Warszawa, 15 listopada 2010 1.

Sygn. akt: 19/10/PA -~

WYROK SADU POLUBOWNEGO

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji w Warszawie

w skladzie:

Wojciech Machalé — arbiter Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2010 r.

sprawy z powodztwa Polkomtel S.A. w Warszawie |

przeciwko

o stwierdzenie, ze | naruszyta prawa Polkomtel S.A. w wyniku rejestracji

domeny ,,plusligakobiet.pl”

dziatajac na podstawie Art. 30 Regulaminu Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych (w
brzmieniu obowigzujacym w dnin wszczecia post¢powania) oraz umowy o poddanie sporu
orzeczeniu sadu polubownego zawartej w zapisach na Sad Polubowny ds. Domen
Internetowych podpisanych przez strony w dniach 18 marca 2010 r., (powod) i 6 maja 2010 r.
(pozwana),

postanowil:
1. stwierdza, ze pozwana naruszyta — w wyniku
rejestracji domeny ,,plusligakobiet.pl” — prawa  powoda Polkomtel S.A. w

Warszawie, t.j. uprawnienia wynikajace z popelnienia przez pozwang na szkode
powoda czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 3 ust.l ustawy z dn.
16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2. zasadza od pozwanej na rzecz powoda kwote 3.000 zt. (stownie: trzech tysiecy
zlotych) tytutem zwrotu kosztéw postepowania;
3. w pozostatym zakresie powddztwo oddala.
Uzasadnienie

1. Zadania stron

W pozwie z dn. 26 maja 2010 r. powod — Polkomtel S.A. z siedzibg w Warszawie (dale;
wPolkomtel”) — wnidst o stwierdzenie, ze pozwana -— ) z siedziba w
- dalej - naruszyla jego prawa w wyniku rejestracji nazw domeny
»plusligakobiet.pl” (dalej ,,Domena”). Powdd wni6st réwniez o zasadzenie zwrotu kosztéw
postgpowania wedlug norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego roszczenia Polkomtel



podnidst, ze rejestracja Domeny na rzecz pozwarnej narusza jego prawa ochronne do znaku
towarowego. ,,Plus” oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na jego szkode. Jako
podstawe prawna swojego roszczenia wskazal art, 3 ust. ] § art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz art. 296 ust, 2 pkt 3 w zw. z art.
153 ust. 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. prawo wiasnosci przemystowe;. Jednoczesnie,
powod podnidst, ze kwestia naruszenia przez pozwang jego praw w zwiazku z rejestracja
Domeny byfa juz rozpoznawana przez tutejszy Sad, ktory rozstrzygnat spér na korzysé
powoda (sprawa 43/08/PA), jednakze sad powszechny odméwit stwierdzenia skutecznosci
tego wyroku.

W odpowiedzi na pozew z dn. 15 czerwca 2010 . pozwana wniosta o oddalenie powd6dztwa,
podnoszac, ze zadanie pozwu nie zostalo dostatecznie udowodnione. Pozwana wniosta
rowniez o zwrot kosztow postepowania wedtug norm przepisanych.

Na rozprawie w dn. 5 pazdziernika 2010 r. Sad dopuscit — zgodnie z wnioskiem strony
pozwane] — dowdd z przestuchania w charakterze strony p. 1 na okoliczno$é
intencji pozwanego w zwigzku ze sporng domena.

W dn. 12 listopada 2010 r. pelnomocnik powoda zlozyt wniosek o przyznanie zwrotu kosztéw

postgpowania w postaci: wpisu w wysokosci 3.000 zt oraz zwrotu kosztéw zastepstwa
procesowego wediug norm przepisanych.

2. Stan sprawy
W toku postepowania Sad ustalit nastepujace okolicznoéci istotne dla rozstrzygniecia sprawy:

1. Polkomtelowi przyshiguje prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego ,Plus”
(rejestracja nr 110293, 110294). Znak ten jest zarejestrowany w klasach 9 i 38). Prawo
ochronne na w/w znak pozostaje w mocy, nie jest ograniczone. Nie zostaly zlozone
wnioski o jego uniewaznienie, ani sprzeciwy dotyczace praw ochronnych na ten znak.

2. Na rzecz pozwanej jest zarejestrowana nazwy domeny ,,plusligakobiet.pl”.
Powyzsza nazwa domeny zostata zarejestrowana na rzecz pozwanej w dn. 15 kwietnia
2008 r. 0 godz. 14:34.

3. Wdn. 15 kwietnia 2008 r. o godz. 14:26 Polski Zwigzek Pitki Siatkowej rozestat pocztg
elektroniczng informacje o tym, ze rozgrywki ekstraklasy siatkarskiej od sezonu
2008/09 beda nosi¢ nazwy »PlusLiga” 1 ,PlusLiga Kobiet”, Informacja ta zostata
wystana m.in. na adres serwisu internetowego »SwiatSportu.pl”, nalezacego do

Redaktorem naczelnym w/w serwisu byl p. - Prezes Zarzadu

4. W tym samym dn. 15 kwietnia 2008 r. o godz. 14:38 w serwisie »owiatSportu.pl”
zamieszczony zostal material o tresci tozsamej z tredcia informacji Polskiego Zwigzku
Piki Siatkowej rozestanej o 14:26 tego samego dnia. Réwniez w tym materiale pojawia
si¢ informacja, ze rozgrywki ekstraklasy siatkarek nosié¢ bedg nazwe ,,PlusLiga Kobiet”.
Pod materiatem widnieje podpis , 7, skiad redakeji serwisu wskazuje w tym
przypadku na p. - -



5. Przeshuchany w charakterze strony na rozprawie w dn. 5 pazdziemika 2010 r. p-
zeznat, ze '
a) rejestrujac domene . kierowata sie checig wspierania polskiego sportu,
cheielismy nawigzad wspolprace 1 rozwinaé promocje polskiego sportu mi.in. polskigj
siatkowki;

b) .- lie zajmuje sie handlem domenami;
¢) rejestrujac Domene, _ nie miata $wiadomosci, ze rozgrywki ekstraklasy
siatkéwki kobiet beda nosié nazwe ,,PlusLiga Kobiet”,

6.  Wedhug stanu na dzien zakonczenia postepowania, pod adresem www.plusligakobiet.pl
przegladarki internetowe nie lokalizowaty zadnej strony internetowe;j.

7. Pomiedzy stronami toczylo si¢ przed tutejszym Sadem postgpowanie o stwierdzenie
naruszenia praw powoda w zwiazku z rejestracja nazwy Domeny (sygn. akt 43/08/PA).
W wyniku tego postepowania zapadl w dn. 30 marca 2009 r. wyrok, w ktérym Sad
orzekl, iz pozwana w wyniku rejestracji domeny internetowe;j »plusligakobiet.p]”
naruszyta prawa powoda. Postanowieniem z dn. 21 grudnia 2009 r. Sad Okregowy w
Czgstochowie oddalit wniosek Polkomtelu o uznanie w/w wyroku tutejszego Sadu
(sprawa o sygn. akt V GCo 172/09). Zazalenie Polkomtelu na wiw postanowienie
zostato oddalone przez Sad Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dn. 3 marca
2010 . (sygn. akt V Acz 132/10).

Sad ustalit powyzsze okolicznosci na podstawie zlozonych przez strony do akt sprawy
dokument6éw, przestuchania p- S w  charakterze strony, a takze
przeprowadzonych przez arbitra ogledzin wynikow poszukiwania w Internecie nazwy
»plusligakobiet.pl” przez przegladarke Google, badaniu przez arbitra Krajowego Rejestru

Domen oraz préb potaczenia ze strong pod adresem www.plusligakobiet.p!

3. Zamknigcie postgpowania

Postgpowanie w sprawie zostato przez arbitra zamkniete z dniem 2 listopada 2010 1.
4, Motywy rozstrzygnigcia

Sad zwazy! co nastepuje:

4.1  Kognicja Sadu

Sad Polubowny ds. Domen Internetowych wypowiedzial si¢ wczesnie] w przedmiocie
naruszenia prawa powoda w wyniku rejestracji nazwy Domeny. Mialo to miejsce w wyroku z
dn. 30 marca 2009 r. w sprawie 43/08/PA. Wyrok ten, stwierdzajacy naruszenie praw
powoda, nie zostal wzruszony skargg do sadu powszechnego o jego uchylenie, tak wiec z
formalnego punktu widzenia jest ostateczny. Niemniej jednak, z uwagi na odmowe jego
uznania przez sad powszechny wyrok ten nie nabrat mocy prawnej (art. 1212 par. 1 k.p.c.). W
zwigzku z powyzszym konsekwencje rejestracji nazwy Domeny na rzecz | . pozostaja
bez zmian mimo wydania wyroku w sprawie 43/08/PA. Hipotetycznie, rejestracja nazwy
Domeny moze wiec w dalszym ciggu narusza¢ prawa powoda 1 Sad ma kompetencje te
kwestie weryfikowaé w oparciu o zapis stron na sad polubowny. Z uwagi wszakze na
ostateczny charakter wyroku z dn. 30 czerwca 2009, Sad przy ocenie skutkéw prawnych



rejestracji nazwy Domeny na rzecz pozwanej nie brat pod uwage okresu sprzed wydania w/w
wyroku, a jedynie odniést si¢ do aktualnej sytuacji.

4.2 Zarzut naruszenia prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego ,,plus”

1 orzecznictwie przyjmuje sie powszechnie, ze jedng z postaci reklamowego wykorzystania
znaku towarowego jest uzycie go w nazwie domeny internetowej, za posrednictwem ktérej
rozpowszechniana jest informacja o towarach Iub ushugach przedsigbiorcy (zob. n.p.
J.Antoniuk Ochrona znakéw lowarowych w Internecie Warszawa 2006, str. 163).

Niemniej jednak przyjmuje si¢ w doktrynie i orzecznictwie tego Sadu, ze sama rejestracja
nazwy domeny, zawierajacej chroniony znak towarowy nie stanowi Jeszcze przejawu

skladzie) z dn. 10 pazdziernika 2008 r. w sprawie 7/08/PA i wreszeie wyrok Sadu
Polubownego ds. Domen Internetowych z dn. 30 marca 2009 r. w sprawie 43/08/PA
(dotyczacy poprzedniego sporu miedzy stronami o Domeneg). Dopiero wykorzystanie domeny,
ktérej nazwa zawiera chroniony znak towarowy, do lokalizacji stron niosacych informacje o
towarach lub ushugach lub same towary (ustugi) albo tez w przekierowaniach do takich stron,
kwalifikuje sie jako naruszenie prawa ochronnego.

Pod adresem www.plusligakobiet.pl nie ma zlokalizowanych stron internetowych. Adres ten
nie shuzy réwniez do przekierowania ruchu w sieci do innej domeny, gdzie takie strony sa
zlokalizowane. Whpisanie w przegladarce internetowej adresu www.plusligakobiet. pl
niezmiennie powoduje wy$wietlenie informacji, ze strona pod podanym adresem nie istnieje.
Z tego wzgledu zadanie stwierdzenia, ze w wyniku rejestracji nazwy Domeny doszto do
naruszenia prawa ochronnego powoda z rejestracji  znaku towarowego ,,Plus”, nalezalo

43  Zarzut popelnienia ¢Zynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 15 ust. 1
ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk)

Zgodnie z art. 3 ust. ] ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji (dalej »uzZnk™) czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jesli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub
konsumenta. Jest to norma o charakterze klauzuli generalnej, ktéra — zdaniem Sadu — ma
zastosowanie wtedy, gdy zachowania konkurencyjnego przedsigbiorcy nie da sie



dziatanie pozwanej stanowito czZyn nieuczciwej konkurencji opisany zaréwno w art. 3
(klauzuli generalnej), jak i w jednym z przepiséw szczegblnych — art. 15 ust, 1. Wymaga
wpierw zbadania, czy dziatanie pozwane] nie wyczerpuje sie w hipotezie normy art. 15 ust. 1
uznk. Jesli tak — odwolanie do klauzul generalnej z art. 3 ust. 1 uznk okaze sie
bezprzedmiotowe.

Zagadnieniem wstepnym w analizie zachowan zainteresowanych podmiotéw z perspektywy
przepiséw uznk jest ustalenie, ze podmiot, ktéremu zarzuca sie czyn nieuczciwej konkurenci,
jest przedsiebiorcg. W niniejszej sprawie ten warunek wstepny jest spelniony — pozwana

. Jest bowiem sp6tka akeyjng Wwpisang do rejestru przedsiebiorcéw.

Art. 15 wust. 1 uznk typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji utrudnianie Innym
przedsigbiorcom dostepu do rynku, wskazujac jednoczednie przyktadowe przejawy takiego
utrudniania dostepu. Dzialania pozwane] polegajacego na rejestracji i utrzymywaniu nazwy
Domeny nie da sie jednak powigzaé z zadnym 2z wymienionych w art. 15 ust. 1 uznk
konkretnych przejawéw utrudniania dostepu do rynku (sprzedaz ponizej kosztéw, naklanianie
do nieprowadzenia obrotu, nieuzasadnione rzeczowo zroznicowanie kontrahentdw, pobieranie
oplat za przyjecie towaru do sprzedazy, wymuszanie wyboru jako kontrahenta). Jegli wiec
dziatanie pozwane; mialoby stanowié ograniczanie dostepu do rynku, to tylko w innej,
niewskazanej wyraznie przez ustawodawce postaci.

Powdd jako uzasadnienie tezy, jakoby dziatanie pozwanej miescito sie w hipotezie art. 15 ust,
1 uznk, podaje okolicznogé, ze uniemozliwia ono powodowi i jego partnerowi — Polskiej
Lidze Pilki Siatkowej — wykorzystanie Domeny jako adresu strony internetowej z
informacjami o ,,PlusLidze Kobiet”. To okolicznos¢ bezsporna. Niemniej jednak, w ocenie
Sadu, powolanie sie na nig nie jest wystarczajace dla stwierdzenia, ze pozwana ogranicza tym
samym powodowi dostep do rynku. Trzeba bowiem wskazaé, ze w dzisiejszej dobie
znaczenie nazwy domeny w procesie docierania informacji do odbiorcy jest zdecydowanie
podrzedne. Internauci poszukujac interesujacych ich informacji postuguja sie przegladarkami
internetowymi i z rzadka decyduja si¢ na wpisywanie doktadnego adresu strony z intuicyjnie
podsunigta  nazwa i najbardziej  popularnym  rozszerzeniem (takiego  jak
www.plusligakobiet.pl). Najlepszym dowodem na to, ze zainteresowani nie beda mieli
problemu z uzyskaniem informacji o rozgrywkach PlusLigi Kobiet jest fakt, ze PO wpisaniu
tego hasta w wyszukiwarce Google jako pierwsze wyswietla si¢ odestanie do strony serwisu
poswigconego tym rozgrywkom pod adresem www.lsk.net pl (domena Isk.net.pl nalezy do
partnera Polskiego Zwiazku Pitki Siatkowej). Ponadto, dostepne sg nazwy domen o zblizone;j
tresei do sporne;j Domeny (plusligakobiet.com.pl, plusligakobiet.net.pl,
plusligakobiet.info.pl), wiec jesliby nawet z marketingowego wzgledu wskazane byto
przekazywanie informacji o PlusLidze Kobiet na stronach z nazwa tych rozgrywek w adresie,
to nie ma ku temu przeszkod.

Sad nie znalazt zatem podstaw do przyjgcia, ze dziatanie pozwanej polegajace na rejestracii i
utrzymywaniu nazwy Domeny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 15
ust. 1 uznk.

43  Zarzut popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 3 ust. 1
ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk)

Jak wyzej wspomniano, zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk cZynem nieuczciwej konkurencii jest
dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jesli zagraza lub narusza interes
innego przedsiebiorcy lub konsumenta. Zgodnie z ustalona linig orzecznictwa tutejszego Sadu



Jako dziatanie sprzeczne z dobrymi obyczajami traktowane jest w szczegélnos’éi zawarcie
umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowe;j (rejestracja domeny internetowej) w zlej
wierze (zob. wyroki z 11 pazdziernika 2005 r. 28/05/PA, z 23 marca 2006 22/05/PA, z 5
- marca 2007 76/06/PA, oraz z 23 pazdziernika 2008 14/08/PA). W ocenie Sadu, za rejestracje
w ziej wierze nalezy uznaé¢ m.in. rejestracje nazwy domeny w sytuacji, kiedy podmiot
rejestrujacy jest $wiadom, ze inny podmiot, blizej zwigzany z dziatalnoscig kojarzong z dang
nazwg domeny, moze byé zainteresowany jej rejestracja na swoja rzecz. Taka sytuacja miata
miejsce w niniejszej sprawie. Swiadczy o tym nieprzypadkowa zbieznosé czasowa pomigdzy
rejestracjg nazwy Domeny a ujawnieniem podmiotowi personalnie zZwigzanym z pozwang
(redakeji serwisu SwiatSportu.pl) przez Polski Zwiazek Pitki Siatkowej, Ze rozgrywki
ekstraklasy siatkarek beda nosity nazwe ,,PlusLiga Kobiet” (informacja na ten temat dotarta
do redakcji serwisu 15 kwietnia 2008 r. o 14:26, a 0 14:34 pozwana zarejestrowala nazwe
Domeny). Pozwana uzyskata wiec wiedzg o nowej nazwie ligi siatkarek, a jako podmiot
czynny na rynku marketingu internetowego musiala mieé $wiadomogé praktyki, ze osoby
zaangazowane w organizacje rozgrywek beda zainteresowane udostepnianiem informacji o
nich za posrednictwem strony, w ktdrej adresie pojawi sie ich nazwa. O braku dobrych
intencji po stronie pozwanej przy rejestracji spornej domeny dodatkowo $wiadczy, zdaniem
Sadu, fakt zatajenia przez przestuchiwanego w charakterze strony p. t istotnej
okoliczno$ci dla oceny postawy pozwanej — mianowicie tego, ze w momencie rejestrowania
spornej nazwy Domeny miat on swiadomo$é, ze rozgrywki ekstraklasy siatkarek bedg nosity -
nazwe ,,PlusLiga Kobiet” (o tym, ze miat on te swiadomo$¢ $wiadezy fakt, iz cztery minuty
po rejestracji nazwy Domeny opublikowat on w serwisie ,,SwiatSportu.pl” informacje o
nazwie ,,PlusLiga Kobiet™). Zatajenie powyzszej okolicznosci podwaza, zdaniem Sadu,

wiarygodnosé pozostatych twierdzen wygloszonych przez p. fukasza Maletza podezas
przestuchania. :

Nalezy przy tym wyjasnié, ze rejestracja nazwy Domeny w zle] wierze stanowi czyn
nieuczeiwej konkurencji, je$li narusza lub zagraza interesowi innego przedsigbiorcy lub
klienta. Dla stwierdzenia naruszenia praw powoda trzeba wiec ustalié, ze to jego interes zostat
W tym przypadku naruszony lub zagrozony. W ocenie Sadu, W niniejszej sprawie do
naruszenia interesu powoda w zwiazku z rejestracjq, nazwy Domeny przez pozwang nie
dochodzi, poniewaz nazwa Domeny nie jest uzywana. Natomiast istnieje stan zagrozenia
interesdw powoda, albowiem potencjalne ,,uruchomienie” Domeny stwarzatoby ryzyko —
bezpodstawnego — powiazania przez klientéw pozwanej z powodem (przez mozliwe
przyjecie przez klientéw zatozenia, ze pozwana $wiadczy powodowi ustugi zwigzane. z
administrowaniem tre$ciami udostgpnianymi w Domenie).

W konsekwencji, Sad uznal, ze w nastgpstwie zawarcia umowy o utrzymanie nazwy Domeny
pozwana naruszyla uprawnienia powoda wynikajace z art. 3 ust. 1 uznk.

4.4 Koszty postepowania

Zgodnie z Art. 35 ust. 1 Regulaminu, Strona powinna zglosi¢ Arbitrowi wszelkie poniesione
przez niq koszty postepowania arbitrazowego. [...] Do zgloszenia strona powinna zalqczyé
dokumenty Dotwierdzajqce poniesienie tych kosztéw. Na te] podstawie arbiter zasadza na
Irzecz strony wygrywajacej od strony przegrywajacej zwrot kosztow postgpowania (art. 35 ust.
2 Regulaminu), moze on jednak zamiast pPowyzszego znie$¢ wzajemnie lub rozdzielié koszty
migdzy stronami (art. 35 ust. 3 Regulaminu). Regulamin nie przewiduje zasadzania kosztdw
zastgpstwa procesowego wedlug norm przepisanych (wzorem przepiséw o postepowaniu



cywilnym), w zwiazku z tym wszelkie koszty poniesione przez strong powinny zostaé
zgloszone w spos6b skonkretyzowany i odpowiednio udokumentowane.

Strong wygrywajaca w niniejszym postgpowaniu jest powdd. Zadanie Polkomtela zostalo
uwzglednione, jakkolwiek Sad nie podzielit jego stanowiska odndgnie do niektérych podstaw
prawnych tego zadania. Petnomocnik Polkomtela ztozyt w dn. 12 listopada 2010 r. wniosek o
zwrot kosztéw postgpowania w postaci wpisu w wysokosci 3.000 zt. oraz kosztédw zastepstwa
procesowego wedtug norm przepisanych. Ze wskazanych wyze] wzgledow wniosek w tej
ostatnie] kwestii nie mog} zostaé uwzgledniony. Zwrot wpisu zostal zasadzony zgodnie z
. zadaniem w oparciu o Wykaz oplat Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych (Zatacznik
“do uchwaty Zarzadu PIIT nr 53/2006).
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