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o stwierdzenie naruszenia praw Powdédki w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy
domeny businessinsider.pl, ktéra zostata wpisana do Rejestru Domen Internetowych przy .

Polskie] Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dale;j ,PUIT") na wniosek Pozwanej.
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Sad Polubowny:

1. stwierdza, ze Pozwana naruszyta prawa Powodki w wyniku zawarcia umowy o
utrzymywanie nazwy domeny internetowej businessinsider.pl i dokonania jej rejestracji w
Rejestrze Domen Internetowych przy PIIiT;

2. zasgdza od Pozwanej na rzecz Powddki kwote 12.977,48 ztotych tytutem zwrotu kosztow
postepowania, w tym: (1) 9.287,48 ztotych tytutem zwrotu kosztéw ttumaczen przysiegtych
artykutow prasowych z jezyka angielskiego, (2) 3.690 ztotych tytulem zwrotu kosztéw wpisu

od pozwu.
UZASADNIENIE
1. Przebieg postgpowania i argumentacja Stron.

1.1. W pozwie z dnia 1 kwietnia 2016 r., ztozonym w Sadzie Polubownym, Powddka zazgdata
wydania orzeczenia, ze Pozwana w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej
businessinsider.pl naruszyta prawa Powddki. Powddka wskazata, ze zarejestrowanie
domeny businessinsider.pl stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 Rozporzadzenia Rady WE nr
207/209 w sprawie wspdinotowego znaku towarowego oraz art. 3, art. 10 i art. 15 Ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211,
dalej: ,UZNK"), a takze art. 23 i 24 w zwigzku z art. 43 iart. 439 Kodeksu C'ywAiIneg'o:
Bezsporne jest migdzy Stronami, ze wigze je zapis na sad polubowny. Pozwana podpisata
umowe dnia 18 marca 2016 r.

1.2. W uzasadnieniu zgdania pozwu Powddka wskazata, ze prowadzi internetowa dziatalno$¢
wydawniczg za pomocg serwisu znajdujgcego sie pod adresem www.businessinsider.com.

Portal ten zostat zatozony w Nowym Jorku w lutym 2007 r.

1.3. Powddka wskazata, Ze Business Insider jest jednym z najwiekszych serwisow
informacyjnych na $wiecie o tematyce biznesowej, finansowej oraz technologicznej, a jej
serwis internetowy osiggnat okoto 70 milionéw uzytkownikéw miesiecznie. Generowany
przez Powodke ruch internetowy poréwnywany jest do takich gigantow wydawniczych jak
Wall Street Journal.

1.4. Powodka przeditozyta dokumenty wskazujgce, ze rozwineta dziatalno$é swojego serwisu w
wielu panstwach dla czytelnikow ze Standéw Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec,

Australii, Indii, Indonezji, Malezji oraz Singapuru.
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1.5. Wedtug Powddki, znak towarowy Business Insider zostat zarejestrowany jako znak
miedzynarodowy, zgodnie z Porozumieniem madryckim z dnia 14 kwietnia 1891 r.
(Dz.U.1993.116.514 z pézn. uzup), dalej ,Porozumienie”. Protokdét do Porozumienia
Madryckiego zapewnia prawo ochronne do znaku towarowego stownego ,Business Insider”
w kilkunastu panstwach, w tym réwniez w Polsce. Powddka dotgczyta rowniez przysiegte
ttumaczenie dokumentu miedzynarodowej ochrony swego znaku towarowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Nalezy zwréci¢ uwage, ze Powodka postuguje sie w pozwie
niekonsekwentnie nazwg zarejestrowanego i chronionego stownego znaku towarowego,
uzywajgc czasem nazwy znaku pisanego duza literg (w wiekszosci przypadkow), co jest
zgodne z dostepng informacjg w Rejestrze OHIM. Niekiedy uzywa natomiast oznaczenia
zarejestrowanego znaku ,business insider” (pkt 7 pozwu). Powodka zataczyta kilkadziesigt
dowodow generowanego przez nig ruchu internetowego potwierdzajgcych, ze adres
internetowy www.businessinsider.com jest jednym z najwiekszych serwisdéw informacyjnych
na $wiecie o tematyce biznesowej i technologicznej. Twierdzenia te potwierdzajg liczne

wydruki ze strony internetowej tego serwisu internetowego.

1.6. Powodka podkre$la rowniez, ze gtdbwnym aspektem jej dziatalnosci wydawnicze] jest
dziatalnos¢ cyfrowa. Statystyki czytelnikéw wskazujg; ze ponad 55% uzytkownikoéw korzysta
z mobilnej wersji tego portalu. Powddka do promowania swojej dziatalnosci intensywnie
wykorzystuje réwniez sieci spotecznosciowe takie jak: Facebook, Apple News, Instagram czy
Twitter. Jej profile na tych portalach cieszg sie duzym zainteresowaniem odbiorcow.
Business Insider ma najwyzszy wsrdod serwisdw internetowych o tematyce biznesowej i
finansowej wskaznik interakcji czytelnikéw w ramach ww. portali spotecznosciowych. Suma

reakcji interakcji czytelnikow wyniosta w 2015 r. 5 milionow.

1.7. Powodka wskazata rowniez na rozszerzanie swojej dziatalno$ci na nowe rynki, wtym
wprowadzenie wersji niemieckojezycznej w 2015 r. Kolejnym krokiem miato byé
uruchomienie polskiej wersji serwisu, ktéra miata stanowi¢ drugie, po niemieckim,
nieanglojezycznje wydanie tej publikacji. Poczgtkowo planowano wspotprace z grupg Agora
i potgczenie z grupg Gazeta.pl. Ostatecznie, w wyniku przeksztatcen i przejecia serwisu
przez grupe Axel Springer, nawigzano wspétprace z grupg Onet, za$ start polskiej wersji
serwisu zaplanowano na pierwszg potowe 2016 r. Informacje na temat rozwoju dziatalnosci
Powddki na rynku polskim komentowane byly w mediach internetowych. Na poparcie tych
okolicznoéci Powoddka dostarczyta liczne dowody w  postaci wydrukow  publikacii

internetowych.
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1.8. Powodka wskazuje, ze oznaczenie Business Insider jest uzywane w kazdym aspekcie
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej od co najmniej 2007 r., zaréwno jako
oznaczenie przedsigbiorstwa i jako znak towarowy. Oznaczenie to jest wyeksponowane na

stronie internetowej Powddki oraz na jej profilu na portalach spotecznosciowych.

1.9. W uzasadnieniu zgdania pozwu Powodka wskazata na wysokie nakfady finansowe, ktore

ponosi w zwigzku z reklamg i promocjg serwisu. oraz marki Business Insider.

1.10.Powddka zaznacza rowniez, ze jej marka jest juz rozpoznawalna wsrdéd polskich
odbiorcow. Artykulty Business insider sg przedrukowywane i publikowane przez polskie
serwisy informacyjne. Teksty te sg opatrzone oznaczeniem Business Insider. Na
potwierdzenie tych faktéw dotgczono liczne przykiadowe przedruki artykutow Powodki w

polskich serwisach internetowych.

1.11.Pozwana dokonata rejestracji domeny businessinsider.pl, gdzie zamieszcza odnosniki do
artykutow o tematyce biznesowej, finansowej i technologicznej. Powddka wskazuje, ze tekst
businessinsider.pl zamieszczony na stronie Pozwanej jest zakoriczony charakterystycznym
dla serwisu Powodki btekitnym motywem kolorystycznym. Jako dowod Powddka zatgczyta
wypis notarialnego wyswietlenia strony internetowej Pozwanej, ktory dowodzi podobienstwa
obu oznaczen. Powddka podkresla réwniez, ze rejestracja domeny przez Pozwang
uniemozliwia wykorzystanie oznaczenia Business Insider w nazwie domeny, ktérg pragnie

zarejestrowac w Rejestrze Domen Internetowych przy PIIIT.

1.12.W ocenie Powddki Pozwana dopuscita sie: (1) naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy w tym na znak towarowy renomowany, (2) naruszenia prawa do firmy, (3)

naruszenia dobr osobistych Powodki oraz (4) popetnienia czynéw nieuczciwej konkurengii.

1.13.Zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy z art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Wiasnosci Przemystowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410 ze zm.;
dalej ,PWP") Powddka uzasadnia tym, ze nazwa domeny uzywana w obrocie przez
Pozwang jest identyczna z miedzynarodowym znakiem towarowym, ktory jest
zarejestrowany na rzecz Powddki. Oznaczenie Business Insider stanowi nazwe domeny
internetowej oraz widnieje zwielokrotnione w gérnej czesci strony internetowej Pozwane;.
Wedtug Powodki, oznaczenie to jest pisane duzg czcionky i jest powielone pod nagtéwkiem
strony. Powodka zaznacza rowniez, ze jej znak towarowy zarejestrowany jest dla ustug z
klas 35 i 41 wedtug Klasyfikacji Nicejskiej. Zdaniem Powodki oferowane przez Pozwang pod
nazwg businessinsider ustugi zwigzane sg bezposrednio z ustugami polegajgcymi przede

wszystkim na prowadzeniu portalu internetowego, dostarczaniu uzytkownikom tresci z
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dziedziny technologii, finanséw oraz polityki krajowej i miedzynarodowej, a wiec sg
identyczne z ustugami zastrzezonymi dla chronionego na podstawie miedzynarodowej

rejestracji znaku towarowego.

1.14.W ocenie Powddki oznaczenie Business Insider ma charakter znaku renomowanego w
rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP i doszio do jego naruszenia. Powddka dowodzi, ze
znak ten jest uzywany na catym swiecie od co najmniej 2007 roku. Znak reprezentuje jedno z
najwazniejszych i najbardziej opiniotwérczych wydawnictw finansowo-biznesowych i jest
powszechnie rozpoznawalny wsrod jego odbiorcédw. Powddka wskazuje, ze oferowanie
przez Pozwang ustug pod nazwg Business Insider jest szkodliwe dla charakteru
odrézniajgcego i renomy tego znaku, bowiem w zwigzku z miedzynarodowg dziatalnoscig
Powodki, przecietny konsument moze odnies¢ wrazenie, ze pod nazwag domeny
businessinsider.pl dostepna jest polska wersja tego serwisu. W ocenie Powddki uzywanie
przez Pozwang oznaczenia Business Insider przynosi Pozwanej nienalezng korzys¢, bowiem
umozliwia jej zdobywanie klienteli bez poniesienia naktadéw oraz kosztow reklamy i

promocji.

1.15.Powoddka podnosi, ze wskutek zarejestrowania i uzywania nazwy domeny internetowej
businessinsider.pl, Pozwana dopuscita sie takze naruszenia art. 23 i 24 w zwigzku z art. 43 i
art. 43" KC. Wedtug Powddki dziatanie Pozwanej wprowadza klientéw w biad, naraza
Powodke na utrate zaufania kiienteli i uniemozliwia jej uzycie swojej wiasnej firmy w celu
dotarcia do klienteli na rynku polskim. W ocenie Powddki brak mozliwosci sprawowania
kontroli nad trescig strony Pozwanej stanowi zagrozenie dla firmy Business Insider inc.,

ktérej marka jest budowana w oparciu o przyjete przez nig miedzynarodowe standardy.

1.16.W ocenie Powodki dziatanie Pozwanej wypetnia znamiona czynu nieuczciwej konkurenciji, o
kiorym mowa w art. 3 ust. 1 UZNK. Pozwana w ramach prowadzonej przez siebie
dziatalnosci internetowej przejeta oznaczenia Powoddki, oferujgc w obrocie ustugi pod cudza
nazwg internetowg. Przywotujgc wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 2 stycznia 2007 r., sygn.
akt V CSK 311/06, Powoddka zarzuca Pozwanej tzw. pasozytnictwo internetowe. Jako typowe
przyktady pasozytnictwa przywotuje podszywanie sie pod gotowe produkty lub ustugi
przedsiebiorcy, co umozliwia ,przeniesienie” pozytywnych wyobrazen zwigzanych ze
znanym juz klientom przedsigbiorcg i jego ustugami, a jednocze$nie pozwala na
zaoszczedzenie wydatkéw (np. na reklame), ktére bytyby potrzebne dla wypromowania
wiasnych ustug. Powddka wskazuje, ze konsekwencjg zachowania Pozwanej jest nieuczciwe
przysporzenie korzysci Pozwanej, a jednocze$nie wyrzadzenie szkody Powddce, ktorej

efekty pracy zostajg w ten sposob wykorzystane.
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1.17.Zarzucajgc Pozwanej popetnienie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w
art. 10 ust. 1 UZNK, Powddka wskazuje, ze oznaczenie stosowane przez Pozwang w
obrocie jest bardzo podobne do oznaczenia Powddki Business Insider w takim stopniu, ktory
moze wywotaé pomyitki odbiorcow co do pochodzenia lub innych wiasciwosci swiadczone;j
ustugi. W ocenie Powddki, biorgc pod uwage podobienstwo oznaczen i S$wiadczonych ustug,

w tej sprawie zachodzi wysaokie ryzyko wprowadzenia odbicrcy w btad.

1.18.Powddka stawia rowniez zarzut popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji wskazanege w
art. 15 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 15 ust. 2 pki 1 UZNK, izn. utrudniania innemu przedsigbiorcy
dostepu do rynku, w szczegolnosci poprzez ograniczenie w istotny sposéb lub wytaczenie
mozliwosci dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiebiorcy. Powddka wskazuje,
ze czyn ten moze byé popetniony réwniez za posrednictwem Internetu, co orzeczono
pizyktadowo w wyroku Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji z dnia 10 grudnia 2006 r. w sprawie domen bileteria.pl i
pileteria.com.pl . W ocenie Powddki nie ulega watpliwosci, ze poprzez rejestracje i uzywanie
domeny internetowej o nazwie businessinsider.pl, Pozwana w istotny sposéb ogranicza
mozliwos¢ prowadzenia przez Powddke dziatalnosci gospodarczej, bowiem ta ostatnia nie
moze prowadzi¢ swobodnego rozwoju swojej dziatalnosci i wejs¢ na rynek polski oferujgc
swaoje ustugi pod nazwg swojej dorneny zarej‘estroWanej w Rejestrze Domen Internetowyct:

przy PIT.

1.19.W przedmiocie kesztéw Powddka wniosta o zasgdzenie od Pozwanej kosztow
postepowania zgodnie z - Regulaminem, dochodzac tgcznej kwoty kosztdw w wysokoéci
13.233,48 ztotych (pismo z dnia 14 lipca 2016 r.).

1.20.W odpowiedzi na pozew z dnia 19 kwietnia 2016 r. Pozwana wskazata, ze zarejestrowane
przez nig oznaczenie businessinsider.pl jest niepodzielne, sktada sie z jednego wyrazu i jako
takie rézni sie od cznaczenia Powddki, a wicc nie narusza oznaczenia Business Insider
Podniosta réwniez, ze jej zamiarem byto zawarcie ugody, do kiorej nie doszio z winy
Powddki i Sgdu Polubownego ds. Domen !nternetowych. Pozwana przediozyta dwa
dokumenty, z kiérych wynika, ze Strony prowadzily negocjacie w sprawie przejecia

zarejestrowanej domeny przez Powodke.

1.21.Pozwana twierdzi, ze zarzuty Powodki moze rozpatrywac jedynie sgd powszechny, a takze,
ze Powodka nie przywotuje umowy zawartej przez nig o utrzymanie domeny

businessinsider.pl.
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1.22 Wedtug Pozwanej, Powoddka postuguje sie ,na przemian pofprawdami, insynuacjg i
ktamstwem. Konfabulacja to najwiekszy atut Bl [stanowiska Powddki] w pozwie”. Pozwana

twierdzi, ze ma dopiero zamiar prowadzi¢ dziatalnos¢ pod markg businessinsider.pl.

1.23.Pozwana twierdzi réwniez, ze przystuguje jej pierwszenstwo do uzywania domeny
businessinsider.pl, ktéra rézni sie istotnie od znaku towarowego i oznaczenia uzywanego
przez Powddke. W konsekwencji Pozwana wnosi o ,odrzucenie pozwu i sktonienie Bl
[Powddki] do ugody”.

1.24.W pisémie z dnia 28 czerwca 2016 r., Powodka podtrzymata zadania pozwu i wszystkie
wnioski dowodowe. Wskazata rowniez, ze portal Business Insider juz w 2014 r. byt
powszechnie znanym na $wiecie portalem o tematyce biznesowo-ekonomicznej. W ocenie
Powddki, dziatanie Pozwane] polegajgce na rejestracji w 2012 r., nazwy domeny
businessinsider.pl, nie byto przypadkowe, miato na celu wprowadzenie konsumentow w btad,

a ponadto uzyskanie korzysci majgtkowych ze sprzedazy przedmiotowej domeny.

1.25.Na potwierdzenie okolicznosci, ze oznaczenie Business Insider i portal internetowy
prowadzony przez Powddke byly powszechnie znane na rynku polskim przed datg
dokonania rejestracji spornej domeny, Powddka przedtozyta kilkadziesigt dowodow w postéci
wydrukdw z ogolinopolskich gazet, porta!i"interrietowych i innych publikacji np.

www.wyborcza.biz, www.rp.pl, www.dziennik.pl, etc.

1.26.W tym samym pismie Powodka podniosta rowniez, Zze w momencie rejestracji do'meny
businessinsider.pl Pozwana musiata by¢ Swiadoma korzystania z domeny
businessinsider.com (tj. wersji anglojezycznej strony internetowej prowadzonej przez spotke
amerykanska). Przediozyta liczne kolejne dowody pisemne w postaci wydrukow

internétowych.

1.27 .Powodka potwierdzita, ze Strony prowadzity korespondencje w przedmiocie sprzedazy
spornej domeny, jednak zaproponowane przez Pozwang wynagrodzenie, majgce w jej
ocenie stanowi¢ rekompensate utraty przewidywanych na przyszto$¢ dochodéw z reklam,
byto, wedtug Powodki bardzo wygoérowane. Pozwana zaproponowata jej sprzedaz spornej
domeny za cene 2,5 miliona ztotych. Powddka stoi na stanowisku, ze tak wysoka kwota
wynagrodzenia, nieadekwatna w odniesieniu do rzeczywistej ekonomicznej wartosci nazwy
zarejestrowanej przez Pozwang domeny, Swiadczy o towarzyszacym Pozwanej zamiarze
czerpania nienaleznych korzysci kosztem Powodki i dowdd rejestracii spornej domeny w ztej

wierze. Na potwierdzenie zaistnienia tych okolicznosci Powddka przedstawita dowody w
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postaci wydrukéw korespondencji mailowej prowadzonej przez Strony, w szczegdlnosci kopii

wiadomosci email z dnia 18.12.2015 .

1.28.Powodka wskazata, ze dziatanie Pozwanej, polegajgce na rejestracji domeny zawierajace;j
nazwe powszechnie znanego przedsiebiorcy z zamiarem pézZniejszego odplatnego
przeniesienia uprawnien, okreslane jest w dokirynie terminem abuzywna rejestracja domen

(ang. cybersquatting, domain name grabbing).

1.29.Powddka podniosta réwniez, ze archiwalne wersje strony Pozwanej wskazujg, ze nie
zamierzata ona korzystaé ze strony w sposéb rzeczywisty, bowiem przez pierwsze dwa lata
od rejestracji, pod sporng domeng nie zostaty umieszczone zadne tresci, poza hastem
businessinsider.pl. W pdzniejszym okresie na rzeczonej stronie pojawity sie linki do portalu
internetowego www.krajowa.com. Na potwierdzenie tych ustalen Powodka przedstawita

wydruki archiwalnych wersji strony Pozwanej.

1.30.W pismie Pozwanej z 28 czerwca 2016 r., Pozwana podniosta, iz Powodka zwrécita sie do
niej z oferta odstgpienia od korzystania ze spornej domeny jednak oferta ta nie byta dla

Pozwanej satysfakcjonujgca i nie zostata przyjeta.

1.31.Pozwana wskazata rowniez, ze prowadzony przez nig serwis internetowy nie stanowi
konkurencji dla serwisu Business Insider ze wzgledu na zasieg obu przedsiewziec {j. fakt, ze
domena businessinsider.pl nie jest, w przeciwienstwie do ‘portalu Powodki, czesto

odwiedzang strong internetowa.

1.32.Pozwana podniosta réwniez, ze sporna domena nie generuje zysku i praktycznie nie

funkcjonuje.

1.33.Zgodnie z twierdzeniami Pozwanej, prowadzona przez nig za posredniciwem spornej
domeny dziatalno$¢ nie jest tozsama z dziatalno$cig wykonywang przez Powddke i opiera

sie na odmiennym oraz oryginalnym pomysle.

1.34.Pozwana, zajmujgc stanowisko w stosunku do zarzutu utrudniania Powddce dostepu do
rynku, wskazata, ze nie dokonata rejestracji domeny businessinsider.com.pl, zatem Powodka
wcigz ma mozliwos¢ wejscia na rynek polski wprowadzajgc polskojezyczng wersje jezykowa
strony pod wékazana domena.

1.35.W ocenie Pozwanej, nazwa ,business insider” nie byta dotad znana w Polsce.
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1.36.Pozwana, w pisSmie z dnia 28 czerwca 2016 r., wniosta o ,nie obcigzanie ZM [Pozwana]

jakimikolwiek kosztami pozwu i z pozwem zwigzanymi”.

1.37.W pismie z dnia 28 czerwca 2016 r. skierowanym do Arbitra Pozwana ztozyta wniosek o
mediacje ,w sprawie odstgpienia prawa do przedmiotowej domeny”’. W razie odmowy
wniosta ,0 wycofanie pozwu i zaprzestanie utrudnien w wykorzystywaniu przez [Pozwang]
domeny bi.pl, a tym samym poniechania uniemozliwiania rozwoju [Pozwanej] w oparciu o
serwis w tej domenie”. W postanowieniu z dnia 11 lipca 2016 r. Sgd Polubowny (Arbiter)
postanowit m.in. zamkng¢ postepowanie w sprawie i przystgpi¢ do rozstrzygniecia sporu. W
uzasadnieniu postanowienia Arbiter wyjasnit, ze w toczgcym sie postepowaniu zadna ze
Stron nie ztozyta wniosku o przeprowadzenie mediacji zgodnie z Regulaminem Sadu
Polubownego ds. Domen Internetowych przy PHIT (dalej: ,Regulamin”). Wniosek Powodki
nie tylko nie spetnia wymogéw art. 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, lecz zostat skierowany do
niewtasciwego adresata. Jak wynika z art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 2
Regulaminu, wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien 'byé skierowany do Sadu
Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIiT, a nie do Arbitra. Whniosek o
przeprowadzenie mediacji powinien zawiera¢ ponadto dane wymagane przez art. 7 ust. 1
Regulaminu, a warunkiem rozpoczecia mediacji jest wniesienie stosownej optaty
przewidzianej w art. 6 ust. 1. Co wiecej, przedmiotem mediacji, ktéra moze poprzedzaé
wszczecie postgpowania arbitrazowego jest rozstrzygniecie sporu w sprawie zaniechania
naruszen praw osoby wystepujgcej przeciwko Abonentowi z zgdaniem zaniechania naruszen
jej praw (art. 5 ust. 1 Regulaminu). Tymczasem Pozwana ztozyta najpierw wniosek do Sadu
Polubownego ds. Domen Internetowych o skionienie Powddki do ugody, a nastepnie ztozyta
kolejne pismo o mediacje w sprawie odstgpienie prawa do spornej domeny kierujac je do
Arbitra (por. pisma Pozwanej z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz z dnia 28 czerwca 2016 r.). Z
powyzszych wzgleddw Arbiter uznat brak podstaw do nadania biegu wnioskowi o mediacije i
wydat na podstawie art. 25 ust. 3 Regulaminu postanowienie zamykajgce postepowanie w
sprawie oraz przystgpit do rozstrzygnigcia sporu na podstawie argumentacji prawngj i -

dowoddw przedtoZzonych przez Strony (postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r.).

1.38.Postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r. Sad Polubowny odrzucit zarzut braku kompetencji
Sgdu, uwzglednit wnioski dowodowe obu Stron oraz zamknat postepowanie rozpoznawcze,

przystepujgc do rozstrzygniecia sporu.
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2. Motywy rozstrzygniecia

2.1. Powodka wykazata, ze znak Business Insider jest znakiem renomowanym w rozumieniu
art. 296 ust. 2 pkt. 3 PWP.

2.2. Jak wynika z wielu dokumentéw przedstawionych przez Powddke, Business Insider jest
jednym z najwiekszych serwiséw informacyjnych na Swiecie o tematyce biznesowej,
finansowej oraz technologicznej, za$ jej serwis internetowy osiggnat okoto 70 milionow
uzytkownikow miesiecznie i jest poréwnywany z czotowymi wydawnictwami na rynku
swiatowym. Krag potencjalnych odbiorcow znaku to czytelnicy portali informacyjnych oraz
uzytkownicy portali spotecznosciowych, uzyskujgcy za ich posrednictwem informacje z
zakresu wymienionych wyzej dziedzin. Polska wersja serwisu Business Insider funkcjonuje
juz na rynku polskim, za$ zapowiedzi jej wprowadzenia pojawiaty sie w mediach od lipca
2015 r. z pewnoscig zwiekszajgc rozpoznawalno$¢ uzywanego przez Powodke oznaczenia
wsrod polskich odbiorcow. Pojawia sie ono réwniez na stronach internetowych polskich
portali informacyjnych, pod zaczerpnietymi z Business Insider publikacjami. Przywotane
przez Powodke liczby czytelnikow zardwno strony gtdwnej serwisu, jak i jej profili na
portalach spofecznosciowych uzasadniajg twierdzenie, ze uzywané przez nig oznaczenie
jest rozpoznawalne przez znaczng czesS¢ potencjalnych odbiorcow, tj.vczytelnikéw portali(

informacyjnych, na catym éwiecie, w tym réwniez w Polsce.

2.3. W swietle wyzej powotanych dowodoéw, nalezy stwierdzi¢, ze znak Business Insider spefnia
zarowno przestanki zakwalifikowania go jako znaku renomowanego, jak i znaku
powszechnie znanego (art. 301 PWP). Zgodnie z pogladem doktryny, najwazniejszg roznicg
pomiedzy znakiem renomowanym a znakiem powszechnie znanym jest nizszy stopien
rozpoznawalnos$ci znaku renomowanego. Oznacza to, ze zarejestrowany znak powszechnie
znany bedzie jednoczesnie korzystat z ochrony przewidzianej dla zarejestrowanego znaku

renomowanego.

2.4. Po pierwsze, znak Business Insider stanowi miedzynarodowy znak towarowy, ktérego
ochrona zostata w Polsce uznana. Po drugie, znak Powddki jest szeroko znany i cieszy sie
prestizem nie tylko na wielu rynkach miedzynarodowych, lecz réwniez na rynku polskim,
poréwnaj np. artykut R. Biltona z dnia 16.01.2014 r., portal www.digiday.com, oraz artykut z
dnia 06.11.2015 r., portal www.biznes.pl powotane przez Powddke. Po trzecie, znak
zarejestrowany przez Pozwang w domenie wykazuje tak znaczne podobienstwo do znaku
Powddki, ze jego uzywanie powoduje skojarzenie z tym znakiem przez przecietnego
nabywce ustug, dia ktorych zarejestrowano miedzynarodowy znak towarowy. Potgczenie

dwoch czeséci skltadowych nazwy Business Insider i dodanie skrétu ,.pl” nie wyklucza
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bynajmniej niebezpieczenstwa konfuzji przecietnego konsumenta ustug oznaczonych

znakiem Business Insider lub business insider.

2.5. Naruszenie renomowanego znaku towarowego nie wymaga catkowitej identycznosci obu
oznaczen. Zarowno w $wietle doktryny jak i orzecznictwa naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3
PWP ma miejsce réwniez wowczas, gdy strona pozwana uzywa oznaczenia istotnie
podobnego do znaku renomowanego, ktére powoduje niebezpieczenstwo konfuzji (por. R
Skubisz, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa 2012, s. 1116-1117 oraz
powotane tam orzecznictwo). Nieznaczne réznice miedzy zarejestrowanym znakiem
towarowym a znakiem uzywanym przez osobe trzecig, polegajace w szczegdlnosci na
zastgpieniu nazwy Business Insider jednocztonowg nazwg businessinsider i wprowadzenie
dodatkowego elementu ,.pl”, stanowig tak nieistotne réznice, ze mogg by¢ niedostrzezone
przez przecietnego konsumenta (por. wyrok ETS w sprawie LTJ Diffusion, C-278/08, Berg
Spechte, zb.Orz. 2010, s. [-2517, pkt 27). Nieistotne znaczenie dia konsumenta ma réwniez
okoliczno$¢é, ze zarejestrowane w domenie oznaczenie jest pisane matg literg. W mys$l
wyroku SN z dnia 11.12.2013 r., IV CSK 191/13, Lex nr 1438415, wykorzystanie przez osobe
trzecig oznaczenia (znaku towarowego) Rejestrze Domen Internetowych prowadzonych
przez NASK, stanowi naruszenie prawa ochronnego na ten znak, jezeli wywotuje
niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad co do pochodzenia towaru (ustugi) albo prowadzi

do naruszenia funkcji reklamowej znaku.

2.6. W kwestii zarzutu naruszenia art. 23 i 24 w zwiazku z art. 43 i art. 43'° KC, nie budzi
watpliwosci okolicznos¢, ze stowny znak towarowy w wigkszo$ci przypadkéw jest tozsamy z
firmg przedsiebiorcy, ktéremu przystuguje prawo ochronne do tego oznaczenia. W ten
sposéb, bezprawne korzystanie ze znaku towarowego stanowi jednocze$nie bezprawne
korzystanie z firmy innego przedsiebiorstwa i uzasadnia jego roszczenie o zaprzestanie
takiego dziatania. W niniejszej sprawie, jak wskazuje Powddka, uzywanie domeny
internetowej, ktéra zawiera chroniony znak towarowy i jest niemal taka sama, za wyjgtkiem
skrétu ,.pl", jak inne, uzywane przez Powodke domeny (,businessinsider.com”,
,businessinsider.de”), jest niewatpliwie mylgce. [stnieje bowiem wysokie
prawdopodobienstwo biedu przecietnego odbiorcy, ktéry moze uznaé¢ Zze pod domeng
businessinsider.pl znajduje sie polska wersja portalu prowadzonego od wielu lat przez
Powddke. Biorac pod uwage prestiz portalu informacyjnego Business Insider, a takze brak
wplywu na tresci zamieszczane pod sporng domeng, dziatanie Pozwanej w istocie naraza
Powddke na utrate zaufania klienteli i moze wplynaé na wizerunek jej firmy. Co wiecej,

nalezy mieé¢ na uwadze, ze Powddka prowadzi dziatalnos¢ pod firma Business Insider, Inc.,
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jako spodtka stanu Delaware. Z powyzszych wzgleddw nalezy uznac, ze zarzut naruszenia
art. 23124 w zwigzku z art. 43 i art. 43'° KC jest uzasadniony. ‘

2.7. Powddka wykazata rowniez, ze zarejestrowanie i postugiwanie sie w obrocie, chociaz w
niewielkim zakresie, nazwg domeny businessinsider.pl stanowi réwniez czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu art. 3 UZNK. Pozwana =zarejestrowata oznaczenie
.businessinsider.pl” w koncu 2012 r. Wykaz domen internetowych prowadzonych przez
NASK odnotowuje dokonanie tej rejestracji w dniu 2012.12.09. Powodka przediozyta szereg
dowoddw, ktére wskazujg, ze oznaczenie Powodki i jej portal internetowy Business Insider
byt szeroko znany, juz przed datg rejestracji spornej domeny, nie tylko za granicg, lecz
rowniez w wielu polskich znanych portalach internetowych i innych publikacjach takich jak:
www.wyborcza.pl, www.forsal.pl, www.rp.pl, www.next.gazeta.pl., www.cinkciarz.pl,
www.dziennik.pl, www.socialpress.pl, www.twarzbiznesu.pl, www.nesweek.pl,
www.obserwattorfinansowy.pl; zob. takze publikacje forsal.pl z 12.05.2012 oraz 15.06.2012
r. Przedtozone przez Powddke w zataczniku nr 1 do pisma z 28 czerwca 2016 r. dowody w
postaci wydrukow z ogdlnopolskich gazet i znanych portali internetowych dowodza, ze
zarejestrowanie domeny businessinsider.pl nie bylo przypadkowe, lecz miato na celu
uzyskanie korzysci majatkowych w zamian za sprzedaz przedmiotowej nazwy domeny. Tego
typu czyny okresla sie jako piractwo domenowe lub grabiez domen internetowych, ktére
polega na rejestrowaniu adresdw internetowych zawierajgcych cudze oznaczenia lub istotne
elementy cudzego znaku towarowego, badz innego oznaczenia w celu skionienia osoby
uprawnionej do zaptaty odpowiedniej kwoty w zamian za rezygnacje z pierwszenstwa do
zarejestrowania domeny (por. G. Tylec, Ochrona tytutu utworu w prawie polskim, LexisNexis
2006, s. 50 i M. Kondrat, Ochrona znakoéw towarowych przed naruszeniami w Internecie,
Oficyna 2008, s. 140). Sktonnos¢ oséb, ktérym zablokowano rejestracje domeny do odkupu
bezprawnie zarejestrowanej domeny wynika stad, ze instytucje prowadzace rejestr domen
internetowych nie prowadzg badania zdolnosci rejestrowej zgtaszanych oznaczen.
Rejestracja nazwy domeny nie stanowi zrddta uzyskania praw wytgcznych i skutkuje jedynie
powstaniem umownych praw i obowigzkéw po stronie rejestratora i abonenta (por. pkt. 5
Regulaminu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej). Orzecznictwo sgdoéw polskich
podkresla, ze proceder rejestracji domen internetowych, ktére zawierajg ,cudze renomowane
znaki towarowe lub ich elementy wytacznie w celu pdzniejszego odsprzedania ich
wiascicielom wykorzystanych oznaczen, badz ich konkurentom” stanowi czyn nieuczciwej
konkurenciji (wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 7.05.2015 r., | ACa 1557/14, Lex nr
1746368).
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2.8. Argument Pozwanej, ze ogromna rdznica potencjatéw gospodarczych Stron wyklucza
popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji jest nieistotny. W mysl poglgddéw doktryny i
orzecznictwa przestanka popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 i 15 UZNK nie
jest bowiem wykazanie konkurencji miedzy Powddkg a Pozwang; wystarczy, ze pozwana
jest przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg. Por. np. J. Antoniuk: Ochrona
znakdw towarowych w domenach internetowych w Swietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, PUG, s. 2in.

2.9. Powodka wykazata réwniez, ze czyn Pozwanej stanowi réwnoczesnie akt nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 UZNK. Przepis ten stanowi, Ze czynem nieuczciwej
konkurencji jest ,takie oznaczenie towardw lub ustug albo jego brak, kiére moze wprowadzi¢
klientéw w btad np. co do pochodzenia, ilosci, jakosci, sktadnikdéw”, a takze istotnych cech
towarow lub ustug. Powodka dowiodta dostatecznie, ze rejestracja domeny internetowej
przez Pozwang moze wprowadzi¢ klientéw w btagd co do pochodzenia konkretnych towaréw

lub ustug.

2.10.Powoddka wykazata rowniez, ze czyn Pozwanej stanowi naruszenie art. 15 ust. 1 pkt. 5
UZNK. Zgodnie z powotanym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie
innym przedsiebiorcom dostepu do rynku. Wyliczenie aktéw utrudniania dostepu do rynku
przewidziane w powotanym przepisie ustawy nie ma charakteru wyczerpujgcego. Poprzez
rejestracie i uzywanie domeny internetowej o nazwie niemal identycznej ze znakiem
towarowym i firmg Powddki Pozwana utrudnita oferowanie ustug internetowych Powddki na
rynku polskim. Utrudnienie to polega na opdznieniu rejestracji domeny, stanowigcej
odpowiednik domen internetowych zarejestrowanych juz i wykorzystywanych na innych
rynkach krajowych (np. ,businessinsider.de” — domeny adresowanej do klientéw na rynkach
niemieckojezycznych). Tak dtugo jak rejestr domen internetowych w Polsce zawiera nazwe
zarejestrowang przez pozwang istnieje niebezpieczenstwo konfuzji przecietnego nabywcy
ustug Powddki, ktéra obecnie uzywa oznaczenia businessinsider.com.pl z uzywang przez

Pozwang domeng businessinsider.pl.

2.11.Rozstrzygniecie o kosztach postepowania nastgpito zgodnie z art. 35 Regulaminu.
Zasgdzona kwota w wysokosci 12.977,48 ziotych obejmuje: (1) koszty tlumaczen
przysiegtych artykutdw prasowych z jezyka angielskiego w wysokosci 9.287,48 ztotych, (2)
koszty wpisu od pozwu w wysokosci 3.690 ztotych. Powddka dotgczyta niezbedne faktury w
celu udowodnienia poniesionych kosztéw. Sad Polubowny odmoéwit zwrotu optaty
kancelaryjnej w wysokosci 246 ztotych z uwagi na postanowienie art. 34 ust. 1 Regulaminu.
Sad Polubowny nie uwzglednit wniosku o zwolnienie od kosztéw postepowania (pismo

Pozwanej z dnia 28 czerwca 2016 r.), ktory ztozyta Strona przegrywajaca spér arbitrazowy.
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2.12.Majgc powyzsze na uwadze Sgd Polubowny orzeki jak w sentengiji.

Polska lzba Informatyki i Telekomunikacy
$ad Polubowny ds. Domen Internetowych

ul. Kruczkowskiego 8, bud. Nordic Park, VIl pigtro Prof. zw. dr hab. Stanistaw Softysirski
00-380 Warszawa ‘
tel./fax +48 22 625-73-23 (Arbiter)

NiP 526-12-89-338



