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

Sygn. akt: 48/07/PA
Warszawa, dnia 9 kwietnia 2008 r.
WYROK
SADU POLUBOWNEGO
Sad Polubowny ds. Domen Internetowych w skladzie:
Marcin Krajewski — arbiter Sadu Polubownego
po rozpoznaniu sprawy z powodztwa
MM BROWN POLSKA Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig z stedzibg w Poznaniu
przeciwko
POCZTA KWIATOWA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

o ustalenie, ze pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowe; ,,slodkitelegram.pl”
naruszy} prawa powoda,

dzialajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki 1 Telekomunikacji, podpisanego dnia 29 listopada 2007 r. przez powoda i
w dniu 6 wrzesnia 2007 r. przez pozwanego

orzeka:
1. oddala powédztwo,

2. zasadza od powoda MM BROWN POLSKA Sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu na rzecz
pozwanego POCZTA KWJATOWA Sp. z 0. 0. z siedziba w Warszawie kwote 1.400,- zl.
(slownie: jeden tysiac czterysta zlotych) tytudem zwrotu kosztow zastepstwa w
postepowaniu,

UZASADNIENIE
W pozwie z dnia 29 listopada 2007 r. powdd zazadat stwierdzenia, ze pozwany w
wyniku rejestracji nazwy domeny internetowe) ,,slodkitelegram.pl” naruszyt prawa powoda.
Powéd zazadat takze zasadzenia na swojg rzecz kosztéw postepowania.
W uzasadnieniu podniesiono, ze strony od marca 2006 r. do marca 2007 r. prowadzity

negocjacje w celu zawarcia umowy majacej za przedmiot wspdlne przedsiewziecie polegajace



na wiazane] sprzedazy za poérednictwem sklepu internetowego wyrobéw czekoladowych
powoda oraz bukietdw kwiatowych. W trakcie negocjacii powod zglosit pomyst nazwy
wotodki telegram” dla oferowanego produktu. Poniewaz negocjacie stron nie przyniosly
rezultatu, w dniu 21 marca 2007 r. w korespondencji elektronicznej powéd ztozyt pozwanemu
os$wiadczenie, zgodnie z ktdrym cofngl zezwolenie na uzywanie przez pozwanego logo,
nazwy oraz wizerunku produktéw powoda, a takze wezwal do zaprzestania dziatan na szkode
powoda.

Z pozwu wynika ponadto, ze powdd w dniu 23 listopada 2006 r. dokonal zgloszenia
stownego znaku towarowego ,,SLODKI TELEGRAM”., QOgloszenie o zgloszeniu znaku
zostato opublikowane w dniu 5 marca 2007 r.

Zdaniem powoda dzialanie pozwanego polegajace na rejestracji spornej nazwy
domeny internetowej naruszylo art. 72 § 2 k.c., nakazujacy prowadzenie negocjacji z
poszanowaniem dobrych obyczajow, a takze art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

W pozwie powdd wskazal dra Dariusza Adamskiego, jako arbitra wlasciwego do
rozstrzygnigeia niniejszej sprawy.

W odpowiedzi na pozew z 4 stycznia 2008 r. pozwany wnidst o oddalenie powddztwa
1 zasgdzenie od powodowej spotki na swojg rzecz zwrotu kosztow zastepstwa procesowego
wedlug spisu przedlozonego w terminie przewidzianym w obowiazujacym w niniejszym
postepowaniu Regulaminie Sadu Polubownego przy PIIT (dalej ,,Regulamin™), lub tez - w
razie jego nie przedlozenia - wedlug norm przepisanych.

Pozwany podnidst, ze przez okres ponad roku strony nie tyle toczyly ze soba
negocjacje, co prowadzily rzeczywista wspdlprace w zakresie oferowania wyrobdéw powoda
za posrednictwem strony internetowej pozwanego. Nazwa “Stodki telegram™ dla okreglenia
nowego produktu, jaki mial zostaé wprowadzony do sprzedazy, zostala w rzeczywistosci
wymys$lona przez pozwanego i to jeszeze przed data zgloszenia przez powoda do rejestracji
znaku towarowego. Réwniez przed tym dniem pozwany zamowil rejestracje spomej domeny
internetowe) 1 udostepnit powodowi informacig o swoim projekeie. Do wspdlpracy stron przy
wprowadzaniu na rynek nowego produktu ostatecznie nie doszio, gdyz powdd poinformowat
pozwanego, ze wspolpracy tej nie moze podjaé w roku 2006 i ewentualnie jest gotow
rozwazyc¢ ja dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. W dniach 28 i 29 listopada 2006 r.
pozwany sam zglosil do rejestracji zmaki towarowe zawierajace stowa ,,stodki telegram™.

Pozwany nie wyrazil zgody na osobg arbitra zaproponowana przez powoda i do

rozstrzygnigcia sporu zaproponowat radce prawnego Marcina Marute. W pismie z 21 stycznia



2008 r. strona powodowa nie wyrazita zgody na rozstrzygniecie sprawy przez arbitra
zaproponowanego przez pozwanego. Ostatecznie arbiter w niniejszej sprawie zostat
wyznaczony na podstawie art. 15 Regulaminu.

W dniu 15 lutego 2008 r. strony zostaly zobowiazane do zgloszenia ostatecznych
whioskéw dowodowych do dnia 22 lutego 2008 r. pod rygorem ich pominiecia, jezeli zostang
zgloszone z opdznieniem. Na zgodny wniosek stron termin ten zostal przedluzony do 26
lutego 2008 r.

W piSmie procesowym z dnia 26 lutego 2008 r. powdd podtrzymat swoje
dotychczasowe stanowisko w sprawie, polemizujac z twierdzeniami zawartymi w odpowiedzi
na pozew., W szczegblnosci powdd podtrzymat dotychczasowe twierdzenie, ze to on wymy$lit
nazwg produktu ,,Stodki telegram” i tym pomystem podzielil sie ze strong pozwana. Na
poparcie tej okolicznosci powdd wnidst o przeshuchanie w charakterze strony prezesa Zarzadu
powodowej spotki p. Marcin Gadulskiego.

W piSmie procesowym pozwanego z tej samej daty pozwany wnidst o
przeprowadzenie dowodu z przestuchania w charakterze strony p. Marka Janczy, prezesa
zarzadu pozwanego na okolicznosc tego, ze to pozwany wymyslit nazwe ,,Slodki telegram”,

Zgloszone przez strony wnioski dowodowe co do przestuchania stron zostaly
uwzglednione i na dzieh 14 marca 2008 r. wyznaczono termin rozprawy. W czasie rozprawy
przestuchani w charakterze stron p. Marcin Gadulskt oraz p. Marek Janczy podtrzymali
dotychczasowe twierdzenie o wymysleniu nazwy ,Slodki telegram”, odpowiednio, przez
powoda 1 przez pozwanego.

Jeszcze przed rozprawg strona powodowa poinformowala o udzieleniu na jej rzecz
prawa ochronnego na znak towarowy ,.SLODKI TELEGRAM”. Kopia odpowiedniej decyzji
Urzedu Patentowego RP zostala ziozona na rozprawie.

Na rozprawie strony zostaly zobowiazane do zgloszemia ostatecznych wmioskow
dowodowych w zwiazku z przebiegiem rozprawy w terminie do dnia 19 marca 2008 r. W
przestanych w tym dniu pismach strony podtrzymaly swoje dotychczasowe stanowiska, z
tym, ze powdd dodatkowo przedstawil katalog produktéw, z ktdérego miato wynikaé
rozpowszechnianie przez powoda produktéw pod nazwg ,,choco telegram” lub ,,czekoladowy
telegram”. Sad oddalil wniosek dowodowy na t¢ okolicznosé¢, jako spozniony w $wictle
terminu wyznaczonego stronom w dniu 15 lutego 2008 r., uznajac przy tym, ze nie wykazano,
by potrzeba powotania si¢ na ten dowdd wynik’ntﬁa dopiero w zwigzku z przebiegiem

rozprawy.



W dniu 21 marca 2008 r. Arbiter na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu zamknat

postepowailie r0Zpoznawcze w sprawie.

Sad ustalil nastgpuygcy stan faktyczny:

Wigkszos¢ elementéow stanu faktycznego jest bezsporna pomiedzy stronami. W
szczegolnodei bezsporne pozostaje, Ze strony wspolpracowaty ze sobg w ten sposéb, ze
pozwany wprowadzat do obrotu wyroby czekoladowe powoda, przy czym nie byly to wyroby
opatrzone nazwg ,,Slodki telegram”™ ani ,,Czekoladowy telegram”. Bezsporne pozostaje
réwniez, ze strony prowadzily negocjacje majace na celu wspélne wprowadzenie na rynek
produktu - czekoladek w opakowaniu, pozwalajacych na ulozenie za ich pomoca krotkich
tekstow, a takze, Ze negocjacje te ostatecznie zakonczyly sie fiaskiem.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy przed podjeciem
tych negocjacji strona powodowa rzeczywidcie wprowadzata na rynek produkt oparty na
powyzsze) idei. Twierdzenia powoda co do takiego dziatania zostaly podniesione dopiero na
rozprawie 1 nie zostaly poparte zadnymi dowodami. Za ustalone Sad uznal natomiast, ze w
trakcie prowadzonych negocjacji powdd informowal pozwanego, iz oferuyje taki wlasnie
produkt, gdyz zostalo to przyznane przez przestuchanego w charakterze pozwanego p. Marka
Janczy.

Podstawowa, okolicznodcig sporng pomiedzy stronami jest, od ktdrej z nich pochodzit
1pomys} opatrzenia produktu nazwa ,,Stodki telegram”. Jedynymi dowodami na te okolicznosé
bylo przestuchanie stron, przy czym kazda z nich podawata inng wersje zdarzen. Majac
powyzsze na uwadze, Sad nie mogl uznaé, ze ktdrakolwiek ze stron udowodnila prawdziwosé
swojej wersji.

2 Sad uvstalil rowniez, ze pozwanemu przystuguje prawo ochronne do stownego znaku
towarowego ,,SLODKI TELEGRAM?”, zgloszonego do rejestracji w dniu 23 listopada 2006 r.
W postepowaniu zostalo przy tym wykazane, ze pierwsze kroki w celu rejestracji spornej
nazwy domeny intemetowej pozwany podjat nie péZniej niz w dniu 14 listopada 2006 r. Data
faktycznej rejestracji spornej nazwy domeny internetowej nie moze zosta¢ ustalona, gdyz
strony nie ziozyly Zadnego dowodu na t¢ okolicznosé, a ztamaniem zasad postepowania
byioby, gdyby Sad samodzielnie i we wlasnym zakresie podejmowal czynnosci zmierzajace

do ustalenia tej okolicznosci.

Majac na uwadze powyzsze, Sad zwazyl co nastepuje:



Przedmiotem rozstrzygni¢cia w niniejszym postepowaniu jest wylacznie kwestia, czy
rejestracja przez pozwanego sporng] nazwy domeny intemetowe] zostala dokonana z
naruszeniem praw powoda. Poza zakresem rozstrzygniecia pozostajs wiec inne zagadnienia,
w tym zwiazane z prowadzong przez strony faktycznie dziatalnoscia, chyba Zze wnioski stad
wynikajace moga mieé jakie$ znaczenie dla rozstrzygniecia kwestili bedacej przedmiotem
postgpowania. Zdaniem Sadu stan faktyczny niniejszej sprawy nalezy rozwazyé przede
wszystkim w kontekscie ewentualnodci naruszenia prawa ochronnego na przyshugujacy
powodowi znak towarowy, jak réwniez mozliwosci dopuszczenie si¢ przez pozwang czynu
nieuczciwej konkurencji i zlamania zasady lojalnosci prowadzenia negocjacji. Ponizej

obydwie te podstawy prawne zostang 0osobno rozwazone.

L. Kwestia naruszenia praw ochronnych na znak towarowy

Dla ustalenia, ze rejestracja spomej nazwy domeny naruszyta prawo ochronne na znak
towarowy, konieczne byloby ustalenia, ze w chwili rejestracji prawo takie powodowi w
rzeczywistosci przystugiwato. Przyjmuje si¢, ze prawo ochronne na znak towarowy
przyznawane z chwilg rejestracji znaku, podlega ochronie z moca wsteczng, az od chwili
zgloszenia do rejestracji, co w niniejszej sprawie nastapilo 23 listopada 2006 r. Poniewaz

\ jednak, jak wskazano powyze), data rejestracji spornej domeny internetowej nie zostala
wykazana, nie jest mozliwe ustalenie, czy prawo to podlegato ochronie w tej dacie. Juz z tego
powodn nie mozna przyjac, jakoby rejestracja spornej nazwy domeny naruszyla prawo
ochronne na znak towarowy przyshugujace powodowi.

Dodatkowo mozna jednak réwniez wskazaé, ze nawet w razie ustalenia, iZ sporna
nazwa domeny zostala zarejestrowana po zgloszeniu znaku do rejestracji, wynik niniejszych
rozwazan nie moéglby by¢ inny. Zgodnie z art. 153 ust. 1 Prawa wiasnosci przemystowej przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w
sposdb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolite) Polskiej. Art. 154 tej
samej ustawy stanowti z kolei, ze uzywanie znaku towarowego polega w szczegdlnosei na:

1) umieszczamu tego zmaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich
opakowaniach, oferowantu 1 wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub
eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze
oferowaniu lub $wiadczeniu ushug pod tym znakiem;

2) umieszezaniu znaku na dokumentach zwiaczanyfzh z wprowadzaniem towardéw do obrotu
lub zwigzanych ze §wiadczeniem ushig;

3} poshugiwaniu si¢ nim w celu reklamy.



Zgodnie z art. 296 ust. 2 Prawa wlasnosc1 przemystowej naruszenie prawa ochronnego
na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejesttowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towaréw;

2) znaku identycznego lub podobnege do zarejestrowanego znaku towarowego w
odniesieniu  do towardw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w blad, kidre obejmuje w szczegdlnosei ryzyko skojarzenia
znakn ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardow, jezeli takie uzywanie moze
przynie§¢ uzywajacemu nienalezng korzy$é lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajacego
charakteru badZ renomy znaku wczesniejszego.

Z przywolanych powyzej przepisow wynika w sposdb jednoznaczny, ze uzywanie
znaku towarowego powinno odnosi¢ si¢ do oznaczonych nim towardw lub ushug. Sama
rejestracja nazwy domeny internetowej zawierajace} znak towarowy nie stanowi jeszcze
takiego uzywania, gdyz brak jest towaru lub ustugi, dla ktorej znak ten miatby byé u'zyWany.
W szezepolnoset nie jest takim towarem sama nazwa domeny (a sci§le] odpowiednie
uprawnienia obligacyjne wigzace uprawnionego z rejestratorem), gdyz znak towarowy nie
stuzy do jej wyrdéznienia w obrocie, lecz jest jej immanentnym elementem, bez ktérego prawo
(nazwa domeny) nie mogloby istnie¢. Sad w skladzie orzekajacym w niniejszej sprawie
podziela przy tym poglad Sadu Polubownego do Spraw Domen Internetowych wyrazony w
wyroku z 11 pazdziernika 2005 1. (sygn. 28/05/PA), gdzie stwierdzono, 1z dopdki strona
internetowa nie wskazuje bezposrednio lub posrednio {(np. poprzez przekierowanie) na
konkretne towary lub ustugi, nie moze by¢ mowy o naruszeniu prawa ochronnego na znak
towarowy. Podobne stanowisko zostato wyrazone w wyroku tegoz Sadu z 11 wrzesnia 2006 r.
{sygn. 06/06/PA). W wyroku z 9 stycznia 2006 r. {sygn. 17/05/PA), stwierdzono natomiast,
m.im., ze: ,,Akt rejestrac)i nazwy domeny sam w sobie nie stanowi uzywania oznaczenia do
odrozniania towaréw lub ustug w obrocie gospodarczym” oraz ,Nie mozna tez samej
rejestracji nazwy domeny nigdy zakwalifikowaé jako naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy moze wynika¢ z okreslonego
sposobu uzywania zarejestrowanej nazwy domeny, nie stanowi natomiast takiego naruszenia
rejestracja nazwy domeny sama w sobie.” Dodaé nalezy przy tym, ze przedstawione powyzej
stanowisko jest zgodne z pogladem dominujacym w doktrynie (zob. m.in. J Ozegaiska-
Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2003, s, 139-140; J.



Antoniuk, Ochrona znakéw towarowych w domenach internetowych w $wietle prawa
wiasnosci przemystowej, PUG nr 9/2004, s. 10 i n., tenze, Ochrona znakéw towarowych w
Internecie, Warszawa 20006, s. 163, 171, 195; M. Smycz, w: Prawo Internetu, Warszawa 2004,
s. 466-467). '

II. Kwestia czynu nieuczeiwej konkurencji i naruszenia zasad prowadzenia negocjacji

Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji czynem nieuczciwej
konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub
narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Ponadto, z art. 72 § 2 k.c. wynika nakaz
prowadzemia negocjacji z zachowaniem dobrych obyczajéw. Poniewaz oba te przepisy
postuguja sie identyczng przestanka w postaci naruszenia ,,dobrych obyczajéw”, za zasadne
nalezy uzna¢ laczne ustosunkowanie si¢ do obydwu podstaw prawnych.

W ocenie Sadu za naruszenie dobrych obyczajéw nie mozna uznaé samej rejestracji
nazwy domeny internetowej na wiasng rzecz przez jedna ze stron negocjacji, nawet jezeli
nazwa ta byla proponowana jako nazwa produktu, jaki mial zostaé wspélnie zaoferqwany
konsumentom przez strony w razie pomyslnego zakonczenia negocjacji. Nie nalezy natomiast
wykluczyé, 7ze naruszenie takie miatoby miejsce, gdyby propozycja tej nazwy pochodzita od
drugiej strony negocjacji i zostala bez jej zgody zarejestrowana przez partnera. Jak jednak
wyzej podniesiono, w niniejszej sprawie nie udalo sie ustali¢, kto w rzeczywistosci wymyslil
nazwe ,,Stodki telegram”. W tej sytuacji nalezy odwolaé sie do regut dotyczacych roztozenia
cigzaru dowodu. Zgodnie z art. 6 k.c. ciezar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, ktéra z
faktu tego wywodzi skutki prawne. W okoliczno$ciach niniejszej sprawy przepis ten wskazuje
na powoda, ktéry powinien udowodni¢ zachowanie strony pozwanej oceniane jako naruszenie
dobrych obyczajéw. Poniewaz za$§ dowdd ten nie powiodi si¢, w konsekwencji musi to
skutkowa¢ przyjgciem, ze rejestracja sporng] nazwy domeny internetowej nie nastapifa z

naruszeniem dobrych obyczajow
Majac powyzsze na uwadze, Sad orzek! jak w sentencji.

Okreslajac wysokos$é kosztéw postepowania zasadzonych na rzecz pozwanego, Sad
wzigl pod uwage, ze - wobec nie przedlozenia osobnego spisu kosztéw - nalezy uznaé, iz
pozwany wnioskowal o przyznanie wylacznie kosztow zastgpstwa procesowego wedtug norm
przepisanych. W odniesieniu do tych kosztdw, odpowiednich norm nalezy poszukiwaé w

rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie oplat za



czynnosci rzecznikow patentowych, ktore nalezy stosowaé na zasadzie analogii, gdyz brak
jest formalnych podstaw do bezposredniego stosowania go w ninigjszej sprawie. Zgodnie z §
6 ust. 1 pkt 3 wymienionego rozporzadzenia stawka minimalna w sprawie 0 naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy, a wigc w sprawie o najbardziej zblizonym charakterze,
wynosi 700,- zt. Stawka ta moze zosta¢ podwyzszona nie wiecej jednak niz szesciokrotnie,
jezeli uzasadnia to rodzaj i stopien zawitosci sprawy oraz niezbedny nakiad pracy rzecznika
patentowego. W sprawie niniejszej za zasadne Sad uznal zasadzenie kosztow w wysokoscl

dwukrotnosci stawki minimalne;.
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