Sygn. akt 35/07/PA

Wyrok
Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej 1zbie Informatyki
i Telekomunikacji,
Warszawa, ul. Koszykowa 54,
wydany we Wroctawiu w dniu 1 pazdziernika 2007 r.

przez Dariusza Adamskiego, arbitra Sadu Polubownego,

po rozpoznaniu w dniu 28 wrze$nia 2007 r. sprawy z powdodziwa:

Amica Wronki S.A.
z siedziba we Wronkach
ul. Mickiewicza 52

przeciwko

Zarm.

o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji i uzywania przez pozwanego domeny

www.amica.pl

dzialajac na podstawie zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej
1zbie Informatyki 1 Telekomunikacji, podpisanego przez strong powodowa w dniu 29 czerwca

2007 r., a przez pozwanego w dniu 11 lipca 2007 r.:

1. orzeka, iz pozwany w wyniku rejestracji domeny amica.pl
naruszyt prawa powoda Amica Wronki S.A.;
2 zasadza od pozwanego na rzecz powoda zwrotl kosztéw postgpowania, w tym

kosztow zastepstwa prawnego w wysakosel 720 ztotych.



Uzasadnienie

W dniu 31 lipca 2007 r. do Sadu Polubownego ds. domen internetowych wptynat
pozew, w ktorym powdd zadat stwierdzenia, iz pozwany w wyniku rejestracji i uzywania dla
celéw gospodarczych domeny internetowej amica.pl naruszyl prawa powoda. Powod wnosit
rowniez o zasadzenie od pozwanego koszidw postgpowania, wraz z kosztami zastgpsiwa
prawnego w wysokosci 2.400 ztotych.

Powdd podkreslit, iz przedmiotowa nazwa domeny wykorzystywana jest przez osobe
trzecig za zgoda pozwanego do dziatalnosci o profilu identycznym z dziatalnoseia powoda.

Powdd powolal si¢ takze na przyshugujace mu prawo ochronne na znak towarowy
stowno-graficzny barwny ,, AMICA™.

Jako podstawe prawna swoich roszczen powod podat:

1. Zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych obowiazujace od
18 grudnia 2002 r. (Zasady rejestracji);

2. art. 43" kodeksu cywilnego (k.c.);

3. art. 51 art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (u.z.n.k.); ,

4, art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej (P.w.p.).

Powdd dodat, iz naruszenia wskazane w pozwie aktualizuja jego uprawnienia do
wystapienia do Sadu z roszczeniem o zaniechanie naruszenia jego praw w wyniku

zarejestrowania nazwy domeny przez pozwanego, zgodnie z § 14 Zasad rejestracji.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2007 r. pozwany wnidst odpowiedZ na pozew, w ktorej
wnosil m.in. o:

- oddalenie powddztwa w czgéei dotyczacej zadania stwierdzenia, Zze pozwany w
wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej amica.pl naruszyl prawa powoda jako
oczywiécie bezzasadnego oraz dotyczace roszczenia, kiore uleglo przedawnieniu;

- odrzucenie powodztwa w czesci dotyczacej zadania stwierdzenia, ze pozwany
w wyniku uzywania nazwy domeny internetowej amica.pl dla celéw gospodarczych naruszyt
prawa powoda oraz roszczenia o zaniechanie naruszenia praw powoda w wyniku
zarejestrowania ww. nazwy domeny internetowej; a w przypadku nieuwzglednienia
powyzszego wniosku — o oddalenie powddztwa w wyzej okreSlonym zakresie jako

oczywiscie bezzasadnego;



- przeprowadzenie rozprawy;

Na poparcie przedstawionych przez siebie zadan pozwany wskazal, ze powédztwo w
czesel dotyczacej roszezenia o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku uzywania
nazwy domeny internetowej amica.pl dla celéw gospodarczych oraz roszcezenia o zaniechanie
naruszenia praw powoda w wyniku zarejestrowania ww. nazwy domeny internetowe]
wykracza poza zakres zapisdw na sad polubowny dokonanych przez strony.

Podni6st takze, iz powdd nie jest uprawniony do powolywania si¢ na Zasady
rejestracji 1 utrzymywania nazw domen infernetowych przez NASK obowigzujace od 18
grudnia 2002 r., poniewaz od dnia 18 marca 2007 r. obowigzuja nowe zasady.

Ponadto stwierdzil, iz firmg powoda jest nazwa ,,AMICA Wronki Sp6tka Akcyjna”, a
w obrociec gospodarczym funkcjonuje wiele podmiotéw, w firmach ktorych wystepuje
element ,,Amica”.

Wedhug pozwanego dowody nie potwierdzajg istnienia umowy pomigdzy pozwanym a
MF Electronics ani uczesinictwa pozwanego W programie partnerskim
sellers.pl.

Fakt zarejestrowania spornej domeny okolo 7 lat przed wystapieniem powoda z
jakimikolwiek roszezeniami §wiadezy¢ ma natomiast o tym, iz rejestracia spornej domeny
przez pozwanego nie utrudniata powodowi dostepu do rynku.

Pozwany podkreslil tez, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tutejszego sadu
rejestracja nazwy domeny internetowej nie stanowl uzywania oznaczenia do odrdzniania
towaréw lub ushug w obrocie gospodarczym, a ocenie Sadu podlega sama rejestracja nazwy
domeny iniernetowej, a nie okolicznosci jej pdZniejszego uzywania.

Dodat takze, iz zamierzal wykorzystaé sporna nazwe domeny do oznaczenia
niekomercyjnego miedzynarodowego serwisu dla przyjaciol.

Wreszeie pozwany stwierdzil, iz roszezenie powoda uleglo przedawnieniu, poniewaz
pozwany zarejestrowal sporng domene w marcu 2000 r. Uplynal zatem zaréwno trzyletni
termin przedawnienia przewidziany dla roszczen z tytulu naruszenia prawa ochronnego do
znaku towarowego, jak 1 termin dochodzenia roszczef zwiazanych z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej oraz roszezen opartych na ustawie o zwalczaniu nicuczciwej

konkurencji.

Sad ustalil nastepujgcey stan faktyczny sprawy:

\at



Powdd prowadzi dzialalno$§¢ gospodarcza m.in. w zakresie wytwarzania sprzetu
gospodarstwa domowego 1 jego elementéw, dziatalnosci handlowej, sprzedazy hurtowe;
artykutow uzytku domowego 1 osobistego, sprzedazy detalicznej elektryeznego sprzetu
gospodarstwa domowego oraz artykutow radiowo-telewizyjnych.

Dowéd: odpis pelny z Rejestru Przedsigbiorcow dotyczacy powoda, stan na dzien 23
kwietnia 2007 r.

W dniu 12 Iutego 2007 r. pod adresem www.amica.pl prowadzony byt sklep
internetowy osoby trzeciej.

Na podstronie kontaktowej spornej strony internetowej na ten dzieh pod duzym
napisem AMICAPL. w gbémej czedei strony podane zostaly dane kontaktowe
przedsiebiorstwa osoby trzeciej. Na stronie tej wskazano tez dziesigé kategorii produktow
sprzedawanych za poérednictwem spornej strony. Sposréd nich trzy kategorie stanowily
artykuty AGD (,,do Zabudowy”, ,.Drobne”, ,,Wolnostojace™). Kolejne co najmniej cztery
kategorie stanowil sprzet RTV (,Audio”, ,,Car Audio”, . Telewizja”, ,,Video™). Strona
zawierata fakze liste produceniéw, kidrych artykuly sprzedawane byly za posrednictwem
sklepu. Firma powoda, oznaczona ,,Amica”, figuruje tam jako jeden z kilkudziesigeiu innych
producentdw.

Dowdd: wydruk strony internetowej www.amica.pl; stan na 12 lutego 2007 r.

Pozwany udosiepnial osobie trzeciej sporna domen¢ na podstawie programu
partnerskiego Sellers.pl.

Dowod: pismo do powoda, z dnia 2 marca 2007 1.

Partnerami osoby trzeciej we wskazanym programie moga by¢ tak osoby prowadzace
dzialalno$¢ gospodarcza, jak 1 jej nieprowadzace.
Dowéd: regulamin programu partnerskiego Sellers.pl
wzOr umowy o dzielo w ramach programu Sellers.pl dla oséb fizycznych

nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sad zwazyl, co nast¢puje:

W pierwszej kolejnodci Sad wyjasnia powody nieprzeprowadzania, wbrew wnioskowi

strony pozwanej, rozprawy. Wniosek ten nie zostal poparty analogicznym zadaniem strony

ey



powodowej. Za zbedne uznal wyznaczenie rozprawy takze Sad, w $wietle zebranego
materiafu dowodowego oraz niesprecyzowania przez pozwancgo okoliczno$ei, jakie miatyby
zosta¢ wyjasnione na rozprawie. Tym samym nie zaszta zadna z dwoéch przestanck

wyznaczenia rozprawy z art. 28 ust. 1 Regulaminu Sadu.

(Gdy chodzi o meritum sprawy, powdd w istocie wywodzi swoje Zadania z:

1. naruszenia praw ochronnych na znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p.),

2. czynu nieuczeiwej konkurencji (art. 51 art. 15 v.znk.) i

3. bezprawnego naruszenia prawa do firmy (art. 43'% k.c.).

Sad uznal roszczenie oparte na pierwszych dwodch ze wskazanych podstaw prawnych
za nieudowodnione. Stwierdzil natomiast bezprawne naruszenic przez pozwanego prawa
powoda do firmy w wyniku rejestracji domeny amica.pl.

W pierwsze) kolejnosci wyjasnione zostana motywy nicuwzgledniania przez Sad
zadan strony powodowe] opartych na P.w.p. i u.z.n.k.

Dla rozpatrzenia ewentualnych naruszen ustawy P.w.p. powod wykaza¢ musialby, iz
naruszenie polegato na uzyciu znaku towarowego przez pozwanego w obrocie gospodarczym.
Wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 296 ust. 2 P.w.p., zgodnie z ktérym naruszenie
prawa ochronnego na znak towarowy zachodzi jedynie wowczas, gdy polega na bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym. Nie jest wykluczone, iz okoliczno$é takg powédd bytby w
stanie udowodni¢ zebranym materiatem dowodowym. jesli postepowanie toczyloby sie
przeciwko wskazanej osobie trzeciej. Kognicja Sadu obejmuje jednak relacje pomiedzy
powodem a pozwanym. Powdd obowiazany byl zatem udowodnié, iz to pozwany uzywal
chronionego znaku towarowego w obrocie gospodarczym.

Powdd udowodnit co prawda, ze pozwany uczestniczyl w programie Sellers.pl. Aby
jednak Sad moégl uznaé, iz naruszenie prawa ochronnego przez pozwanego nastgpilo w
obrocie gospodarczym, pow6d powinien udowodnié, ze udostgpnianie osobie trzeciej spornej
domeny mialo miejsce w ramach prowadzonej przez pozwanege dziatalnosci gospodarczej.
Inaczej pojecie obrotu gospodarczego zrOwnane musialoby zostaé 2z  obrotem
cywilnoprawnym, co byloby zdaniem Sadu interpretacjq catkowicie bezzasadna.

Faktu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez pozwanego powdd jednak nie
udowodnil. Jak natomiast trafnie zauwazyl Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 17 lutego 2005
r., I CK 626/04, OSP 2005/12/148: ,,Niewykazanie przez uprawnionege z prawa ochronnego
na znak lfowarowy uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji

faktycznej objetej hipoteza art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.” Tym samym powdd nie mogt



powolywaé si¢ na naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy dla poparcia swoich
zadan.

7 tego samego powodu Sad nie moze przesadzié o zasadnodci roszezen powoda w
swietle u.z.nk. W pierwszych stowach art. 1 u.z.n.k. stanowi bowiem: ,,Ustawa reguluje
zapobieganie i zwalczanic nicuczeiwej konkurencji w dziafalnosei gospodarczej”. Jak
natomiast zostato juz wyzej stwierdzone, powo6d nie udowodnil, by pozwany prowadzil
dzialalno$¢ gospodarcza, a zatem Sad nie ma podstaw do uznania, iz mi¢dzy powodem a
pozwanym istnieje lub istnial jakikolwiek stosunek konkurencji. Nie jest wige tez whadny

dokonac analizy zebranych fakiow w $wietle u.z.n.k.

Sad stwierdzil natomiast, zc udostgpniajac domeng¢ www.amica.pl osobie trzeciej
pozwany bezprawnie naruszyt prawo powoda do firmy. Uznal tym samym roszczenia powoda
wynikajacych z art. 43'° k.c. za zasadne.

Rozsirzygniecie w tej materii oparte jest na nastepujacych przestankach. Firma
przedsiebiorcy stanowi jego oznaczenie na danym rynku. Pelni zatem funkcje
indywidualizujaca przedsicbiorce w stosunkach obrotu. Stad szezegdlnie duZe znaczenie tej
cze$cli nazwy, ki6ra ma charakter wyrdzniajacy. W przypadku firmy powoda owym
clementem wyrézniajacym jest wiasnie sporne stowo ,.amica”.

Dla oceny naruszenia nie ma znaczenia istnicnie w Polsce kilku firm o tej samej
nazwie. Nie dzialaja one bowiem na tym samym rynku produktowym co strona powodowa i
nie ostabiajq funkcji indywidualizujacej jej firmy w tych stosunkach obrotu, w ktdre powdd
wchodzi. Rozstrzygnigcie Sadu mogloby by€ wige inne, jesli strona pozwana udostepnilaby
domene do uzytku przedsiebiorcy dzialajacego na innym rynku produktowym niz strona
powodowa, o ile nie dosztoby w ten sposéb do ostabienia funkeji indywidualizujacej firmy
powoda. Tak samo mogloby by¢, jesli w wyniku rejestracji powstalby na spornej stronie
.miedzynarodowy serwis dla przyjaciol”, zgodnie z deklaracjami strony pozwanej. Dla Sadu
kwestia kluczowa nie bylo tez to, ze pozwany udostgpnil sporng domene osobie trzeciej,
ktorej zakres dziatalnoéci pokrywa sie w duzej mierze z rynkiem strony powodowej. W
innych okoliczno$ciach, gdyby osoba trzecia za posrednictwem sklepu dostepnego w spornej
domenie prowadzila sprzedaz jedynie artykutéw produkowanych przez stron¢ powodowsa, do
bezprawnego naruszenia prawa do firmy mogloby nie dojs¢. Staloby si¢ tak wtedy, kiedy
gtéwna dziatalno$¢é powoda na rynku wyzszego rzedu (produkeji sprzetu AGD) uzupeiniana
bylaby jedynie dziatalnoscia pozwanego na rynku nizszego rzedu (sprzedazy sprzgtu AGD), z

korzyécia dla powoda.



W rozstrzyganej sprawie powiazanie spornej nazwy domeny z trescia strony
internetowej w tej domenie w lutym 2007 r. rodzi wrazenie, iz strona powodowa, we
wspolpracy ze sklepem osoby trzeciej, zajmuje si¢ rowniez dystrybucja produktéw swojej
konkurencit. Umieszezenie pod szyldem ,,amica”, ktdry w kontekscie wyrobdw AGD t RTV
kojarzy sie w Polsce jednoznacznie z firma powoda, sklepu zajmujacego si¢ réwniez
dystrybucja produkidw jego konkurentdw stanowi whadnie istotg bezprawnej ingerencji w
indywidualizujacy charakter firmy powoda. Skuteczne erga omnes prawo powoda do firmy
przejawia¢ si¢ musi tym, by powodd moégt sie przeciwstawic tego typu dziataniom oséb
trzecich.

Wyjasnienla wymagajg tez przyczyny niewzigcia pod uwage przy rozstrzyganiu
sprawy zarzutéw i argumentow formalnych przedsiawianych przez pozwanego.

Najistotniejszym z nich jest zarzut przedawnienia. Nie zastuguje on na uwzglednienie,
poniewaz powdd udowodnil, 17 naruszenie jego prawa do firmy w wyniku rejestracji nazwy
domeny miato miejsce jeszcze w polowie lutego 2007 r. To ta okoliczno$é ma znaczenie dla
sprawy, nie za$§ kwestia tego, kiedy domena zostala zarejestrowana. Pdjscie tropem
rozumowania zaprezentowanego przez pozwanego prowadziloby do odmowienia ochrony
osobom trzecim przed naruszeniami dokonywanymi przez abonentdw, ktorzy po uplywie
pierwszych {trzech, picciu, czy nawet dziesicciu lat uzywania domeny w sposéb
nienaruszajacy ich praw zaczeliby uzywacé jej ze szkoda dla podmiotéw takich jak powdd w
niniejszej sprawie. To co sugeruje pozwany oznacza, ze Sad powinien odmowié im ochrony,
poniewaz. od rejestracji uptynalby dhuzszy odcinek czasu niz okres przedawnienia odno$nych
roszezen. Wniosek taki nie moze znalez¢ poparcia Sadu.

Drugi z istotnych zarzutow proceduralnych dotyczy faktu, iz § 18 Zasad rejestracji i
utrzymania nazw domen internetowych obowiazujacych od 18 grudnia 2002 r., ktore
obowiazywaly w chwili bezprawnego naruszenia praw powoda do firmy, nakazuje Sadowi
wziecie pod uwagg jedynie faktu rejestracji domeny. Wniosek, ze Sad rozstrzygajac sprawg
zignorowa¢ powinien sposob uzywania spornej domeny jest jednak niedopuszczalny z
nastgpujacych przyczyn. Rola Sadu, wyraZnie wskazang w Zasadach rejestracji, jest ocena
naruszenia przez abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, nie za$
poprzez sam fakt rejestracji. Wynikiem rejestracji jest za§ whasnie sposéb uzywania domeny
internetowej. Ograniczenie kognicjii Sadu jedynie do momentu rejestracii prowadziloby
natomiast do konieczno$ci odmowy udzielenia ochrony wszystkim osobom trzecim, poniewaz
w chwili rejestracji nie wiadomo jeszeze, w jaki sposdb domena bedzie uwzywana przez

abonenta, czyli co bedzie wynikiem rejestracyi.



Ostatnim zadaniem pozwanego, kiore nie znajduje akceptacji Sadu, jest wniosek
dotyczacy odrzuceniu powodziwa w czesei dotyczacej, jakoby zawartego w pozwie, zgdania
zaniechania naruszenia praw powoda w wyniku zarejestrowania nazwy domeny internetowe;j.
Sad zwraca uwage na to, iz wniosek pozwanego wynika z nadinterpretacji zadan powoda.
Powdd w pozwie zadal stwierdzenia naruszenia jego praw w wyniku rejestracji domeny, nie
za$ zaniechania naruszenia. Wskazal jedynie, Ze naruszenia opisane w pozwie ,,aktualizuja”
jego uprawnienia do wystapienia do Sadu z roszczeniem o zaniechanie naruszenia jego praw
w wyniku zarejestrowania nazwy domeny przez pozwanego. Innymi stowy wyrazit opinig, iz
takie uprawnienie, prowadzace do wszczecia postegpowania mediacyjnego, mu przystuguje.
Nie oznacza to jednak, iz powdd z owego uprawnienia skorzystal. 7 jego dziatan
procesowych wysnu¢ mozna wreez jednoznaczny wniosek, 1z od poczatku postgpowania
zamiarem powoda bylo rozstrzygnigcie sprawy przez arbitra w drodze postepowania
arbitrazowego, nic za§ mediacyjnego. Sad natomiast nie jest uprawniony do spekulowania na
temat zadania zaniechania naruszenia praw powoda w wyniku zarejestrowania nazwy domeny
internetowej wowezas, kiedy nie zostalo wyraZznie przedstawione przez powoda, a jego
postgpowanie przeczy temu, by przedstawienie takiego zadania bylo chociazby jego

zamiarem.

W zakresie kosziow postgpowania powdd udowodnit dokumentami zataczonymi do
akt sprawy uiszczenic oplaty kancelaryjnej i wpisu od pozwu. W tym zakresie Sad
rozstrzygnatl zgodnie z wnioskiem strony powodowe], na podstawi art. 35(2) Regulaminu
Sadu. Powod, wbrew wyraZznemu obowigzkowl cigzacemu na nim zgodnie z art. 35(1)
Regulaminu, nie zalaczyl jednak do zgloszenia kosztéw dokumentéw potwierdzajacych
poniesienie kosztow zastgpstwa 1 pomocy prawnej. Tym samym Sad nie ma podstaw, by
kierowa¢ si¢ wnioskami strony powodowej przy ustalaniu ,;rozsadnych kosztow zastepstwa”,
do ktérych zwrotu, na mocy art. 35(2) w zw. z art. 35(1) Regulaminu Sadu, uprawniona jest
strona wygrywajaca spdr. Przy ustaleniu poziomu rozsadnych kosztoéw w sprawie Sad uznat
zatem za stosowne odniesienie si¢ do przepiséw rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 28 wrzednia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz.U. 2002 nr
163 poz. 1348, ze zm.). Na tej podstawiec Sad wzial pod uwage, po pierwsze, § 5
rozporzadzenia, kidre nakazuje w sprawach w nim nieokreslonych przyjaé za podstawe
stawk¢ w sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju. Najbardziej zblizona do niniejszej

kategoria spraw zostata wskazana w § 11(1)(2) rozporzadzenia. Odnosi si¢ on do spraw o



ochrone ddbr osebistych i ochrong praw autorskich, dla ktdrych stawka minimalna wynosi
360 zt. Po drugie, w trakcie postgpowania rozpoznawczego strona powodowa wniosla dwa
pisma. Nie zostala przeprowadzona rozprawa ani dokonane dowody inne niz z dokumentow.
Biorge pod uwage naklad pracy adwokata, charaktier sprawy i wkiad pracy adwokata w
przyczynicnie si¢ do jej wyjasnienia i rozstrzygnigcia Sad ustalit oplate w wysokoScl

dwukrotno$ei stawki minimalne), Yacznie 720 z1.

Majac powyzsze na uwadze, Sad orzek? jak w sentencji.
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