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Wyrok Sadu Polubownego
Wydany w dniu 17 wrzesnia 2009 roku w Krakowie

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

Po rozpoznaniu sprawy z powddztwa:
International Personal Finance ple, City Office Park, Meadow Lane, Leeds LS115BD
Wielka Brytania, reprezentowany przez mec. Tomasza Targosza, Pawla Podreckiego,
Beat¢ Matusicwicz Kulig z Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna sp. j. ul.
Krilowej Jadwigi 170, 30-212 Krakow
przeciwko nozwanej:

o stwierdzenie naruszena przez pozwancgo w wyniku rejestracji nazwy domeny
<prowident.pl> praw powoda

na podstawie zapisu na Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej lzbie
Informatyki i Telekomunikacji z dma 2 lutego 2009r. - przez powoda i z dnia 26 marca 2009 -
przez pozwanego, zgodnie z Regulaminem Sadu Polubownego do spraw Domen
Internetowych przy Polskiej 1zbie Informatyki i Telekomunikacji

orzeka
l. i pozwana w wyniku rejestrac)l nazwy domeny <prowident.pl>
naruszyla prawa powoda International Personal Finance ple
2. zasadza od pomwanej na rzecz powoda International Personal

Finance ple kwotg 3200 ( slownie: trzy tysigee dwiescic) zlotych tytulem zwrotu
kosztow postepowania.



UZASADNIENIE

Przebieg postgpowania

W dniu 30 stycznia 2009 r. zostal zlozony przez International Personal Finance ple

(Powad™) wniosek przedprocesowy o wszczgeie postepowania przed Sadem Polubownym do

spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki 1 Telekomunikacn przeciwko

{ .Pozwana). W dmu 2 lutego 2009 roku zgodnie z art. 9 Regulaminu zapis

na Sad Polubowny podpisal powéd a w dniv 24 marca 2009 pozwany (data wplywu do Sgdu
26 marca 2009). W dniu 25 maja 2009 r. do Sadu Polubownego wplynat pozew. W pozwie
powod zazgdal stwierdzenia, ze pozwana w wyniku rejestracj nazwy domeny <provident.pl >

naruszyla prawa Powoda.

W uzasadnieniu pelnomocnik Powoda podnidsl, ze:

1) Powdd jest migdzynarodowg firmg sekiora finansowego dzialajacqg w Polsce

poprzez swojg spolke zalezng Provident Polska SA. i oferujgea swoje uslugi
finansowe pod oznaczemem PROVIDENT. Od 1997 rozszerzyla swoja
dzialalnosc na Polske i co najmniej od tej pory nazwa PROVIDENT jest uzywana
przez powoda na obszarze Polski. Firma specjalizuje si¢ w udzielaniu w domu
Klienta pozyezek gotowkowych.

Powdd jest podmiotem uprawnionym z praw ochronnyeh na znaki towarowe
znamienne elementem Provident w tym znak towarowy Provident Polska
zploszony jako znak krajowy chroniony za nr R-193278, znak towarowy Provident
International zgloszony do ochrony w Polsce w trybie porozumienia madryckiego
chroniony za nr MAD 0731549, Wspélnotowy Znak Towarowy slowny Provident
chmpimw zanr CTM 00 1524024 oraz za nr CTM 004683355 dla towardw/ustug
takich m.in. . jak réznego rodzaju ustugi finansowe.

Pelnomocnik poweda zarzuci! Pozwanei, i2:

3) Pozwana dokonata rejestracji na swoja rzecz domeny provident.pl i korzysta z tej

domeny dla celdw identyfikac)i serwisu internetowego swojego przedsigbiorstwa i
udostepniania w tym serwisie uslug pochodzgeych od siebie uslug w zakresie

m.in. posrednictwa na warunkach zblizonych do agencji w nawigzywaniu umow o
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4)

finansowe.

uslugi finansowe. Pozwana posluguje sie takze oznaczeniem Prowident takze w
szacie graficznej serwisu. Serwis sklada si¢ ze strony gldwne] oraz podstron
bedacych zbiorem odestan do serwiséw internetowych réznych przedsiebiorcow
oferujgeych  ustugi finansowe.  Pozwana czerpie korzysci finansowe z
funkcjonowania prowadzonego przez siebie serwisu filtrujge przy jego uzyciu ruch
sieciowy kierowany do podstron wspomnianych przedsiebioredw i uzyskujge z
tego tytulu wynagrodzenie prawdopodobnie za podrednictwem serwisu ZANOX.
Dzialanie pozwanej polegajace na stosowaniu w  obrocie oznaczenia
PROWIDENT wskazujgcego bliskie podobiefistwo z oznaczeniem PROVIDENT
wezesnie] uzywanym przez powoda oraz chronionego na jego rzecz jako znaki
towarowe stanowi:

- naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe nr R-193278 1 nr MAD 0731549
polegajace na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego
do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow,
siwarzajace ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad

- naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe nr CTM 001524024 oraz CTM
004683355 poprzez uzywanie oznaczenia podobnego do chronionego znaku
towarowego w odniesieniu  do identycznych wuslug stwarzajgce rvzyko
wprowadzenia odbiorecow w blgd

- czyn mnieuczciwej konkurencji polegajacy na  stosowaniu  oznaczenia
stwarzajacego nicbezpicczenstwo wprowadzania klientdow w blad co do
pochedzenia uslug

- czyn nieuczeiwej konkurencji polegajgey na sprzecznym z prawem i dobrymi
obyczajami wykorzysianiu renomy powoda oraz pochodzacych od niego ushug

finansowych

W dniu 22 czerwea 2009 r. pozwana zlozyla odpowiedz na pozew, w ktérym podniosla, iz;
1) Domena Prowident.pl nie zostala zalozona po to aby w chociazby najmniejszym stopniu
utozsamiac si¢ z markg Provident.

2) Gléwna tematyka strony sa Programy Partnerskie a nie jak stwierdza Powod ushugi

3) Pozwany doskonale wiedzial , ze domena provident. pl istniala juz wezeéniej i ze w 2008
roku sam za posrednictwem Firmy ( pozwana nie podaje jakiej — albo ZANOX albo
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Provident Polska). zapraszajac mnie do programu wyrazil zgode na reklamowania swoich
produkiéw na stronie prowident.pl

Jednoczesnie pozwana wyrazila wolg zawarcia ugody w zamian za pokrycie przez
powoda catkowitych kosztéw jej utrzymywania, pozycjonowania oraz reklamy od poczatku
istnienia serwisu tj, od 12.11.2006, ceng pozostawiajgc do ustalenia przez powoda.

W dniu 1 lipca 2009 roku zostala przeslana do stron informacja o zgodzie arbitra.
W dniu 16 lipca 2009 r, Sad kierujac si¢ zgtoszona w odpowiedzi na pozew wola zawarcia
ugody wyznaczyl 14 dniowy termin na przeprowadzenie rozméw ugodowych pomiedzy
Stronami i ewentualne przedstawienie Sadow: projektu ugody.

Zgodnie z art.3] Regulaminu Sgdu Polubownego ,W kazdym momencie
postepowania arbitrazowego strony moga zawrzeé ugode przed Arbitrem, ktory potwierdzi
zawarcie ugody podpisujge, wspélnie ze stronami, jej tekst. Ugoda zostanie przekazana
Sadowi oraz stronom w oryginalach. Kopig ugody Sad niezwlocznie przekaze NASK”

W pismie procesowym powoda ktére wplynelo do Sadu w dniu 23 lipca 2009 r.
powdd poinformowal o rozpoczeciu przez strony rozmdw ugodowych i wnidsl o przediuzenie
terminu do dnia 17 sierpnia 2009 r. na ich przeprowadzenie i ewentualne przedstawienie

projektu ugody

W odpowiedzt na powyzszy wniosek dniu 3 sierpnia 2009 Sad przediuzyt termin do
przeprowadzenia rozmbw ugodowych do dnia 17 sierpnia 20009.

W tym samym dniu tj. 3 sierpnia 2009 r. pozwana przeslala informacje ., iz powod w
wiw sprawie jedynie skontaktowal si¢ ze mng i nic nie wspominal o jakiejkolwiek ugodzie.
Jako gléwny powod przesuniecia terminu wskazal jedynie fakt iz w okresie wakacyjnym
zaden z jego pelnomocnikéw nie moze zajgc sig sprawg. Jednoczednie oéwiadezam iz powod
do dnia dzisicjszego tj, 03-08-2009r nie przedstawil mi jakiejkolwiek ugody, w zwiazku z
czym wniosek powoda uwazam za bezzasadny™.

W zwigzku z mieprzedstawieniem w wyznaczonym terminie propozycji ugodowych

Sad wezwal Strony do zajgcia ostatecznego stanowiska do dnia 25 sierpnia 2009 roku.

W dniu 25 sierpnia 2009 roku przestane zostalo przez powoda pismo procesowe
ustosunkowujgce si¢ do odpowiedzi na pozew. Jednoczesnie powdd wnidsl o przediuzenie
terminu  dla ustosunkowania si¢ do zarzutdéw) pozwanego jakoby powod zapraszajge

pozwanego do programu wyrazit zgode na reklamowanie jego produktéw na stronie
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Pozwany pozostawil wezwanie Sadu bez odpowiedzi.

Sad odmdwil powodowi dalszego przediuzania terminu. Sad powolal sig na przedmiot
postepowania arbitrazowego polegajgeego na stwierdzeniu czy w wyniku rejestracyi domeny
doszlo do naruszenia prawa. Stad tez kolejne przediuzenia terminu mogg prowadzic jedynie
do przewlekania postepowania arbitrazowego, ¢czemu zgodnie z art, 23 ust, 2. Regulaminu
Sadu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT, nalezy przeciwdziala¢. Zgodnice z art.
29 ust. 1 Regulaminu Sgd w dniu 2 wrzeénia 2009 zamknat postepowanie rozpoznaweze.

Sad zwaikvl co nastepuje

Z zebranego materialu dowodowego w sprawie jednoznacznie wynika, iz poprzez
rejestracje | uzywanie domeny, prowident.pl pozwany dopuscil si¢ czynu nieuczeiwej
konkurencji w stosunku do powoda oraz naruszyl prawa ochronne na znaki towarowe
PROVIDENT przystugujace powodowi. W szczegdlnogei, rejestracja domeny prowident.pl
przez pozwanego stanowi czyn, wprowadzajacy w blad odbiorcow poprzez skojarzenie
z zarejestrowanym znakiem towarowym wykorzystywanym w wieloletniej dzialalnosci
gospodarcze] powoda.

Zpodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. = Prawo wlasnosci
przemyslowe], naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym
uzywaniu w zyciu gospodarczym znaku podobnego do zargjestrowanego znaku towarowego
w adniesienin  do towardow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad. Ze wzgledu na fakt, iz warstwa przedmiotowa naruszenia
dotyczy rejestracji domeny internetowej wykorzystujacej oznaczenie podobne do tepo
stospowanego w obrocie przez Powoda, decydujgce znaczenie dla rozstrzygnigeia odgrywac
bedzie zbieznosé nazwy PROWIDENT wykorzystanej przez Pozwanego z zarejestrowanymi
znakami tawurﬁw}rmi. z ktérych prawa ochronne przystuguja Powodowi.

Powad wskazal w pozwie, i jest uprawniony z praw ochronnych na znak towarowy
PROVIDENT POLSKA zgloszony jako znak krajowy, chroniony za numerem R-193278.
znak towarowy PROVIDENT INTERNATIONAL zgloszony do ochrony w Polsce w trybie
porozumienia madryckiego, chroniony za numerem MAD 0731549 oraz Wspélnotowe Znaki

Towarowe slowne PROVIDENT chronione za numeérem CTM 001524024 oraz CTM
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004683355, Z analizy zalaczonych do pozwu dokumentow, wynika 1z znak PROVIDENT
Polska zostal zarejestrowany jako znak slowno-graliczny, natomiast prawa ochronne na znak
PROVIDENT INTERNATIONAL obejmuja slowne powielanie oznaczenia, przy
wykorzystaniu standardowych znakow., W zakresie Wspolnotowych Znakow towarowych,
znak PROVIDENT chroniony za numerem (01524024 zostal zarejestrowany jako znak
stowny, podczas gdy znak PROVIDENT chroniony za numerem 004683355 ma charakter
znaku graficznego. Ze wzgledu na fakt, iz przedmiotem naruszenia w sprawie jest
zarcjestrowanie przez Pozwanego domeny internetowe] prowidentpl, bezprawnos¢
wskazanego dzialania, z punkty widzenia normy z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo
wlasnosei przemyslowej odnosié si¢ bedzie przede wszystkim do uzycia w zZyciu
gospodarczym znaku podobnego do Wspolnotowego Znaku Towarowego PROVIDENT,
chronionego za numerem 001524024.

Nazwa Provident, ze wzgledu na wieloletnia dzialalnos¢ miedzynarodowg Powoda,
prowadzong takze na terytorium RP stanowi znak rozpoznawalny i jednoznacznie kojarzony
przez odbiorcow z szerokorozumianymi ushlugami finansowymi . obgjmujacymi m.in.
dzialalnos¢ kredytowa. Zaréwno znak slowno-graficzny PROVIDENT POLSKA jak i znak
stowny oraz znak graficzny PROVIDENT jest w powszechne] swiadomosci utozsamiany
wylgeznie z dzialalnoscia prowadzong przez Powoda pod taka markg. Odnosi sie to zarbwno
do charakterystycznego znaku graficznego PROVIDENT, jak i samej nazwy, ktdra nie
posiada w jezyvku polskim odrebnepgo znaczenia i nie jes| powszechnie wykorzystywana w
obrocie gospodarczym. Zgodnie z pogladem Sgdu Najwy2szego wyrazonym m.in. w wyroku
z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt.: IIl CSK 300/06), elementy graficzne nie odgrywaja
znaczenia odrozniajgcepo w przypadku slownych znakoéw towardw, w zwigzku 2z czym
zmiana w warstwie wizualne] nie bedzie wplywaé na ocene naruszenia praw ochronnych
przyslugujgeych uprawnionemu,

W tym zakresie nie bgda odgrywaé zasadniczego znaczenia prawnego roznice w
graficznym przedstawieniu nazwy PROWIDENT na stronie Pozwanego, gdyz z punktu
widzenia rejestrac)i domeny, ocenie podlega¢ bgdzie same podobienstwo do warstwy slownej
chronionego znaku towarowego PROVIDENT. Z tego punktu widzenia rozwazy¢ nalezy,
czy nazwa PROWIDENT meoZe byc traktowsana jako oryginalne oznaczenie produktow, nie
zwigzane bezposrednio z funkcjonowaniem Powoda. Z materialu dowodowego oraz
przedstawionych przez Powoda danych wynika, iz nazwa PROWIDENT nie stanowi
okredlenia wystepujgeego orvginalnie w  jezyku polskim ami nie byla 1 nie jest

wykorzystywana do dzialalnoser finansowej zbieinej z dzialalnoscig prowadzona przez
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Powoda na terytorium RP. W ocenie Sadu, w tym zakresie, nie moie by¢ ona traktowana jako
termin o pochodzeniu oryginalnym nie zwigzanym z rozpoznawalnoscig marki PROVIDENT
wykorzystywanej przez Powoda.

Brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo wilasnosci przemyslowe] wskazuje, iz
bezprawnosé¢ wykorzystania w dzialalnosci gospodarczej znaku podobnego odnosi sie do jego
uzycia w stosunku do towardow identycznych lub podobnych. W tym zakresie ocenie
podlegatby m.in. sposdb wykorzystania zarejestrowanej domeny prowident.pl oraz rodzaj
ustug Swiadczonych za jej posrednictwem. Sad na podstawie zalaczonego materialu
dowodowego oraz posiadanych informacji przyehyla sie  jednak do  stanowiska
zaprezentowanego przez pelnomocnika Powoda, zgodnie z ktorymi znaki towarowe Powoda
powinny zosta¢ uznane za posiadajace charakter znakéw renomowanych. Fakt ten, wynika
m.in. z powszechnej rozpoznawalnosci znaku wérdéd odbiorcéw oraz jego odniesienia do
rodzaju i jakosci uslug $wiadczonych przez Powoda. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy,
dzialaniem bezprawnym jest uzywani¢ w obrocie pospodarczym znaku identycznego lub
podobnego do renomowanego -znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesienin do
jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienaleing
korzysc lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego.
Nalezy przychyli¢ sie¢ do argumentacji Powoda, zgodnie z ktérg stopied podobienstwa
znakow powinien opierac si¢ na zestawieniu wzajemnych podobienstw 1 rézni¢, ocenianych
z perspektywy przecigtnego odbiorcy. W opinii Sadu, pordwnaniu brzmienia nazwy
PROWIDENT wykorzystywane] przez Pozwanego ze Wspolnotowymi Znakami
Towarowymi PROVIDENT chronionymi za numerem CTM 001524024 oraz CTM
004683355 wskazuje, 1z sg to znaki zbiezue w warstwie fonetycznej, zgodnie z zasadami
prawidlowej wymowy jezyka polskiego. Element rozréiniajgcy wskazane oznaczenia —
poshizenie si¢ przez Pozwanego literg ,,w" zamiast litery ,v" stosowanej w oznaczeniach
Powoda me ma dostatecznego waloru rozrozniajgecego z punktu widzenia przecigtnego
odbiorcy. Analiza wynikow uzyskanych po wpisaniu hasla PROWIDENT do wyszukiwarek
internctowych wskazuje , iz bardzo czgsto stanowi ona rezultat blednego umieszczenia w
tresci strony nazwy PROVIDENT.

W ocenie Sgdu, uzasadniony jest poglad Powoda zgodnie, z ktérym w praktyce obrotu
gospodarczego moze dochodzi¢ do sytuacji, w ktérej nazwa PROWIDENT bedzie mylnie
kojarzona przez odbiorcéw jako lokalna wariacja nazwy PROVIDENT, wskazujgca na
tozsamos¢é podmiotow prowadzacych dzialalnoéé przy ich wykorzystaniu. Rejestracja

domeny prowident.pl stanowi probe wykorzystania renomy Powoda oraz powszechne
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rozpoznawalnosci jego oznaczen handlowych dla zwrécenia uwagi na wlasng dzialalnosé |, co
spelnia kwalifikacje czynu z art. 296 ust 2 pkt 3 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowe;.
Ponadto, w kontekscie dzialalnosci prowadzonej na stronie Pozwanego uzycie znaku
podobnego musi byé takze traktowane jako dzialanie szkodliwe z punktu widzenia interesdw
Powoda, ze wzgledu na reklamowanie podmiotéw prowadzgeych m. in. dzialalnosé na rynku
finansowym. Odbiorca nie majacy swiadomosci sytuacji prawne) zwiazane] z wyslepowaniem
w obrocie oznaczerin PROWIDENT oraz PROVIDENT moze odnies¢ mylne przekonanie
o tozsamosci ushug konkurencyjnych z ushugami swiadczonymi przez Powoda. Moze to takze
wplywac na powszechng $wiadomos¢ jako$é ustug swiadczonych pod nazwg PROVIDENT,
w przypadku skorzystamia z oferty reklamowej zamieszczonej za posrednictwem domeny
prowident.pl. Prawdopodobienistwo takich efektéw jest tym wigksze, iz zgodnie z materialami
zaprezentowanymi przez Powoda, dzialalnod¢ Pozwanego prowadzona za posrednictwem
domeny prowident.pl jest skierowana m.in. uslugami finansowymi tego samego rodzaju co te
Swiadczone przez Powoda. OkolicznoSci le uzasadniajg przyznanie Powodowi ochrony
prawnej z art. 296 ust. 2 pkt 3.

W opinii Sadu do naruszenia praw ochronnych Powoda doszlo juz w momencie
zarejestrowania domeny internetowej przez Pozwanego, gdyz dziatanie 1o stanowilo celowe
wykorzystanie renomy 1 rozpoznawalnosci znakéw towarowych Powoda. Poiniejsza
dzialalno$¢ Pozwanego, obejmujaca w szezegélnosci wykorzystywanie domeny do
zamieszczania reklam konkurencyjnych uslug finansowych potwierdza, iz naruszenie bylo
zwiazane z praktyka zycia gospodarczego, w zwiagzku z czym nalezy je kwalifikowaé
z punktu widzenia przepiséw ustawy — Prawo wlasnodei przemyslowej. Okolicznosé, iz
dzialalnos¢ Pozwanego za poSrednictwem domeny prowident.pl rozpoczela sie w 2006 r. ,
przemawia za uznaniem, 1Z w momencie rejestracjii domeny mial on Swiadomosé
wyslgpowania w obrocie nazwy PROVIDENT oraz pozycji rynkowej Powoda w zakresie
ustug finansowych, co wskazuje na $wiadome wykorzystanie tych atrybutdw dla celow
wlasne) dzialalnosci gospodarcze;. W opinii Sadu przemawia to. za uznaniem argumentdw
Powoda wskazujacych na zla wiare po stronie pozwanego w momencie zarejestrowania
domeny prowident.pl.

Zdaniem Sadu, dzialalnie Pozwanego stanowi takze naruszenie dobr osobistych
Powoda, do kidrych, zaliczy¢ nalezy nazwg domeny internetowej, wykorzystywanej w swojej
dzialalnosci gospodarczej, Na zasluguje poglad, podzielany w  dotychczasowym
orzecznictwie sgdu, zgodnie, z kiérym domena internctowa stanowi dobro osobiste zwiazanc

z identyfikacjg osoby, wéwezas, pdy jg indywidualizuje. Nazwa domeny internetowe] stanowi
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w obecnyeh czasach jedno z najwazniejszych kryteridw wyrdzniajgeych dany podmiot, w
zwigzku z czym zasadne jest stosowanie podobnych regul jak w przypadku ochrony
psendonimu osoby Nzverne] czy nazwy firmy (ktore w tym przypadku jest w prawie
niezmienionym ksztalcie wykorzystana w nazwie samej domeny).

Wskazana powyze] argumentacja potwierdza, iz nazwa PROVIDENT jest w sposéh

jednoznaczny kojarzona z dzialalnoscig prowadzong przez spolke zalezna Powoda, a ryzvko
zbieznosci oznaczer, jest w tym przypadku minimalne, ze wzgledu na Zrédlo pochodzenia
nazwy PROVIDENT, wykorzystywane] takze do swiadezenia uslug na terenie RP. Zgodnie
7 brzmieniem art. 24 §1 kodeksu cywilnego, w przypadku bezprawnego naruszenia
uprawniony moze zgdac ochrony prawnej. Osoba prawna moze lakze domagaé sie ochrony
dobr osobistych, ze wezgledu na brzmienie art. 43 kodeksu wskazujacego na odpowiednie
stosowanie przepisow odnoszacych sie do ochrony dobr osobistych osob fizyeznyceh.
W opinii Sadu. bezprawno$¢ czynu Pozwanego wynika takze, z wypelnienia znamion czynu,
0 ktorym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe]
konkurencji (Dz. UL Z 1993 r. Nr.47 poz. 211 ze zm.). Poprzez uzycie domeny prowident.pl,
Pozwany stwarza wrazenie, iz ustugi reklamowane za jej posrednictwem sa bezposrednio
powigzane z dziatalnoscia Powoda, co moze wprowadzaé w btad odbiorcow, ze wzgledu na
podobienstwo oznaczen identyfikujaeych. Zachowanie takie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji, gdyz w sposéb nieuprawniony narusza interes Powoda, wplywajac na jego
sytnacje tynkows oraz opinie co do jakosci swiadczonych ustug. Naruszenie praw
ochronnych do znakow towarowych Powoda bedacych przedmiotem ochronny prawne
uzasadnia powyzszq kwalifikacje, wskazujac na bezprawnosé samego zarejestrowania przez
Pozwanego domeny prowident.pl

W opinii Sadu wykorzystywanie oznaczenia prawie identycznego do nazwy
PROVIDENT stosowanej przez Powoda jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyz,
szezegdlnie w dzialalnosei internstowe] przyczynia sie do nieuprawnionego wykorzystania
renomy Powoda dla zwigkszenia atrakcyjnosci oferty reklamowej Pozwanego. Podzielié
nalezy stanpwisko. iz wykorzysiywanie domen prawie identycznyeh do tych
wykorzystywanych przez znaczace podmioty rynkowe, stanowi pribe wykorzystana
zainteresowania, zwigzanego z okreslonymi ustugami 1 ma na calu przejecie czgsel z wejéé
na serwis oryginalnego podmiotu. Poprzez wykorzystanie nazwy PROWIDENT, kiora, jak
zostalo juz wczesniej wskazane, moze zosta¢ potraktowana jako lokalna odmiana nazwy
PROVIDENT, istnieje duze prawdopodobienstwo, iz czeéé uzytkownikdw odwiedzi strone

Pozwanego, 2 preekonamem, 12 zamieszezone na nig) informacje pochodza. lub sa zwigzane z
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funkcjonowaniem Powoda. Mozliwe sg takze sytuacje, w Kiore] ezesé ruchu internetowego
bedzie rezultatem blednego wpisania przez uzytkownikow nazwy PROVIDENT — uzycia
litery ,w" zamiast .v" z intencjg odwiedzenia strony dotyczace] dzialalnesel Powoda na
terenie RP. Tego rodzaju dzialania musea byé oceniane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami
i stanowigce czyny nieuczeiwej konkurencii, przykladowo stypizowane w art. 3 ust. 2 ustawy
o zwalezaniu nienczeiwe] konkurencii.

Zastosowanie powyZsze] regulacji, jest zdaniem Sadu uzasadnione, ze wzgledu na
brzmienie jej art. 2 . wprowadzajacego definicje przedsigbiorey dla potrzeb jej zastosowania.
Zgodnie z trescig przepisu, przedsigbiorcami sa osoby fizyczne. osoby prawne oraz jednostla
organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, kiore prowadzac chociazby ubocznie
dziadalnos¢ zarobkowg [ub zawodows uczesinicza w  dzialalnoSci  gospodarczei.
W rozumiemiu ustawy. kwalifikacia czynu Pozwanego jako czynu nieuczciwej konkurencii
nie jest zatem uzalezniona od spelnienia przestanki dokonania jej w ramach prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, stanowiqcej gléwne Zrddlo jego zarobkowania. Uwzgledniajac
dotychezasowy charakter uslug swiadezonych za posrednictwem domeny prowident.pl nalezy
zalozyC, 12 zostala ona zargjestrowana i jest wykorzystywana w celu zarobkowym, co
uzasadnia stospwanie przepisow ustawy o zwalezaniu nieuczciwej konkurencji.

Na rozstrzygnigcie Sgdu mialo takze wplyw stanowisko Pozwanego przedstawione
odpowiedzi na pozew z dnia 22 czerwea 2009 r. Dla oceny prawnej dziatan Pozwanego nie
ma znaczenia okolicznosé, iz Powad mial §wiadomodé funkcjonowania zargjestrowane;
domeny prowident.p! przed wniesieniem pozwu. W przypadku stwierdzenia bezprawnych
dziglann wymierzonych w interesy podmiotu prowadzacego dzialainoéé gospodarcza, maze on
zadac ochrony | podejmowag stosowne kroki prawne w kazdym czasie, uwzgledniajac jedymie
terminy przedawniemia roszezen przewidziane w polskim  prawie. Naruszenie praw
ochronnych do znakéw towarowych Powoda oraz dopuszezenie sic wobec nicgo czynow
nieuczeiwej konkurencji nie moze byc konwalidowane poprzez okres czasu funkejonowania
domeny.

Pozwany nic wskazal takze w sposéb przekonywujgcy, aby Powéd podial ze swoijej
strony dziatania, ktore mialyby akeeptowaé wskazany stan rzeczy | dopuszczaly wzajemne
funkcjonowanie obok siebie nazw PROWIDENT i PROVIDENT. Zalaczona przez
Pozwancgo korespondencja pocziowa prowadzona w opinii Sadu nie stanowi dowodu na
niezasadnosc roszezenn Poweda w przedmiocie uznania za bezprawng rejestracji domeny
prowident.pl. Przeciwnie. tresé zalgezonych wiadomosci sugeruje. iz Powdd byl dwiadomy

wystepowania w obrocte gaspodarczym nazwy PROWIDENT i podejmowal dziatania majace
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na celu przeciwdzialanie utozsamiania jej 2z nazwa PROVIDENT wykorzystywang w swaojcj
dzialalnosci. Nie mozna zatem przyjaé iz doszlo do zaakceplowania dotychczasowego stand
Prawnego oraz uprawnienia Pozwanego do wykorzystywania W obrocie nazwy
PROWIDENT. w zwiazku 7z zakazem z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo wiasnodci
przemyslowej.

Majac powyzsze na uwadze Sad orzek! jak w sentencji.

Sad orzekl o kosztach na podstawie art, 35 Regulaminu Sadu,

Krakow, dnia 17 wrzesnia 2009 roku

Bogdan Fischer
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