Sad Polubowny ds. Domen Internetowych

przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ul. Koszykowa 54

00-675 Warszawa

Sygn. akt. 52/09/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO

wydany w Toruniu w dniu 8 stycznia 2010 r.

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w skladzie - Karol Dobrzeniecki — arbiter, po rozpoznaniu sprawy z powddztwa Unilever
n.v. (Naamloze vennotschap) z siedziba w Rotterdamie, przeciwko Wiestawowi
Krzyzanskiemu, prowadzacemu dziatalno$¢ pod nazwg WMK Service, z siedzibg w
Warszawie

o ustalenie naruszenia praw Powoédki w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej

wrama.pl”,

dzialajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji, podpisanego przez Powédke w dniu 4 VIII 2009 r. oraz
przez Pozwanego w dniu 31 VIII 2009 r.

orzeka:

1. Oddala powddztwo w catosci
2. Zasadza od Powddki - Unilever n.v. na rzecz Pozwanego - Wiestawa Krzyzanskiego

kwotg 4000 zt (stownie: czterech tysigcy zlotych) tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa
i pomocy prawnej w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE

Stan sprawy przedstawiony przez strony w pismach procesowych i przebieg
Postgpowania

W dniu 16 wrze$nia 2009 r. do Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i1 Telekomunikacji (dalej ,,Sad”) wptynat pozew od Unilever n.v.



(dalej ,,Powodka™) z siedziba w Rotterdamie, w ktérym zazadata ona stwierdzenia, ze
Wiestaw Krzyzanski, prowadzacy dziatalno$¢ pod nazwa WMK Service (dalej ,,Pozwany™) w
wyniku rejestracji nazwy domeny ,rama.pl” naruszyt jej prawa. W uzasadnieniu Powddka
podniosta, ze razem ze spétkami corkami tworzy koncern UNILEVER i prowadzi dziatalnosé
na terenie Polski poprzez UNILEVER Polska Sp. z o0.0. i UNILEVER Polska S.A.
Dziatalnoé¢ Powédki polega na produkcji i wprowadzaniu do obrotu szerokiej gamy
produktéw spozywczych. Jednym z nich jest margaryna opatrywana zarejestrowanym na
rzecz Powodki slownym znakiem towarowym ,RAMA”. Zdaniem Powédki szereg
okolicznosci, w tym preferencje i uznanie ze strony konsumentéw pozwalajq uznaé, ze
»RAMA” jest oznaczeniem renomowanym.

W opinii Powodki, jej prawa zostaly naruszone przez Pozwanego, ktéry
zarejestrowal w dniu 14 lutego 2000 r. domeng ,rama.pl” korespondujaca ze znakiem
towarowym Powddki. Zdaniem Powddki, Pozwany, rejestrujac domeng ,,rama.pl” bezprawnie
postuzyt si¢ jej renomowanym oznaczeniem. Bedac $wiadomy pozycji rynkowej Powodki
naruszyt zasady uczciwej konkurencji. O dokonaniu rejestracji w zlej wierze $wiadczy,
zdaniem Powédki, okoliczno$¢ zwrécenia si¢ w lutym 2009 r. przez petnomocnika
Pozwanego do UNILEVER Polska Sp. z o0.0. z propozycja odsprzedazy spornej domeny za
kwotg 1,2 min zl. O zlej wierze Pozwanego miatoby réwniez $wiadczyé to, ze przez szereg lat
po rejestracji pod domeng ,rama.pl” nie znajdowala si¢ i wciaz nic znajduje zadna strona
internetowa zwiazana z dzialalno$ciq Pozwanego, oraz to, iz w 2008 r. byla ona
wykorzystywana do reklamowania konkurencyjnych wzgledem Powoddki margaryn w czasie
akcji promocyjnej margaryny RAMA. Rejestracja domeny utrudnita Powddce dostep do
rynku.

W pozwie Powddka wskazala podstawg prawna swojego roszczenia:

1) Pozwany, wykorzystujac w swojej domenie chroniony znak towarowy Powddki,
naruszyl wylaczne prawo Pow6dki do uzywania znaku towarowego z art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. (dalej ,,uzt”)

2) Pozwany rejestrujac domeng¢ rama.pl naruszy! interes Powédki, co stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji okreslony w art. 3 ust 1 i art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej ,,uznk™).

Na poparcie swoich twierdzen Powddka przedstawila m.in.: o$wiadczenia dotyczace
struktury grupy kapitalowej UNILEVER w Polsce, wyciagi z badan rynkowych dotyczacych
pozycji marki RAMA w Polsce, petnomocnictwo udzielone przez Pozwanego do prowadzenie
rokowan w sprawie odsprzedania domeny oraz dokumentacjg wspomnianych rokowan.
Powddka ztozyta wniosek o zarzadzenie rozprawy w celu przeprowadzenia dowodu z zeznan
$wiadkow na okoliczno$¢ m.in.: struktury organizacyjnej koncernu UNILEVER, pozycji
rynkowej oznaczania RAMA, zlozenia przez Pozwanego UNILEVER Polska Sp. z o.0. oferty
odsprzedazy domeny rama.pl,

W odpowiedzi na pozew, ktdra wptynegfa do Sadu dnia 2 X 2009, Pozwany wnidst o
oddalenie powddztwa w catosci i wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy ze wzgledu
na przedawnienie roszczen Powddki. Wskazal na uplynigcie terminéw okreslonych w
przepisach art. art. 20 uznk i 289 ust. 1 w zw. z 298 ustawy prawo wiasnosci przemysfowej
(dalej ,,pwp™). W odniesieniu do zarzutow Powddki, Pozwany zaprzeczyt okolicznosciom
faktycznym pozwu. Zaprzeczyl, Zze rejestracja domeny nastapila w zlej wierze, w celu
wykorzystania renomy znaku towarowego RAMA. Podniést, ze nie mial $wiadomosci
renomy znaku, poniewaz marka ta jest utrwalona gléwnie wéréd gospodyn domowych. Po
drugie Pozwany stwierdzil, ze uzyt jako nazwy domeny popularnego i wieloznacznego stowa.
Po trzecie, domeng ,rama.pl” zamierzal wykorzysta¢ jako ,rame¢” do prowadzonych w
zakresie swojego przedsigbiorstwa przedsigwzig¢, w tym do sprzedazy ram i opraw oraz jako



wramy przedsigwzig¢ innych przedsigbiorcéw, ktorzy umieszczali i umieszczaja w domenie
swoje przekazy tresciowe”. Zaprzeczyl takze twierdzeniom Powdédki, jakoby wykorzystywat
domeng do reklamy margaryny SMAKOWITA w czasie akcji promocyjnej margaryny
RAMA. Pozwany zaprzeczyl twierdzeniu, iz zamiar odsprzedania domeny rama.pl byl
motywem lezacym u podstaw jej rejestracji. Pierwsze rozmowy w przedmiocie ewentualnej
sprzedazy tej domeny Powddce podjal w 2009 r., tj. po uplywie dziewigciu lat od daty
rejestracji. W piSmie przytoczyt takze inne okolicznosci faktyczne: (1) pelnomocnik
Pozwanego prowadzit rozmowy w sprawie ewentualnej sprzedazy domeny w sposéb
pasywny, gdyz sprzedaz byla tylko jedng z rozwazanych opcji dalszej aktywnoéci domeny;
(2) domena ,rama.pl” byla wolna przez diugi czas od wprowadzenia produktu o nazwie
»Rama” na rynek polski, co w ocenie Pozwanego $wiadczy o braku zainteresowania Powddki
wykorzystaniem tej domeny w dziataniach marketingowych. W zakresie oceny prawnej
roszczen Powddki, Pozwany zaprzeczyl, jakoby jako dzialania mialy charakter nielegalny.
Zdaniem Pozwanego, art. 13 ust. | uzt nie zostal naruszony. Prawo ochronne nie uprawnia do
zakazania jakiegokolwiek postugiwania si¢ znakiem towarowym lub elementem jego tresci.
Pozwany podni6s, iz nie uzywat oznaczenia RAMA w obrocie gospodarczym i w odniesieniu
do towaréw objetych prawem ochronnym na znak towarowy Powddki. Pozwany nie naruszyt
tez, w swojej ocenie, wymienionych w podstawie prawnej pozwu przepis6w art. art. 3 ust. 1 i
15 ust. 1 uznk. Odnoszac si¢ do art. 3 ust 1 uznk, Pozwany wskazal, iz stowo ,rama” jest
stowem o charakterze generycznym, jest pojeciem ,pokrywajacym si¢ z pojeciami
uzywanymi powszechnie w jezyku potocznym™. Pozwany stwierdzit, ze z uwagi na charakter
jego dziatalnodci, rozpoczgcie dzialalnoéci w obszarze ram stanowiloby naturalne
rozszerzenie profilu przedsigbiorstwa, co uzasadniato rejestracj¢ spornej nazwy domenowe;j.
Pozwany zauwazyt, ze Powddka nie okreslita precyzyjnie, na czym miatoby polegaé
naruszenie dobrych obyczajow, ktérego rzekomo miat sie dopuscic, a ustawodawstwo polskie
nie przewiduje swi generis prawa do nazwy domeny internetowej. Pozwany wskazal na
przykiady pochodzace z orzecznictwa, w ktérych sady odmawialy stwierdzenia naruszenia
praw osoby trzeciej w przypadku postuzenia si¢ w nazwie domenowej powszechnie
dostgpnym stowem. Pozwany zwrécit tez uwage na to, ze osoby trzecie zarejestrowaly wiele
nazw domenowych pokrywajacych sig tresciowo z markami towaréw Powddki i Powddka nie
zglasza pod ich adresem zadnych roszczen. Pozwany nie uznaje swojego zachowania za
piractwo domenowe, gdyz nie wyczerpuje ono przesfanki sprzecznosci z prawem lub z
dobrymi obyczajami. Odpowiadajac na zarzut naruszenia art. |5 ust. | uznk Pozwany
stwierdzit, ze Powddka nie wykazala, §wiadomego i celowego dziatania w celu utrudnienia jej
dostgpu do rynku., Zauwazyt, ze Powédka nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej na terenie
Polski, a jej spotki corki nie oferuja margaryny za posrednictwem stron internetowych.
Powddka uzyskata tez dostgp do rynku, o czy ma $wiadczy¢ jej obecna pozycja wsrod
producentdw i sprzedawcow  margaryn. Jako dowody swoich twierdzen Pozwany
przedstawit, m.in. wydruki ze stron internetowych zawierajace wyliczenia réznorodnych
znaczen slowa ,rama”, wydruki stron internetowych identyfikowanych przez rézne nazwy
domenowe zawierajace w sobie wyrazenie ,rama”. Pozwany, powolujac si¢ na wzgledy
ostrozno$ci procesowej, wnioskowal, aby, w przypadku nieuwzglednienia przez Sad jego
wniosku o nieprzeprowadzanie rozprawy, dopuszczono na rozprawie dowody ze $wiadkéw na
okoliczno$¢ m.in. przebiegu rokowan w sprawie odsprzedazy spornej domeny. Pozwany
wnidst o oddalenie wnioskéw dowodowych Powddki dotyczacych przestuchania wskazanych
w pozwie $wiadkdw, z uwagi na to, iz okolicznosci okre$lane jako hipoteza dowodowa sa,
albo bezsporne, albo nie majg istotnego znaczenia dla rozstrzygnigcia sprawy.

W nawigzaniu do tez zawartych w odpowiedzi na pozew, Powddka przesiala do
Sadu pismo procesowe z dnia 30 pazdziernika 2009 r., w ktérym podtrzymala swoje




dotychczasowe stanowisko w sprawie, wskazujac jednoczesnie kolejna, nie wymieniang
wczesniej podstawg prawng roszczenia — przepis art. 10 ust. 1 uznk. Powoédka
zakwestionowala zarzut przedawnienia roszczen, argumentujac, ze celem pozwu jest ustalenie
faktéw majacych prawotworcze znaczenie, a tego rodzaju powodztwo moze by¢ wniesione w
kazdym czasie. Powddka podniosia, iz o zlej wierze Pozwanego $wiadczy sposéb
wykorzystywania przez niego domeny po jej rejestracji, m.in. brak uzycia jej do prowadzenia
wlasnej dzialalnosci, a jednoczesnie uzycie w celu reklamowania innych marek margaryn
przez zamieszczenie na stronie zbioru hipertaezy do poswigconych im stron internetowych.
Pozwany nie moze, w ocenie Powddki, powotywac si¢ na opisowy charakter domeny rama.pl,
poniewaz opisowo$¢ musi mie¢ charakter konkretny, a w tym przypadku Pozwany nie
oferowal na stronie zadnych towaréw, do ktérych mozna by odnies¢ opis zawarty w tredci
nazwy domenowej. Powodka wskazata, iz przepis art. 13 ust. | uzt nalezy wyklada¢ w duchu
dyrektywy 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. o znakach towarowych, zgodnie z kt6rg
renomowanym znakom towarowym przystuguje szersza ochrona niz zwyktym oznaczeniom.
Do pisma procesowego dolqczone zostaly: wypis aktu notarialnego stanowiacego protokét
ogledzin stron internetowych, ktére zostaty w 2009 r. umieszczone pod domena rama.pl;
wydruki ze stron internetowych umieszczonych pod domenami do ktérych prowadzity
hiperlinki umieszczone na stronie identyfikowanej przez domeng rama.pl, a takze raporty
roczne koncernu UNILEVER z 2000 r. Powddka wnioskowata o dopuszczenie na rozprawie
dowodu z przestuchania $wiadka na okoliczno$¢ roli domeny rama.pl w planowanej kampanii
promocyjnej margaryny Rama. Jednoczesnie wskazata na bezpodstawno$é¢ wniosku
Pozwanego o jego przestuchanie oraz wniosku o oddalenie wnioskéw dowodowych Powodki.

W nawigzaniu do tez zawartych w pi$mie Powodki z dnia 30 pazdziernika 2009
Pozwany przestat do Sadu pismo procesowe z dnia 13 listopada 2009 r., w ktérym podtrzymat
swoje dotychczasowe zarzuty, twicrdzenia i wnioski. Zauwazyl, ze jezeli wiadomos$¢ o
rejestracji spornej domeny dotarta do Powodki dopiero w poczatku 2009 r., to mozna przyjac,
ze zaden z uzytkownikéw domeny nie skojarzy! jej z utrwalonym wizerunkiem marki lub
sama nazwg margaryny. Wystapienie w takim stanie rzeczy przez Powoddke do Sadu
Polubownego powinno by¢ zatem uznane za naduzycie prawa podmiotowego. Zachowanie
Pozwanego nie wypelnia przestanek piractwa domenowego, a tolerowanie przez Powddke
przez wiele lat kwestionowanego obecnie stanu rzeczy $wiadczy o jego nieszkodliwosci.
Pozwany wskazat na bezzasadno$¢ zarzutu wywolania konfuzji u konsumentéw
(uzytkownikow Internetu) przez samo zamieszczenie na stronie internetowej odno$nikéw do
stron internetowych producentéw innych margaryn. Argumentowal, iz grupa ta jest, w Swietle
modelu konsumenta wypracowanego w dotychczasowym orzecznictwie saddéw, $wiadoma
istoty funkcjonowania reklamy internetowej. Ponadto, ryzyko konfuzji ogranicza znaczaco
fakt, iz ,rama” jest per se nazwa rodzajowa, wieloznaczna, wystepujacq jako czg¢éé skladowa
wielu oznaczen.

Pozwany pokreslit, iz prawo do domeny nie jest prawem bezwzglednym,
uprawnienia do niej nie mozna wyprowadza¢ z faktu, ze Powédka posiada zarejestrowany
znak towarowy w jednej klasie klasyfikacji nicejskiej. Wskazal, ze Powddka nie jest jedynym
uprawnionym do znaku towarowego, opierajacego si¢ na stowie ,rama”, a Pozwany w ogoéle
nie uzywal nazwy domeny w odniesieniu do towaréw lub ustug, lecz jedynie do oznaczen
odrézniajacych takie towary. Pozwany wskazal réwniez, ze Powddka bigdne interpretuje
przepisy prawa europejskiego dotyczace znakéw towarowych, w szczegdlnoscei te dotyczace
swobody w okreslaniu przez panstwa czlonkowskie zakresu ochrony renomowanych znakéw
towarowych oraz, ze wskazana przez Powodk¢ podstawa prawna roszczenia w postaci
przepisobw ustawy o znakach towarowych nie zawierala w ogéle pojecia renomowanych
znakéw towarowych. W odniesieniu do przestanek ochrony renomowanych znakéw




towarowych Pozwany zauwazyt, ze ,rama” jako nazwa generyczna ma bardzo ograniczona
podatno$¢ na rozmycie. Pozwany ponowil réwniez zarzut przedawnienia roszczen Powodki z
tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz podnidsl, ze Powédka, jako
spotka administrujaca spétkami cérkami zajmujacymi si¢ dystrybucja margaryny nie jest
sama uprawniona do powotywania si¢ na ustawg o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

W nawigzaniu do tez zawartych w pismie Pozwanego z dnia 13 listopada 2009
Powddka przestata do Sadu pismo procesowe z dnia 27 listopada 2009 r., w ktérym
podtrzymala wszystkie swoje wnioski, zarzuty i stanowisko zaprezentowane w poprzednich
pismach. Odnoszac si¢ do zarzutu naduzycia prawa Powddka podniosta m.in., ze w niniejszej
sprawie brak jest jakiejkolwick zasady wspotzycia spofecznego, ktéra mogtaby byé i
zostataby naruszona wniesieniem pozwu. Z kolei Pozwany mial dopuscic¢ si¢ szeregu dziatan
$wiadczacych o jego zifej wierze, opisanych we wczesniejszych pismach Powddki. Powddka
nie zgodzila si¢ tez z teza Pozwanego, twierdzacego, ze uzytkownicy Internetu wyrdzniajq sie
wysokim poziomem uwagi. Uznata ona, ze Internet jest medium masowym, a nie elitarnym, a
wigc przesfanki ryzyka konfuzji powinny by¢ takie same jak w przypadku zwyktego obrotu.
Istnienie wskazanych przez Pozwanego przedsigbiorcow postugujacych si¢ oznaczeniem
»fama” nie ma znaczenia dla sprawy poniewaz nie dzialaja oni na rynku margaryn i nie
czerpia korzysci z renomy oznaczenia ,,rama”.

Po rozpatrzeniu wnioskow dowodowych stron skladanych w sprawie, Sad
postanowieniem z dnia 3 grudnia 2009 r. oddalil wnioski o przestuchanie wskazanych w nich
$wiadkow, przeprowadzenie rozprawy i przestuchanie stron. Sad zamknat postgpowanie
rozpoznawcze i wyznaczy! stronom termin do dnia 10 grudnia 2009 r.. na ztozenie
ewentualnych wnioskéw dotyczacych zwrotu kosztéw postgpowania oraz przedstawienie
ewentualnych dodatkowych dowodéw pod rygorem ich pominigcia przy rozstrzyganiu

sprawy.

Pozwany, pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. wniést o zasadzenie od Powodki na
rzecz Pozwanego kosztéw procesu w tym zastgpstwa procesowego i pomocy prawnej wedlug
faktur wystawionych przez profesjonalnego petnomocnika.

Sad ustalil nastgpujgcy stan faktyczny:

Powédka razem ze spétkami cérkami tworzy koncern UNILEVER. Prowadzi
dziatalno$¢ na terenie Polski poprzez UNILEVER Polska Sp. z 0.0. i UNILEVER Polska S.A.
Dziatalno$¢ Powddki polega na produkeji i wprowadzaniu do obrotu réznorodnych
produktéw spozywczych. Jednym z nich jest margaryna ,,Rama”. Produkt o tej nazwie zostat
wprowadzony na polski rynek w roku 1993.

Dowdd: przediozona przez Powodke dokumentacja dotyczaca struktury grupy
kapitatowej UNILEVER w Polsce; ogledziny strony www.unileverfoodsolutions.pl

Powédka jest uprawniona z tytulu prawa ochronnego na stowny znak towarowy
rama” R-53696, zarejestrowany w klasie 511 (29), dla towarow takich jak: masto,
margaryna, oleje jadalne i thuszcze.

Dowéd: ogledziny bazy danych na stronie internetowej Urzedu Patentowego RP




Pozwany prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza od 1995 r. pod nazwa WMK Service
Krzyzanski Wiestaw, m.in. w zakresie wynajmu oraz sprzedazy hurtowej i detalicznej maszyn
i urzadzen biurowych, reklamy, sprzedazy ksiazek, gazet i artykutéw pismiennych. Pozwany
prowadzi swoja dziatalnos¢ takze w Internecie za posrednictwem strony identyfikowanej
przez adres www.wmk.pl.

Pozwany jest abonentem domeny internetowej ,,rama.pl”, ktérg zarejestrowat w dniu
14 lutego 2000. Do 2008 r. domena rama.pl identyfikowala stron¢ internetowg, na ktérej
znajdowata si¢ informacja o planowanym uruchomieniu tam serwisu dotyczacego ram. W
2008 r. na stronie internctowej pod sporna domena umieszczone zostaly odestania do stron
zawierajacych informacje na temat dostawcéw rdznych towaréw i ustug, m.in. w zakresie
elektroniki, telekomunikacji, ustug internetowych, motoryzacji, przemystu spozywczego.
Dwie sposréd trzydziestu pigciu odestan majacych posta¢ niewielkich znakéw graficznych
prowadzily do stron zawierajacych tresci o charakterze informacyjnym i reklamowym na
temat producenta margaryn oraz jednego z oferowanych przez tego producenta produktéw o
nazwie Masmix (www.raisio.pl, www.masmix.pl).

Dowéd: - wypis aktu notarialnego stanowiacego protoké! ogledzin strony
internetowej www.archive.pl w zakresie zawarto$ci archiwalnej identyfikowanej przez
domeng rama.pl w 2008 r.

Aktualnic na stronie identyfikowanej przez domeng¢ rama.pl znajduje sig
przekierowanie do strony www.polapolanska.pl, na ktérej umieszczone zostaly tresci o
charakterze wspomnieniowym i poradnikowym.

Dowéd: ogledziny strony oznaczonej domena rama.pl dokonane w grudniu 2009 r.

W lutym 2009 r. pelnomocnik Pozwanego poinformowat spotke corke Powddki
(UNILEVER Polska sp. z 0.0.) o ,ponownej dostgpnosci” domeny rama.pl i mozliwosci
prowadzenia rozmow w kwestii jej odstapienia. W trakcie wymiany korespondencji
clektronicznej trwajacej do czerwca 2009 r. spétka corka Powddki zaoferowata kwotg 20 000
z} w zamian za przeniesienie domeny ,rama.pl”. Petnomocnik Pozwanego stwierdzil w
odpowiedzi, ze cena ta znaczaco odbiega od oczekiwan jego mocodawcy

Sad zwazyl co nastegpuje:

1. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Jako podstawe prawng dochodzonego roszczenia Powoddka wskazata art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Ustawa ta obowiazywata do 22
sierpnia 2001 r. W tym dniu weszta w Zzycie ustawa z 30 VI 2000 r. Prawo wilasnosci
przemystowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.; jedn. tekst Dz. U. z 2003 r., nr 119,
poz. 1117 ze zm.)

Sad wzigt pod uwage to, ze niektére elementy stanu faktycznego ustalonego w
niniejszej sprawie przypadaty na okres obowiazywania ustawy o znakach towarowych, inne
za$ na okres obowiazywania prawa wiasnosci przemystowej. Rejestracja domeny i okres
poczatkowy jej utrzymywania przez Pozwanego mialy miejsce przed 22 VIII 2001, natomiast
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umieszczania na stronie odnosnikéw i prowadzenie rozméw w sprawie sprzedazy domeny
wypadly juz po tej dacie, w latach 2008 i 2009.

Zgodnie z utrwalonym kierunkiem orzecznictwa sadéw powszechnych (m.in.
wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 OSNC 2005, nr 3, poz. 53,
z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, nr 12, poz. 148 oraz z dnia 10 sierpnia 2006
r., V. CSK 237/06, nie publ., z dnia 24 pazdziernika 2007 r. IV CSK 203/07), do skutkdw
naruszenia po dniu 22 sierpnia 2001 r. prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje sig
przepisy Prawa wilasnosci przemyslowej rowniez wowczas, gdy prawo z rejestracji istniato w
dniu wejécia w zycie tego Prawa. Jak podniést Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia
24 pazdziernika 2007 r. ,do zastosowania art. 296 ust. 1 Pr.w.p. jest wystarczajace, by
okreslony w nim czyn rozpoczgty przed jego wejsciem w zycie w dniu 22 sierpnia 2001 r. byt
kontynuowany po tym dniu. (...)”

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT zostal powotany do orzekania
w sprawach naruszen powstalych ,w wyniku” rejestracji nazw domen internetowych w
domenie ,,.pl”. Wiasciwo$¢ rzeczowa Sadu obejmuje naruszenia praw, do ktérych dochodzi
poprzez sam fakt zarejestrowania danej nazwy domeny (zawarcia umowy o utrzymywanie
nazwy domeny internetowej) jak i wynikajacych z pdzniejszego korzystania z domeny.

Wskazujac podstawe prawng roszczenia, Powodka nominalnie ograniczyta granice
poszukiwanej ochrony prawnej do ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych,
Z drugiej strony w pismach procesowych podnosita szereg okolicznosci faktycznych i
argumentéw prawnych odnoszacych si¢ do stanu prawnego obowigzujacego po wejsciu w
zycie ustawy Prawo wlasnosci przemystowej. Swiadcza o tym w szczegélno$ci twierdzenia
Powddki odnoszace si¢ do ochrony renomy znaku towarowego. Wobec powyzszego Sad
przyjal, iz faktyczna intencja Powddki bylo rozciagnigcie granic poszukiwanej ochrony
prawnej takze na roszczenia wynikajace z Prawa wiasno$ci przemyslowej. Z tego powodu
zakresem decyzji subsumcyjnej Sad objal fakty majace miejsce po 22 VIII 2001 r. w
odniesieniu do norm prawnych wéwczas obowigzujacych.

Zgodnie z przepisem art. 153 ust. 1 pwp nabycie prawa ochronnego na znak
towarowy oznacza uzyskanie wylacznosci w zakresie uzywania tego znaku w sposdb
zawodowy i zarobkowy na catym obszarze RP., Warunki wykonywania tego prawa okre$laja
przepisy art. 296 oraz art. art. 156 — 160 pwp. Na gruncie pwp renomowanym znakom
towarowym zostala przyznana szczegdlna ochrona. Polega ona na mozliwosci
kwestionowania kazdego uzycia znaku renomowanego, ktore moze by¢ szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru lub renomy znaku lub przynosi uzywajacemu nieuprawniong
korzysé. Ochrona ta sigga dalej niz ochrona ,,zwyklych” znakéw towarowych.

Na wstepie nalezy rozpozna¢ wniosek Powoddki o uznanie, ze jej znak towarowy
posiada renomeg i powinien korzysta¢ ze szczeg6lnej ochrony. Przy dokonywaniu oceny, Sad
wzigl pod uwage znajomos¢ znaku towarowego ,,Rama” wéréd konsumentéw, jej udzial w
rynku zbywanych towardw, zakres czasowy i terytorialny uzywania, jako$¢ towar6w
oznaczanych tych znakiem oraz warto$¢ znaku. Z materialu dowodowego przedstawionego
przez Powodke, w szczegélnosci badan rynkowych wykonanych przez uznane osrodki,
wyniklo, ze ,,Rama” jest oznaczeniem powszechnie znanym, cieszy si¢ uznaniem i zaufaniem
odbiorcéw i posiada wysoka wartos¢, a co za tym idzie moze by¢ uznane za znak towarowy
renomowany. Sad rozstrzygajac t¢ kwestig wzigt pod uwage m.in. odsetek konsumentow




znajacych. znak i wybierajacych produkty oferowane przez Powddke, jego udzial w rynku
margaryn i popularnos¢ jaka sig cieszy.

Powyzsze ustalenia uprawniaja Sad do rozpatrzenia zarzutu naruszenia przez
Pozwanego renomy w odniesieniu do znaku towarowego ,,Rama”. W $wietle przepiséw pwp,
w szczegOlnosci art. 296 ust. 2 nalezy przyjaé, ze do naruszenia prawa ochronnego na
zargjestrowany renomowany znak towarowy w wyniku rejestracji lub uzywania domeny
internetowej dochodzi wowczas, gdy spetnione sa kumulatywnie nastgpujace przestanki:

1) sporna domena jest uzywana w charakterze znaku towarowego w krajowym obrocie
gospodarczym

2) uzycie to ma charakter bezprawny

3) sporna domena jest identyczna lub podobna do danego znaku zarejestrowanego dla
jakichkolwiek towardéw

4) jej uzywanie moze przynies¢ uzywajacemu nienalezng korzys$é lub byé szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wezes$niejszego.

Jak wynika z materialu dowodowego, domena ,rama.p!” identyfikowata strone
internetowa, na ktérej w latach 2000 — 2008 znajdowaly si¢ tresci o réznym charakterze.
Niewatpliwie przestanka uzycia adresu internetowego w obrocie gospodarczym nie zostata
spelniona w odniesieniu do poczatkowego okresu uzytkowania domeny ,,rama.pl”. Wowczas
znajdowala si¢ tam jedynie informacja o planowanym uruchomieniu serwisu oferujacego
oprawy grafik i obrazéw, ktéra poprzez swoja ogélnos¢ nie wywierata efektu handlowego. Do
podobnej konkluzji sktania ocena tresci, ktére identyfikuje domena obecnie. Nie majg one
charakteru komercyjnego. Z kolei, gdy w 2008 r. na stronie znalazly si¢ odnoéniki do m.in.
komercyjnych stron internetowych, adres ,,rama.pl” zaczat funkcjonowaé w szeroko pojetym
obrocie gospodarczym, rozumianym jako caloksztalt aktywnosci zwigzanej ze zbytem
towaréw lub $wiadczeniem ustug. Fakt ten potwierdza réwniez udzielnie przez Pozwanego w
ramach swojej dziatalnosci gospodarczej petnomocnictwa osobic trzeciej do prowadzenia
rokowan w celu zawarcia umowy o sprzedaz spornej domeny.

W odniesieniu do tego okresu konieczne jest rozwazenie kolejnych warunkéw
dokonania naruszenia prawa ze znaku, m.in. czy miato miejsce uzycie adresu internetowego
w charakterze znaku towarowego. W tym celu Powddka musiataby wykazaé, ze domena
wrama.pl”, oprécz pelnienia podstawowej dla domen funkcji lokalizowania danej strony w
Internecie, petnifa dodatkowo funkcje typowe dla znaku towarowego, tzn. identyfikowania
przedsigbiorstwa Pozwanego, wzglednie towaréw lub ustug oferowanych na stronie. W
ocenie Sadu fakt ten nie zostal w wystarczajacym stopniu udowodniony. Z treéci strony w
okresie, gdy byta ona uzywana w obrocie gospodarczym (rok 2008 i 2009) nie wynika, aby
byly za jej posrednictwem oferowane, lub chociazby reklamowane jakiekolwiek towary badz
ustugi. Za reklame¢ nie mozna bowiem uzna¢ prostego zamicszczenia na stronic zbioru
graficznych odnos$nikéw do innych stron internetowych, jezeli ani z ich ukfadu, ani tez ze
sposobu wyeksponowania na stronie nie wynika, aby celem podmiotu okreslajacego tresé
strony byla ich rekomendacja konsumentom. Wyglad strony budzil wrazenia
niedokonczonego projektu, o trudnych do jednoznacznego odczytania celach i motywach jego
tworcy.

Sad rozwazyt ponadto, czy uzywanie spornej domeny przez Pozwanego mogto
przynies¢ mu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz
renomy znaku Powodki. W ocenie Sadu Powddka nie wykazala, aby rejestracja oraz
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uzywanie domeny rama.pl przyniostlo Pozwanemu nienalezng korzys¢, w szczegdlnosci
poprzez zdobycie nowe;j klienteli bez ponoszenia kosztow reklamy i promocji.

Sposdb korzystania z domeny przez Pozwanego nie stwarzal niebezpieczenstwa dla
renomy oznaczania ,,Rama” ani nie oslabiat jego odrézniajacego charakteru. Nalezy mie¢ na
wzgledzie, ze stowo ,rama” funkcjonuje na gruncie jezyka polskiego jako wieloznaczna
nazwa generalng i fakt jego rejestracji jako oznaczenia dla danej kategorii towardw, czy
nawet uzyskanie w ramach tej kategorii towaréw renomy, nie tworzy monopolu postugiwania
si¢ tym stowem na wszelkich mozliwych polach i we wszystkich kontekstach.

Fakt wicloznaczno$ci tego terminu jest powszechnie znany, rowniez konsumentom
margaryn, a wigc nie sposob przyzna¢ racj¢ twierdzeniom Powodki, ze wywoluje on tylko
jedno, ukierunkowane w strong jej towaréw, skojarzenie.

Wobec powyzszego Sad stwierdza, ze brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia
art. 19 uzt w zw. z art. 13 uzt oraz art. 154 ust 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt i pkt 3 pwp.

2. Naruszenie art. 10 ust. 1 uznk

W pierwszej kolejnosci musi zosta¢ rozpatrzony najdalej idacy zarzut Pozwanego,
ktéry stwierdzit, iz Powddka nie posiada legitymacji do powolywania si¢ na ustawe o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poniewaz nie prowadzi na terenie Polski faktycznej
dzialalnosci gospodarczej w zakresie dystrybucji, promocji i sprzedazy margaryny Rama.
Dziatalno$¢ taka prowadza jedynie jej spotki corki. Zarzut ten nie zastuguje na uznanie.
Powddka jest przedsigbiorca. prowadzi dzialalno$é gospodarcza na terytorium RP, kierujac
swoimi spétkami cérkami. Tym samym korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie. Do
rozwazenia pozostaje jedynie kwestia tego, czy ustalone w trakcie postgpowania dziatania
Pozwanego wypetniaja ustawowe znamiona poszczegdlnych kategorii czyndéw nieuczciwej
konkurencji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towaréw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientow w biad co do
pochodzenia, ilosci, jakosci, skfadnikéw, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci
zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze
zatajenie ryzyka, jakie wigza si¢ z korzystaniem z nich. Przepis ten moze stanowi¢ podstawe
uzupelniajacej ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych przed takim ich uzywaniem w
obrocie, ktére moze wywolywaé omyiki, co do pochodzenia towaru lub ustugi. Przy ocenie
mozliwosci wywotania pomytek zasadne jest zastosowanie kryteriow analogicznych do tych
stosowanych w przypadku oceny ryzyka wprowadzenia odbiorcow w biad na podstawie

przepiséw pwp.

W. ocenie Sadu, sposéb korzystania przez Pozwanego ze spornej domeny oraz fakt,
iz stowo ,rama” jest powszechnie uzywane w obrocie dla identyfikowania réznych
przedsigbiorcow, towaréw i ustug sklaniaja do przyjecia stanowiska, ze ryzyko wprowadzania
konsumentéw w biad jest minimalne. Powddka nic powotata tez zadnych dowodéw na
okolicznos$¢ tego, ze przypadki wprowadzonych w btad konsumentéw margaryny Rama
faktycznie mialy miejsce.



Wobec powyzszego Sad stwierdza, ze brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia
art. 10 ust. 1 uznk.

3. Naruszenie art. 15 ust 1 uznk

Zgodnie z art. 15 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie
innym przedsigbiorcom dostgpu do rynku. Mimo, ze art. 15 uznk nie przewiduje takiej formy
wutrudniania” dostgpu do rynku, jak rejestracja okreslonej nazwy domenowej, nalezy mieé na
wzgledzie, iz zawarte w tym przepisie wyliczenie ma jedynie charakter przykladowy.
Utrudnienie innemu przedsigbiorcy dostepu do rynku poprzez pozbawienie go mozliwosci
uzywania okreslonego adresu internetowego bedzie czynem nieuczciwej konkurencji, jezeli
zachowanie takie wyczerpie ogoélne przestanki z art. 3 uznk. Ocena ta musi by¢ uzalezniona
od okolicznosci konkretnego przypadku. (Por. J. Ozegalska — Trybalska, Adresy internetowe.
Zagadnienia cywilnoprawna, Krakéw 2003, s. 210).

W ocenie Sadu, Powddka nie wykazala, Zze rejestracja spornej domeny zostala
dokonana w celu uniemozliwienia konkurentowi dziatalnosci on-line. Nie spos6b réwniez daé
wiarg twierdzeniom Powddki, jakoby dzialanie Pozwanego utrudniato jej dostep do rynku.
Najlepiej $wiadczy o tym zachowanie samej Powodki. Znamiennym jest tu fakt, iz do dnia
rejestracji spornej domeny przez Pozwanego w 2000 r. Powddka nie wykazala nig zadnego
zainteresowania, mimo iz pierwsze rejestracje nazw domenowych w domenie ,,.pl” dla
podmiotéw komercyjnych nastapily juz w 1994 r., a produkt pod nazwa Rama trafit na polski
rynek w roku 1993. Réwniez po dokonaniu rejestracji przez Pozwanego Powddka nie podjeta
dziatan w celu np. odkupienia tej domeny. Obecny brak mozliwoéci korzystania przez
Powdédke z domeny ,rama.pl” dla celow marketingowych jest wigc efektem jej
dotychczasowego postgpowania. Zarzut venire contra fatum proprium jest w tym stanie
rzeczy w petni uzasadniony.

Wobec powyzszego Sad stwierdza, ze brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia
art. 15 ust. 1 uznk.

4. Naruszenie art. 3 ust. 1 uznk

Art. 3 uznk wyraza ogélna definicje legalna czynu nieuczciwej konkurencji. Jest nim
kazde dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza
interes innego przedsigbiorcy lub klienta, nawet jezeli nie miesci si¢ ono w katalogu czyndw
wyraznie zakazanych przez uznk. Mozliwo$¢ powolywania si¢ na przepisy uznk nie jest przy
tym uwarunkowana istnieniem stosunku konkurencji migdzy podmiotem, ktéremu zarzuca si¢
popetnienie czynu nieuczciwej konkurencji i tym, ktéry wystepuje z zarzutem w oparciu o ten
przepis.

Aby na podstawie art. 3 mozna bylo uzna¢ konkretny czyn za zabroniony musza
zostac spetnione tacznie trzy przestanki:

a) bezprawnos¢, czyli sprzecznos¢ czynu z prawem lub dobrymi obyczajami
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b) zagrozenie lub naruszenie interesu innego przedsigbiorcy
c) zwiazek z dziatalnoscia gospodarcza,

Art. 3 uznk moze stanowi¢ podstawe ochrony przedsigbiorcy m.in. przed
zachowaniem okre$lanym w literaturze mianem piractwa domenowego (cybersquatting),
ktore, jako takie, nie zostalo wprost stypizowane w ustawie. Piractwem domenowym bedzie
rejestrowanie w sposéb masowy szeregu adreséw internetowych zawierajacych element
cudzego znaku towarowego (firmy lub innego oznaczenia przedsigbiorstwa) wylacznie lub
przede wszystkim w celu zmuszenia podmiotu prawa uprawnionego z tytutu prawa do znaku
towarowego (lub innego oznaczenia) do zaplaty odpowiedniej kwoty w zamian za rezygnacje
z pierwszenstwa do takiego adresu.

Zachowanie Pozwanego nie wypelnia znamion czynu okreslanego jako piractwo
domenowe. Przede wszystkim fakt rejestracji domeny na dziewigé lat przed podjeciem
rozmow w sprawie jej odsprzedazy wyklucza, zdaniem Sadu, mozliwo$¢ dokonania w sposéb
racjonalny takiego zakwalifikowania dzialan Pozwanego. Nic zostat takze spetniony
konieczny warunek dla stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji, jakim jest naruszenia
interesu Powddki. Akceptowanie przez wicle lat przez Powddke kwestionowanego obecnie
stanu rzeczy, musi prowadzi¢ do konkluzji, iz w istocie dziatania Pozwanego byty dla niej
nieszkodliwe.

Wobec powyzszego Sad stwierdza, ze brak podstaw do uznania zarzutu naruszenia
art. 3 ust. 1 uznk.

5. Pozostate wnioski stron

W $wietle stwierdzenia braku naruszen praw Powddki w niniejszej sprawie, za
bezcelowe Sad uznat rozpoznawanie zarzutow Pozwanego dotyczacych przedawnienia i
naduzycia prawa podmiotowego.

Zgodnie z art. 25 Regulaminu Sadu Polubownego o wnioskach dowodowych stron
Sad rozstrzyga na podstawie wlasnego przekonania. Zasada swobodnej oceny dowoddow
stanowifa podstawg dla dokonania oceny wiarygodno$ci i mocy dowodéw przeprowadzonych
w sprawie. Ocena ta nie mogfa jednak by¢ dowolna i arbitralna. Odpowiadala regutom
logicznego myslenia oraz uwzgledniata zasady doswiadczenia Zyciowego bedace
wyznacznikiem granic dopuszczalnych wnioskéw i stopnia prawdopodobienstwa ich
przydatnosci w konkretnej sytuacji. Sad biorac pod uwage powyzsze kryteria rozstrzygnat
negatywnie wnioski stron o zarzadzenie rozprawy i przestuchanie swiadkéw. Sad uznal, Ze
dla wszechstronnego wyjasnienia wszelkich okolicznosci sprawy nie jest konieczne
przeprowadzenie dowodéw z przestuchania §wiadkdéw i stron postgpowania. Tezy dowodowe
zawarte we wnioskach dotyly albo kwestii nieistotnych dla rozstrzygnigcia sprawy, albo tez
okolicznosci istotnych, ale w wystarczajacym stopniu wykazanych w dokumentacji przestanej
do Sadu przy poszczegodlnych pismach.

W zakresie kosztéw postgpowania Pozwany przedstawit Sadowi faktury wystawione
przez profesjonalnego petnomocnika z tytulu zastgpstwa procesowego w niniejszej sprawie.
Sad orzekt o kosztach zgodnie z dyspozycja przepisu art. 35 ust 1 Regulaminu. Biorac pod
uwage naklad pracy pelnomocnika, a takze charakter sprawy i przyczynienie si¢
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postgpowania na kwotg 4000 zt.
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