztoéw zgodnie z Regulaminem, jak réwniez
regulacja zawarta w rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28
wrzesnia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci radcéw prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielone] przez
radce prawnego ustanowionego z urzedu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z pozn.
zm.). Rozporzadzenie to zostato wzigte przez Sad pod uwage ze wzgledu na to,
ze Pelnomocnik Pozwanego jest Radca prawnym. Rozporzadzenie to nie okresla
stawki oplat za czynnosci radcow prawnych podejmowane w postepowaniach
przed sgdami polubownymi, natomiast w par. 5 stanowi ono, Ze wysokosé
stawek minimalnych w sprawach nieokreslonych w rozporzadzeniu ustala sie,
przyjmujac za podstawe stawke w sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju.
Sad przyjal, ze stawka taka jest stawka minimalna, o ktére] mowa w par. 10 ust.
| pkt 18 powyzszego rozporzadzenia, czyli stawka w sprawach o naruszenie
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ustalona na kwote 840 zt
(jednym z zadan pozwu bylo Zadanie stwierdzenia, ze Pozwany dopuscit si¢
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naruszenia przystugujacego Powodowi prawa ochronnego do powszechnie
znanego znaku towarowego).

Sad zasadzit zwrot wpisu od pozwu w kwocie 3000 zt, gdyz taka stawka
wpisu okreslona zostata dla spraw rozpatrywanych przez Sad w skladzie
jednego Arbitra w zataczniku do Uchwaly Zarzadu Polskiej Izby Informatyki i
Telekomunikacji z dnia 8 maja 2006 r. nr 53/2006, dostepnej na stronie
www.piit.org.pl.

Majac na uwadze powyzsze Sad orzekt jak w sentencji.

Rafat Golat
Arbiter ustanowiony w sprawie

s

Otrzymuja:

1) Powéd -
2) Pozwany -

3) Sad Arbitrazowy Do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
[nformatyki i Telekomunikacji (PIIT), Ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa.
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