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Wyrok Sadu Polubownego

Wydany w dniu 1 marca 2012 roku w Krakowie

Sad Polubowny do Spraw Domen Internetowych
W skladzie: Bogdan Fischer, arbiter Sadu Polubownego,

PO rozpoznaniu sprawy z powodztwa

Program Juventa Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Pilsudskiego
7B, 05-120 Legionowo
przeciwko pozwanemu:

i prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma

o stwierdzenie naruszenia przez pozwanego w wyniku rejestracji nazwy domeny

<juventa.pl> praw powoda

na podstawie zapisu na Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatylki i Telekomunikacji z dnia 3 pazdziernika 2011 r. - przez powoda i z dnia
24 pazdziernika 2011 r. - przez pozwanego, zgodnie z Regulaminem Sgdu Polubownego

do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka
1. 1z pozwany __ prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

N w wyniku rejestracji nazwy domeny

"
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<juventa.pl> naruszy! prawa powoda Program Juventa Spoitka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Legionowie

2. zasgdza od pozwanego "~ prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg
pod firma z siedzibg w " na rzecz powoda Program
Juventa Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Legionowie kwote
5353 (stownie: pie¢ tysiecy trzysta piecdziesiat trzy) PLN tytutem zwrotu kosztow

postgpowania.

UZASADNIENIE

Przebieg postepowania

W dniu 7 listopada 2011 r. do Sadu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wptynat pozew Program Juventa Spotka z
ograniczong odpowiedzialnodcia z siedzibg w Legionowie (,,Powdd”) przeciwko
prowadzacy dziatalno$c¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg w
(,Pozwany”). W pozwie Powod zazadal stwierdzenia, ze Pozwany w wyniku

rejestracji nazwy domeny <juventa.pl> naruszyt prawa Powoda.

W uzasadnieniu pelnomocnik Powoda podnidst, ze:

1) Powdd jest od dnia 10 marca 2006 roku wilascicielem znakéw stowno-
graficznych Juventa nr 198540, 199245 oraz 199251

2) Domena juventa.pl zostata zarejestrowana w dniu 27 czerwca 2006 roku przez
p- 1 dzialajgcego pod firma z siedzibg w Markach,

3) W wyniku sprawdzenia w dniu 11 sierpnia 2011 roku w Krajowym Rejestrze
Domen Abonentem okazalo sie, iz obecnie abonentem tej domeny jest
Pozwany,

4) Pismem z dnia 25 sierpnia 2011 roku Pozwany zostal poinformowany o
prawach wyltgcznych Powoda a takze wezwany do zaprzestania dalszego

naruszania tych praw oraz przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda,
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5) Do dnia zlozenia powddztwa pelnomocnik powoda nie otrzymal zadnej
odpowiedzi od Pozwanego na powyzsze pismo.
6)

Ponadto pelnomocnik Powoda zarzucit Pozwanemu, iz:

7) przy nabyciu spornej domeny od poprzedniego wiasciciela dzialal w zlej
wierze oraz z naruszeniem prawa powolujac przyczyny takiej oceny przez
Powoda

8) zlg wiarg Pozwanego oraz jego celowe dziatanie na szkode Powoda potwierdza
wypowiedzenie pelnomocnictwa o zastepowania Powoda w sprawie
wszystkich znakéw towarowych Powoda ( pismem z dnia 25 pazdziernika
2011 roku), po zawieszeniu Pozwanego ( w dniu 29 czerwca 2011), przez
zgromadzenie wspolnikow ze sprawowania funkcji jednoosobowego zarzadu w
Spoéice Program Juventa (Powoda),

9) zarejestrowanie z naruszeniem prawa spornej domeny internetowej, a tym
samym zablokowanie Powodowi mozliwosci korzystania z tej domeny stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji, a jednoczesnie naruszenie praw wylacznych
Powoda

10)zablokowanie wszystkich informacji umieszczanych dotychczas na stronie

internetowej www.juventa.pl dotyczacych zaréwno Powoda, zakresu ustug

przez niego swiadczonych, programu lojalnosciowego, spotek biorgcych udziat
w programie, franszyzy oraz ofert pracy.
11)wykorzystanie znaku towarowego Juventa, bedacego jednocze$nie nazwg

Powoda, w spornej domenie jest dzialaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami

Jako podstawe swoich dziatan Pelnomocnik Powoda wskazat
- art. 43 w zwigzku z art.23,24 oraz z art.415 kodeksu cywilnego
- art.. 153 ust.1 oraz art. 296 ustawy Prawo wilasnosci przemystowej

- art. 3 oraz art. 15 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji

W dniu 30 listopada 2011roku Pozwany ztozy! odpowiedZ na pozew, w ktérej podnidst

\7L/

nastepujgce zarzuty :



1) Powdd jest wiascicielem znakéw stowno-graficznych, ktéra stanowia $cisle
okreslong kompozycje (kiérych jednym z elementéw jest stowo ,juventa™), a nie
samo stowo ,juventa”, ktére jest takze zarejestrowane na rzecz innych oséb - a
Pozwany nie uzywa tej kompozycji w zadnym zakresie,

2) Powod wskazat klasy ochrony znaku, ograniczajgc ochrone wylacznie do tych
klas. Pozwany nie uzywa znaku stowno-graficznego w ogéle, a tym samym nie
uzywa go w zakresie objetym ochrona,

3) Powodowi nie przyshuguje ,roszczenie o stwierdzenie” albowiem roszczenie to nie
miedci si¢ w zakresie dyspozycji art.296 Ustawy prawo wiasnosci przemystowej,

4) Powdd nie ma interesu prawnego w rozumieniu art.189 kpc w wytoczeniu
powodztwa o ustalenie,

5) brak jest zwiazku miedzy art. 43, 23 i 24 a ochrona znakéw towarowych, znak
towarowy nie jest bowiem dobrem osobistym,

6) brak jest zwigzku miedzy 415 kc a ochrong znakéw towarowych a Powdd nie
dochodzi odszkodowania tylko ustalenia,

7) art.18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zawiera roszczenia o

ustalenie, ktorego domaga sie Powdd.

W dniu 3 stycznia 2012 roku zostata przestana do Stron informacja o zgodzie arbitra.

W dniu 23 stycznia Sad wezwal Strony do zajecia w terminie 7 dni ostatecznego

stanowiska w sprawie.

Strony pozostawily wezwanie Sadu bez odpowiedzi.

Dnia 5 lutego Sad zamknat postgpowanie rozpoznawcze.

W dniu 7 lutego Strona powodowa przestata wniosek o zwrot kosztéw postepowania.

W pismie z dnia 20 lutego petnomocnik Strony pozwanej w pi$mie skierowanym do sadu

wniost o ponowne przeprowadzenie postgpowania ze wzgledu na otrzymanie

wezesniejszej korespondencji dotyczace] =zajecia ostatecznego stanowiska oraz

zamknigcia postgpowania. Sad ustalil, iz powodem zaistniatej sytuacji byt btad w adresie

mailowym Strony pozwanej, w zwigzku z powyzszym Sad ponownie otworzyl
VU
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postgpowanie, wyznaczajac Stronom termin 27 lutego na ostateczne zajecie stanowiska w
sprawie. Zadne dodatkowe stanowiska nie zostaly przez Strony przedstawione. Sad w
dniu 28 lutego zamknat postgpowanie rozpoznawcze. W dniu 28 lutego Strona pozwana i
powodowa przestaly wnioski o zwrot kosztow postgpowania na podstawie dotaczonych

rachunkow

Sad zwazyl, co nastepuje:

Na wstepie nalezy zauwazy¢, iz przedmiotem kognicji Sadu Polubownego sa spory
powstate w wyniku rejestracji nazw domen internetowych, a jednym z wymogéw pozwu
jest zawarcie w nim Zgdania stwierdzenia, ze Pozwany w wyniku rejestracji nazwy
domeny internetowej naruszyl prawa Powoda. Rejestracja nazwy domeny oznacza
wprowadzenie nazwy domenowej do krajowego rejestru domen internetowych (.pl), lub
dokonanie cesji takiej domeny na inng osobe ( przerejestrowanie), co skutkuje
uzyskaniem faktycznego monopolu w zakresie jej eksploatacji przez abonenta domeny.
Co do zasady uzna¢ nalezy zatem wilasciwo$é Sadu Polubownego w sporach, ktére

wynildy wylgcznie na gruncie tak rozumianej rejestracji nazwy domenowe;.

W przedmiotowej sprawie Powod zarzuca, iz Pozwany rejestrujgc sporng nazwe
domeny naruszyt prawa wylgczne Powoda, do stowno — graficznych znakéw towarowych
zarejestrowanych ze skutkiem na Polske: nr 198540, 199245 oraz 199251. Powod
przedstawil odpowiednie dokumenty potwierdzajace rejestracje tych znakéw. Pozwany
przyznat istnienie i waznos¢ powolanych rejestracji znakow. Pozwany podniést
jednoczesnie ze prawa do stownego znaku ,Juventa” przystugujg innym podmiotom,
anizeli Powdd i wskazal te podmioty. Zgodnie z pogladem Sgdu Najwyzszego
wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt.: III CSK 300/06),
elementy graficzne nie odgrywajg znaczenia odrdzniajacego w przypadku stownych
znakow towardow (...). W tym zakresie nie beds odgrywaé zasadniczego znaczenia
prawnego roznice w uzyciu stowno-graficznym znaku, gdyz z punktu widzenia rejestracji
domeny, ocenie podlega¢ bedzie samo podobienstwo do warstwy stownej chronionego
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znaku towarowego ,,Juventa”. Nalezy jednoczesnie zwrdci¢ uwage, iz rejestracja znaku
stowno-graficznego nie oznacza przyznania uprawnionemu monopolu na wykorzystanie
poszczegdlnych jego elementdéw oddzielnie. Z tego punktu widzenia zwrocié uwage
nalezy, iz nazwa ,Juventa” moze byC traktowana jako oryginalne oznaczenie, nie
zwigzane bezposrednio z funkcjonowaniem Pozwanego. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo wiasnosci przemystowej, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
polega m.in. na bezprawnym uzywaniu w zyciu gospodarczym znaku identycznego Iub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towar6w
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad.
Jest utrwalonym pogladem w dokirynie, iz w przypadku uzywania zarejestrowanego
znaku towarowego przez osobe trzecig bezprawnosé ulega wylgczeniu wtedy jesli osoba
taka uzywajgc znak towarowy kolidujacy ze znakiem uprawnionego, wykorzystuje swoje
wlasne prawo podmiotowe lub jej dziatanie miesci sie poza zakresem skutecznosci prawa
ochronnego na ten znak towarowy ( w ramach przepisow 156-160 pwp). Powyzsze

przyczyny wylaczajace bezprawnosé w tym przypadku nie zachodza.

Ponadto, nalezy przyzna¢é Powodowi ochrong z art. 15 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktdrym czynem nieuczciwe] konkurencji jest
utrudnianie innym przedsigbiorcom dostepu do rynku. W przedmiotowej sprawie bowiem
w wyniku dokonanej rejestracji przez Pozwanego poprzez cesje domeny internetowe;j
<juventa.pl> doszlo do utrudnienia Powodowi dostepu do rynku. Pozwany uniemozliwit
Powodowi zarejestrowania na swojag rzecz spornej domeny, w sytuacji gdy Powdd
korzystal on legalnie w swojej dzialalnosci z oznaczenia stowno-graficznego ,,Juventa” i
oznaczenie to identyfikuje produkty Powoda. Powod majac obecnie ,,zablokowang”
domene o nazwie identyfikujacej oferowane przez niego produkty, nie ma mozliwosci
dotarcia z nimi ( a w zasadzie kontynuowania gdyz wykorzystywal przedmiotowsg

domeng) do klientéw kojarzacych nazwe ,,Juventa” ( np. programem lojalnosciowym).

Powdd zarzuca Pozwanemu dzialanie w zlej wierze. W wyniku cesji domeny
czyli przekazania praw i obowigzkow z umowy o rejestracje i utrzymywania nazwy
domeny <juventa.pl> Pozwany stat sie¢ jej dysponentem, pomimo iz mial §wiadomosé
praw wylacznych Powoda. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sam akt rejestracji
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nazwy domeny w NASK identycznej lub podobnej ze znakiem towarowym nigdy nie
moze by¢ uznany za akt naruszenia prawa z rejestracji takiego znaku. Rejestracja w
NASK domeny w zlej wierze ma miejsce jesli nastepuje to z naruszeniem dobrych
obyczajow. Zig wiare stanowi sprzeczno$é z zasadami postgpowania, ktdre uznawane sg
za dobry obyczaj. Powdd nie odnidst sie w jakich okolicznosciach doszio do
zarejestrowania domeny przez poprzedniego abonenta, podnoszac jednak ze nastgpito to
kilka miesiecy po zarejestrowaniu znakéw towarowych Powoda przez osobe bedaca
informatykiem wszystkich Spotek w grupie Powoda . Catoksztalt okolicznodci, w tym
funkcja pelniona przez Pozwanego u Powoda, nie pozwala mie¢ jakichkolwiek
watpliwosei, iz Pozwany mial $wiadomo$¢ zwigzku domeny z Powodem oraz
dotychczasowego wykorzystywania spornej domeny przez Powoda. Pozwany ponadto nie
wykazal w Zaden sposob, iz mial uzasadniony i godny uwzglednienia wilasny interes w
dokonaniu cesji umowy o rejestracje spornej domeny, w wyniku ktorej stal sie strong
umowy (Abonentem) z rejestratorem (NASK). Pozwany nawet nie podjgl zadnej proby
wykazania si¢ takim interesem. Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci Pozwany
nabywajgc sporng domeng dziatat w zlej wierze a zachowanie Jego wyczerpuje znamiona
przewidziane dla czynu o ktérym mowa w art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, stanowigc dziatanie sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zagrazajace

interesom Powoda.

Zdaniem Sadu, dziafalnie Pozwanego stanowi takze naruszenie dobr osobistych
Powoda , do ktérych, zaliczy¢ nalezy nazwe domeny internetowej, wykorzystywanej w
Jego dziatalnosci gospodarczej. Na wskazanie zastuguje poglad, podzielany w
dotychczasowym orzecznictwie sgdu, zgodnie 2z ktérym domena internetowa stanowi
dobro osobiste zwigzane z identyfikacja osoby, wowczas, gdy jg indywidualizuje. Nazwa
domeny internetowej stanowi obecnie jedno z najwazniejszych kryteriow wyr6zniajacych
dany podmiot, w zwigzku z czym zasadne jest stosowanie podobnych regut jak w
przypadku ochrony pseudonimu osoby fizycznej czy nazwy firmy (ktdrej element w tym
przypadku jest wykorzystany w nazwie samej domeny). Zgodnie z brzmieniem art. 24 §1
kodeksu cywilnego, w przypadku bezprawnego naruszenia uprawniony moze zadaé

ochrony prawnej. Osoba prawna moze takze domagac¢ sie ochrony ddbr osobistych, ze
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wzgledu na brzmienie art. 43 kodeksu wskazujacego na odpowiednie stosowanie

przepisoéw odnoszacych si¢ do ochrony débr osobistych 0séb fizycznych.
Majgc powyzsze na uwadze Sad orzekt jak w sentenciji.
Sgd orzekt o kosztach na podstawie art. 35 ust. 11 2 Regulaminu Sadu.

Majac na uwadze koszty zastepstwa 1 pomocy prawnej zasgdzane w innych
postepowaniach przed sadem polubbwnym,- Sad uznat iz wnioskowana kwota przez
Sti_tone; powodowa moze by¢ uznana za nieznacznie wygoérowang, stad tez; zwrot kosztow
postepowania zostal ustalony na k_v_votfq 5353 PLN (siownief pigé. tysiecy trzyéta
piecdziesiat trzy) w pozostalym zakresie wniosek co do kosztéw oddalono. W ramach
zasgdzonych kosztéw : 3690 PLN (siownie:— trzy tysigce szeséset dziewiecdziesiat)
tytulem wpisu sqdowegd, 246 PLN ( stownie: dwiescie czterdziesci sze$¢) tytutem zwrotu
kosztu optaty kancelaryjnej, 17 PLN ( stownie: siedemnascie) fytulem zwrotu oplaty
SkalbOWC_] oraz 1400 PLN ( stownie: tysigc czterysta ) tytulem zastepstwa procesowego z
uwzgtednieniem stawek minimalnych (dwukrotnosci) w oparciu o tre§¢ § 6 ust.]l pkt.3.
Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie optat za

czynnosci rzecznikow patentowych ( Dz.U. Nr 212 poz.2076).

Krakoéw, dnia 1 marca 2012 roku

ok .
Ireneusz Matusia Arbiter

schul "

Bogdan Fischer
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