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reprezentowanemu przez :

dalej jako: Pozwany,
0 ustalenie naruszenia praw Powodek w wyniku rejestracji domeny internetowej at.pl

dzialajac na podstawie Zapisu na Sad Polubowny ds. Domen Internetowych pizy} :
Polskiej Izbjé Informatyki i Telekomunikacji podpisanego przez Powodki 25 marea
2009 r., a przez Pozwanego 10 kwietnia 2009 r., 32

orzeka:

1. oddala pﬁwédz’_cwo w calosci,
2. zasadza od Powodek solidarnie na rzecz Pozwanego 3000 (trzy tysigce) zi.
tytulem zwrotu kosztow postepowania.

Uzasadnienie
l. Stan sprawy ustalony na podstawie pism procesowych

1. W dniu 4 maja 2009 r. do niniejszego Sadu wplynat pozew AF Group Polska
SP- 2 0.0. oraz AF Gruppen ASA przeciwko Kamilowi Komonskiemu, w ktorym
Powadki 2adajg stwierdzenia naruszenia przez Pozwanego ich praw w wyniku
rejestracji nazwy domeny internetowej af.pl.

2. AF Group Polska sp. z 0.0. nalezy do ﬁomeskiegu koncernu budowlanego AF
Gruppen Norge. AF Gruppen Norge rozpoczela dziatalnosé gospodarcza w
branzy budowlanej i energefycznej w 1985 r. AF Group Polska Sp. Z o.0.
Swiadczy 'usiugf rozbidrkowe | . wyburzeniowe budynkow, obisktéw
InZynieryjnych oraz innych budowli Kubaturowych. Spoika ta dziata na



podstawie umowy zawartej 24 pazdziernika 2007 r. Zarejestrowana zostala w
KRS 19 listopada 2007 r. (sygn. Akt WA X NS-REJ.KRS/35917/08/437).
. AF Gruppen Norge, jako element adrézhiajahcy, we wszystkich firmach
przedsiebiorcow wechodzacych w sktad koncernu, jaki i w znakach towarowych
stosuje oznaczenie AF. Spotki AF postugujg sie na calym Swiecie skrotem
firmy w postaci AF.
. AF Group Polska sp. z 0.0. jest uprawniona na terytorium Rzeczypospolitej
Folskiej z nastepujacych miedzynarodowych znakéw towarowych dla ustug z
klasy 36, 37, 391 40:
a) znaku stowno-graficznego AF, nr 000934367, z pierwszenstwem od
10 maja 2007 r., o |
b) znaku stowno-graficznego AF, nr 000934368, z pierwszenstwem od
10 maja 2007 r.,
¢} znaku stownego AF Group, nr 0952274, z pierwszenstwem od 14
listopada 2007 r. iy
dalej jako: znaki AF.
. Pozwany prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa .

. pod adresem ., Zarejestrowang w
Urzedzie Miasta Zielonka, ' datg rozpoczecia dziatalnosci 1
sierpnia 2007 r.  Przedmiotem tej dziatalnosci jest projektowanie stron WAWWW
oraz sprzedaz i dzierzawa domen internetowych.

. Sporna domena af.pl (dalej jako: sporna domena) zostata zarejestrowana 13
marca 2000 r. Pozwany nabyt prawo z tytutu rejestracji domeny 2 lipca 2007 r.,
od Duratherm sp. z 0.0.

. Pozwany umieszcza na stronie intemetowe] www.alkomplus.pl oferty

sprzedazy zarejestrowanych przez siebie domen internetowych. Na liscie
domen oferowanych do sprzedazy znalazia sic takze sporna domena,
Powodki | zarzucaja Pozwanemu, ze jego postepowanie  jest tzw.
typosquattingiem. Czyn taki polega na oferowaniu sprzedazy domen prawie
identycznych z juz istniejacymi, renomowanymi adresami internetowymi.

. Po powzieciu informacji o ofercie sprzedazy 8 lutego 2008 r. prokurentka
Powddek wystosowata do Pozwanego pismo, z ktérego wynika, ze Powédki

s3 zainteresowane kupieniem dcmenfg af.pl ff-prr:rsi 0 podanie ceny. Pozwany



10.

11,

12,

13

ustalit cene w wysokosci 50.000 zt. Powédki uznaty zaproponowang cene za

stanowczo wygorowang. -

. 23 marca 2009 r. Powodki skierowaly do Pozwanego pismo, w ktérym

stwierdzaja, ze oferta sprzedazy jest proba wymuszenia bardzo wysokiego
wynagrodzenia co stanowi naruszenie zasad konkurencji wynikajacych z art, 3
ust.1, 5 oraz 15 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczeiwej
konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211, z pézn. zmianami — dalej jako u.z.nk.).
Ponadto dziatanie Pozwanego narusza przystugujgce Powodkom prawa
ochronne na znaki AF w wietle ustawy z 30 czerwea 2000 1. Prawo wiasnosci
przemystowej ( tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z pézn. zmianami —
dalej jako p.w.p.). quﬁ_di_{i wezwaly Pozwanego do zaniechania naruszen
oraz do bezplatnego przeniesienia na nie praw z rejestracji spornej domeny,
Fozwany nie odpowiedziat na to pismo,

2 kwietnia 2009 1. Powbdki wystapity do Pozwanego z propozycig
odsprzedazy spornej d_t:_mer_]y za 1000 zt lub udokumentowana rownowartosé
kosztow rejestracji | utrzymania domeny, o ile bylaby to kwota WyZsza.
Odpowiadajac na te propozycje Pozwany stwierdzit, ze moze zawrzed ugode z
Powodkami .na warunkach rynkowych” (e-mail z 23 kwietnia 2009 r.).

Brak porozumienia spowodowal, ze Powddki ztozyty pozew. W uzasadnieniu
pozwu Powodki dowodza, ze Pozwany dazy do uzyskania ceny sprzedazy
wielokrotnie przewyzszajace; naktady na rejestracje i utrzymanie spormej
domeny. W opinii Powoddek Pozwany dokonat rejeétracji spornej domeny
Jedynie w celach rezerwacyjnych. Pozwany nie uzywa strony internetowej
www.af.pl i nie umieszcza na niej zadnych tresei.

Powodki domagajg sig, aby Sad stwierdzit, ze Pozwany w wyniku rejestracji
nazwy spornej domeny naruszyt ich prawa. Zadanie to opierajg na art. 3 ust. 1
iart. 15 ust. 1 uznk, art. 5, 2324 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz, 93, z pozn. zmianamj — dalej jako k.c.) oraz art. 9.1
(b) rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i art. 208
ust. 2pkt2i13 pw.p.).

Powodki oceniaja w Swietle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. dzialanie Pozwanego jako tzw.
cybersquatting, ktory mozna nazwaé piractwem domenowym. W ninigjszej
sprawie dziatanie Pozwanego w zlgj wierze"pol.ega na dokonaniu rejestracji

spornej domeny jedynie w celu rezerwacyjnym, z wylgcznym zamiarem



14.

16.

poZnigjszego odsprzedania domeny podmiotom, ktorych firma lub znak
towarowy jest podobna lub identyczna z zarejestrowang domena za wysoka |
wymuszong kwotg. Zdaniem Powodek Pozwany nigdy nie miat zamiaru
postugiwac sie sporng domena w dziatalnosci gospodarczej.

Rejestracja spornej domeny stanowi, w opinii Powodek, czyn nieuczciwej
konkurencji stypizowany w art. 15 ust. 1 u.z.n k., a polegajacy na utrudnianiu
innemu przedsigbiorcy dostepu do rynku. Podkreslaja one, ze bezposrednim
celem piratow domenowych nie jest ograniczenie konkurentom mozliwosci
korzystania z Internetu do oferowania lub reklamowania towardw i ustug za
pomoca najdogodniejszej dla nich domeny, ale osiggniecie jak najwyzsze]
ceny' przy sprzedazy domeny — jednakze rezultatem fakiego dzialania jest
utrudnienie dostepu do klientow. Co wigce| fakt posiadania zarejestrowanej
domeny nie jest wystarczajgcy dla uznania bezwzgledne] wylacznosei
_rejes_.'tr'ai::j'i_. Korzystanie z rejestracji powinno by¢ zgodne ze spofecznn
gds_i:’rc’dé_r’czym przeznaczeniem prawa | zasadami wspolzycia spolecznego.
T},_&r.iiii.:zasem sama rejestracja spornej domeny na rzecz Pozwanego jesli nie

wyknfzystuje on tej domeny w dziatalnosci gospodarcze] jest sprzeczna ze

-spoteczno-gospodarczym sensem prawa do domen internetowych,
15,

Zdaniem Powodek rejestracja spornej domeny narusza ich prawa osobiste do
nazwy i firmy, poniewaz naruszenie prawa do firmy moze polegaé na
bezprawnym uzywaniu skrotu firmy.

Powodki stojg na stanowisku, ze Pozwany naduzywa praw wylgcznych

wynikajacych z rejestracji spornej domeny. Tym samym nalezy ocenié jego

postgpowanie w swietle art. 5 k.c. Dzialania Pozwanego polegajace na

blokowaniu innym przedsigbiorcom dostepu do rynku oraz rejestracja domen
naruszajgcych dobra osobiste innych przedsiebiorcow nalezy uznaé za
przekraczajace granice wyznaczone przez etyczne i obyczajowe kryteria
postgpowania. Piractwo domenowe nie jest wylgczone spod zakresu

zastosowania art. 5 ke

17.Uzywanie w obrocie nazwy domeny internetowej wypetia, zdaniem Powodek,

znamiona naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy polegajace na
uzywaniu w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego: w odniesieniu do towaréw i usiug

podobnych (art. 9.1 (b) rozpmrzqdzeh'ra Nr 40/94 w sprawie wspolnotowego

wh



znaku towarowego, oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 1 3 p.w.p.}. Powodki podkreslaja,
ze naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego ma misjsce wowczas,
gdy oscba trzecia bezprawnie rejestruje i uzywa w obrocie gospodarczym

nazwe domeny podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego.

18.27 maja 2009 r. do tutejszegc Sadu wplyneta odpowiedZz Pozwanego na

pozew. Pozwany podkresla w nim, ze prowadzi dziatalnosé gospodarcza
polegajaca na udostepnianiu  osobom  trzecim atrakcyinych domen
internetowych. Jak kazda dziatalnosé gospodarcza jest ona nastawiona na

osiggniecie zysku.

19 Pozwany dowodzi, ze wbrew twierdzeniom Powédek, to nie on zarejestrowat

sporng domeneg.

20 Pozwany przedstawia zarzuty co do stanu faktycznego przedstawionego przez

21

Powodki. Pozwany twierdzi, przede wszystkim, Ze nie wystosowat do
Powddek oferty sprzedazy spornej domeny w rozumieniu art. 66 KC. To
petnomoenik Powodek wystosowat pismo, z ktérego wynika, ze s3 one
zainteresowane nabyciem sporngj domeny. Powbd dowodzi, Ze twierdzenie, iz
zaproponowana cena jest wygorowana |est wynikiem braku rozeznania na
rynku domen internetowych. Powod zarzuca Powodkom, ze nie przedstawity
zadnego dowodu, iz oferowanie domen podobnych do domen renomowanych

narusza jakiekolwiek prawa oséb trzecich.

Powdd przedstawia zarzuty co do podstaw prawnych roszczen Powodek.

Ustosunkowujac sie do twierdzenia Powbdek, iz dziatanie Powoda jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami w Swietle art. 3 ust. 1 u.z.n.k przeprowadza
on wywod z ktérego wynika, ze aby doszlo do naruszenia tego przepisu
konieczne jest wykazanie naruszenia przepisow prawa. Sam fakt rejestracyi
domeny w celu jej pozniejszej odsprzedazy nie moze zostac uznany za czyn
sprzeczny z dobrymi obyczajami. Kluczowym fakiem jest, ze Pozwany nie
wiedziat w chwili nabycia prawa z rejestracji spornej domeny o istnieniu

Powodek.

22 W opinii Powoda stan faktyczny sprawy nie uzasadnia przypisania mu winy

umyslnej co wyklucza zastosowanie art. 15 ust. 1 u.z.n.k. Wynika to stad, ze
zachowanie przedsiebiorcy musi cechowac swiadomo$¢ naruszenia, a
pochodne nabycie domeny przez zakupienie praw przysiugujacych z tytutu jej

rejestracji od osoby trzecie dcwﬁ&zi, re o $wiadomosci takiej nie moze byc

4



mowy. Zdaniem Powoda dla zastosowania art. 15 ust. 1 u.z.n.k. konieczne
jest udowodnienie, ze sam fakt .posiadania” domeny rzeczywiscie utrudnia
dostep do rynku, czegﬁ Powddki nie dowiodty.

23.Zdaniem Powoda z artl. 43'° KC nie wynika zakaz uzywania tych samych
nazw firmy, ale zakaz uzywania tych samych nazw firmy na tym samym rynku.
Tymczasem Powodki prowadza dzialalno$¢ gospodarczg w zakresie usiug
budowlanych, natomiast Pozwany swiadczy ustugi w zakresie nowoczesnych
technologii. Dedatkowym argumentem przemawiajacym za tym, ze Powod nie
naruszyt prawa do firmy, jest fakt, iz spornej domenie uzyto wyrazenia ,af", a
nie jest to petna nazwa Powédki, kidra dziata pod firmg ,AF Group”™

24 W odniesieniu - do zarzutu naduzycia prawa podmiotowego Pozwany
stwierdza, ze spoleczrio-gospodarczego przeznaczenia prawa ze stosunku
zobowiazanicwegﬁhjak'im jest prawo z rejestracji domeny internetowej winno
byé interpretawéﬁe; z celu umowy kreujacej to prawo. Celem umowy ©
rejestracje dDm"e.h:yr . internetowej jest zapewnienie stanu faktycznej
wylacznosci dyspnnbwania domena, co oznhacza takze mozliwosc cesji na
rzecz innej osoby. Dziatanie Pozwanego miesci sie w tych granicach, dlatego
trudno uznag, ze naduzyt on przystugujacego mu prawa podmiotowego.

25.Co do zarzutu naruszenia prawa ochronnego na znaki AF Powod stwierdza,
7e sama rejestracja domeny internstowe] zawierajgcej nie stanowi jeszcze
uzywania znaku, poniewaz brak jest towaru lub ustugi, dla ktorej znak ten
miatby byc uiWany. W szczegolnosci nie jest takim towarem sama nazwa
domeny, gdyz znak towarowy nie stuzy dla wyroznienia w obrocie, lecz jest jej
immanentnym elementem, bez ktérego nazwa domeny nie mogfaby istniec.
Ponadto w spornej domenie zawarty jest zwrot ,af”, kiory jest tylko jednym z
elementow stowno-graficznych znakow Powadek.

26. 18 czerwca 2009 r. do tutejszego Sadu wplyneta replika Powddek na
odpowiedz na pozew, w kiorej Powddki podtrzymujg wniosek o stwierdzenie,
z& Pozwany popehit czyn nieuczciwej konkurenciji | w zwigzku z tym naruszyt
prawa spotek AF.

27.Powodki  podkreslaja pieé kwestii. Po pierwsze, kazda dzialainosé
gospodarcza, w tym takze ta polegajgca na handlu domenami internetowymi,

podlega ograniczeniom wynikajacym z u.z.n.k. Obrét domenami powinien byC



uczciwy i zgodny z dobrymi obyczajami. Oferowanie za wygorowang ceng
sprzedazy domeny zawierajgcej oznaczenia osob trzecich nie jest zgodne z
zasadami uczciwego obrotu. Jest to oczywiste dziatanie w zlej wierze
zmierzajgce do naduzycia prawa z przechwycenia” domeny i wymuszenia
wysokiej ceny, i nalezy je uznaé za nieuczciwe, a co za tym idzie niezgodne z
art. 3 u.z.n.k. Po drugie, Powadki uznaja za nieprawdopodobne, aby Pozwany
nie weryfikowat treéci swojej strony internetowej i wystawianych tam do
sprzedazy domen internetowych. Po trzecie, mozna zada¢ ochrony przed
naruszeniem prawa do domeny, zwlaszcza, gdy jest ona zafejestrowana W
celu blokowania domeny prze konkurenta, jesli domena taka identyfikuje
nieaktywna strone www lub strong, przez ktorg nie sg uaktualnione ani
oferowane zadne towary, Po czwarte, okolicznosc iz znaki AF sg znakami
stowno-graficznymi nie ma znaczenia dla kwestii nazwy domeny internetowe;,

| gd.-,ri nazwy domen moga skiadadé sie jedynie z liter | cyfr, a nie z elementow
. graficznych. Po pigte wreszcie, fakt Ze firmy Powodek i znaki AF skfadaja sig z
dwoch liter nie pozbawia ich ochrony, ani nie czyni te] ochrony stabszg niz

ochrona oznaczen troj-, piecio- lub osmioliterowych.
1. W tak ustalonym stanie faktycznym Sad zwazyl co nastepuje

28 W opinii Sadu prawidlowe rozstrzygniecie niniejszej sprawy wymaga
rozwazenia mozliwosci naruszenia praw Powddek w czterech ptaszczyznach:
a. poprzez czyn hieuczciwe konkurencji w swietle art. 15 ust. 1 w zwigzku
zart. 3uznk.,
h. ochrony débr osobistych osoby prawne] {w tym prawa do firmy),
c. naduzycia przez Pozwanego prawa z rejestracji sporngj domeny,
d. naruszenia praw z rejestracji znakow AF.
29. Za bezsporne W niniejszej sprawie nalezy uznac nastepujgce okolicznosci
faktyczne majgce istotne znaczenie dla jej rozstrzygniecia:
a. rejestracje w OHIM znakéw AF, wymienionych w pki. 4 niniejszego
wyroku,
b. nabycie przez Pozwanego na podstawie umowy cesji prawa z

rejestracji spornej domeny,



¢. prowadzenie priez Pozwanego i przez Powodki dziatalnosci
gospodarczej, :
d. wystosowanie przez Pozwanego na stronie  internetowej

www.alkomplus.pl informacji o mozliwosci sprzedazy spornej domeny,

skierowanej do nieoznaczonego kregu odbiorcow.

1. Oceniajac mozliwo$¢é dopuszczenia sie przez Pozwanego wobec

Powdodek czynu nieuczciwej knnkurenﬁji Sad 'zwaiyi co nastepuje:

30. Przepis art. 15 ust. 1 u.z.n k. typizuje czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy

31.

na utrudnianiu innemu przedsiebiorcy - dostepu do rynku. Sformutowanie
.dostep do rynku” nalezy interpretc:wai:.'szeroko obejmujac jego zakresem
swobode wejscia na rynek, a takze oferowania na nim swoich towarow lub
usfug (por. T. Skoczny, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.
Komentarz, pod red. J. Szwaji, VWarszawa 2005, s. 562).

Postepowanie Pozwanego nie miesci _éi@ w zakresie zadnej z opisanych w art.
15 ust. 1 uz.nk sytuac. Jednakze wyliczenie zastosowane przez
ustawodawce ma charakter jedynie przykladowy. Tak wiec w prakiyce
mozliwe sg takze inne czyny polegajace na utrudnianiu innemu przedsigbiorcy
dostepu do rynku. Do takich zachowan mozna zaliczy¢ blokowanie domeny
internetowsj poprzez rejestracje domeny odpowiadajacej firmie, nazwie, czy
stownemu znakowi towarowemu innego przedsiebiorcy, jezeli w ten sposob
uprawniony nie moze korzystac ze swojego oznaczenia W prowadzeniu
dziatalnoscl gospodarczej za poérednictwem sjeci informatycznej (tak Sad do
spraw domen internetowych w wyroku z 3 sierpnia 2007 r., sygnh. Akt
20/07/PA).

32 7gromadzony w ninigjszej sprawie materiat dowodowy nie pozwala na

przyjecie tezy, ze Pozwany nabywajac wskutek zawarcia umowy cesji prawo z
rejestracji spornej domeny utrudnia Powddkom dostep do rynku blokujac
sporng domene. Nalezy bowiem zauwazy¢, ze Powodki postugujg sie w
prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej domeng .afgroup-polska.pl” oraz
_afdecom.pl”. Na stronach oznaczonych tymi domenami informujg © swojej
dzialalnoéci. Korzystajg takze z domen afgruppen.com’ oraz ,afgruppen.no’.
Sa to domeny, ktore zawierajﬁ_ ident}czny skltadnik AF jak firma i znaki

towarowe Powodek. Przedstawione fakty pozwalajg uznac, ze Powodki majg

9



swobodny dostgp do rynku. VWskazane domeny, a zwlaszcza domena
-afgroup-polska.pl” oddajg firme Powodki i pozwalajg na jej identyfikacje w
obrocie. Dlatego trudno przyja¢ wniosek, Zze posiadanie” spornej domeny
utrudnia Powodkom dostep do rynku, czy wniosek, iz nabycie prawa do
spornej domeny poszerzyloby ten dostep.

33.W zwiazku z kwalifikacia dziatania Pozwanego jako czyn nieuczciwej
konkurencji w Swietle art. 3 ust. 1 uznk nalezy rozwazyé mozliwosé
zastosowania tego przepisu w niniejsze] sprawie. Zawiera on klauzule
generaina deliktu czynu nieuczciwej konkurencji. Stosunek tego przepisu do
przepisow rozdzialu 2 ustawy typizujacego poszezegbine czyny nieuczciwej
konkurencji, jest zblizdny do tego jaki cechuje stosunek lex specialis do fex
generalis (por. E. Nowiriska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu -
nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2006, s. 57 - 59). W konsekwencji dopierp
gdy kwestionowane dziatanie okreslonego przedsigbiorcy nie miesci sie w
zakresie-_'iadné'go'_'z przepisow rozdzialu 2 uw.z.nk. powstaje potrzeba
zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.nk.

34.Norma z art. 3 u.z.n k. rozgranicza zachowania dozwolone w ramach swobody
konkurowania w obrocie gospodarczym od zachowan niedozwolonych {zob. J.
Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 135). Zgodnie z ta normg zarzut
dokonania czynu nieuczciwej konkurencji mozna postawié, jesli kumulatywnie
zostang spetnione trzy przestanki: 1) przedsiebiorca podjgt okreslone dziatanie
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze], 2) dziatanie to jest
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz 3) dziatanie to zagraza lub
narusza interes innego przedsiebiorcy.

35.W niniejszej sprawie spefniona zostata tylko pierwsza przestanka. W swietle
zebranego materiatu dowodowego nie ma watpliwosci, ze obie strony
prowadzg dziatalnosé gospodarczg.

36. Nie zostata spetniona, w opinii sadu, przestanka druga. W art. 3 u.z.n.k. chodzi
o dobre obyczaje kupieckie. [stote dobrych obyczajéw mozna wyjasnié
odwotujgc sie do kryteriow ekonomiczno — funkcjonalnych. Kryterium tym sg
oceny nakierowane na zapewnienie niezakioconege funkcjonowania
konkurencji przez rzetelne | niezafalszowane wspotzawodnictwo jakoscia,
cena i innymi pozadanymi przez Klientéw cechami oferowanych towarow |

ustug (tak J. Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 157). Istota dobrych

10



nﬁyczajéw jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego cztowieka. Zdanie
Sadu dziatanie Pozwanego nie narusza dobrych obyczajow w przedstawionym
znaczeniu. Przemawiajg za tym dwie okolicznosci. Po pierwsze, za sprzeczne
z dobrymi  obyczajami nalezy uzna¢ dzialania zmierzajace do
niedoinformowania, dezorientacji, wywotania blednego przekonania u
konsumenta, a takze wykorzystywanie jego niewiedzy lub naiwnosci (wyrok
Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentdw z 23 lutego 2006 r., XVIl Ama
'118/04, Dziennik Urzedowy U.O KiK 2008, Nr 2, p. 31). Tymczasem Pozwany
hie wprowadza swoim dziataniem odbiorcow w btad co do pochodzenia ustug,
poniewaz nie sugeruje jakiegokolwiek zwiazku z Powddkami 1 ich znakami (na
stronie internetowej oznaczonej sporng domena znajduje sie  jedynie
infarmacja o mozZliwosci jej zbycia). Nie zawtaszezyt on takze oznaczenia, do
ktérego ma prawo inny podmiot. Co do zasady bowiem rejestracja domeny
internetowe] (w niniejszej sprawie zakup domeny internetowe)) w celu jej
pozniejszej odsprzedazy, o ile nie narusza praw 0s0b trzecich, jest dozwolona
(wyrok Sadu Polubownege do spraw Domen Intemetowych z 1 sierpnia 2007
r.}). Po drugie, dziatanie Pozwanego, w chwili nabycia spornej domeny, nie
naruszato praw Powddek, poniewaZz Powdd nabyt prawo z rejestracji domeny
2 lipca 2007 r., natomiast Powddka zostalta wpisana do rejestru 19 listopada
2007 r. Tak wiec w dacie nabycia prawa z rejestracji spornej domeny
Powodka, jako osoba prawna, jeszcze nie istniata.

37.Nie zostata spetniona takze przestanka trzecia. Oferowanie do sprzedazy
spomnej domeny nie Zagraza ani nie narusza interesu Powodek. Powod nie
uzywa sporne] domeny do oznaczania, czy reklamowania jakiejkolwiek
dziatalnosci gospodarczej. Nie narusza interesu Powoddek zwlaszcza podanie
wygorowanej, ich zdaniem, ceny sprzedazy spornej domeny. Dziatalnosc
polegajaca na obrocie domenami internetowymi jest jednym z rodzajow
dozwolonegj] dziatalnosci gospodarczej. Generalnie w prawie polskim
chowigzuje swoboda okreslania cen. Cena jest wiec, poza syluacjami
wskazanymi w ustawie o cenach, wynikiem negocjacji cenowych. Nie oznacza
to jednak, Ze jest ona ustalana catkowicie dowolnie, podiega bowiem kontroli
sadowej. W tym kontekscie cena razaco wygorowana lub razaco zanizona

narusza relatywny fad ekonomiczny wymiény débr 1 traci przez to charakter



ceny (por. wyrok SN z 14 pazdziernika 1987 r., | CR 216/87, OSP 1988, Nr 9,
poz. 203).
38 W konsekwencji nalezy uznacé, ze w niniejsze| sprawie przepis art. 3 ust 1

u.z.n.k. nie moze znalezé zastosowania.

2. Oceniajac mozliwosé naruszenia przez Pozwanego débr osobi'stych (w
tym firmy) Powddek Sad ustalil co nastepuje:

39.W swietle art. 43'° KC naruszenie prawa przedsiebiorcy do firmy moze
polegaé na uzywaniu w obrocie gospodarczym przez innego przedsiebiorce
oznaczenia identycznego albo bardzo podobnego.

40. Powddki powolujg sie na fakt, iz Pozwany dokonat rejestracji spornej domeny,
ktora jest identyczna ze skrotem ich firm. Powddki uzywaja na rynku
oznaczenia AF dla identyfikacji prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Co do
zasady nalezy przyjac, ze u'z_";,rwénie przez danego przedsiebiorce znaku
towarowego (a w niniejsze] sprawie domeny internetowej) zawierajacego firme
narusza prawo przedsicbiorcy, ktc’::.ry-wczeéniej uzywat firmy tudzgco podobne;
(por. wyrok SA w bodzi z 19 paiﬂziernika 1987 r., | Acr 4/97, Pr. Gosp. 1987,
Nr 8, s. 47). W niniejszej sprawie kluczowym zagadnieniem jest uzywanie
oznaczenia (domeny) zwierajacego skrot firm Powddek. W judykaturze
polskiej, juz w okresie migdzyﬂn}ennym, ugruntowat sie poglad, ze jest to
dziatanie niedozwolone. SN w wyroku z 20 maja 1935 r. orzekt, ze umysine
oznaczenie konkretnego przedsiebiorstwa skrétem telegraficznym innego
przedsigbiorstwa stanowi nieuczciwg konkurencja, gdy skrot ten jest w
rzeczywistosci skrotem nazwy firmy uzywanym od wielu lat nie tylko w
.telegraﬂcznej ale | w zwykie] korespondencji, szercko znanym w kregu
odhiorcéw tego rodzaju towardw charakterystycznych dla  danego
przedsiebiorcy {zob. Il C 261/34, OSN 1936, Nr 1, poz. 15). Natomiast SA w
Poznaniu orzekt, iz oznaczenie przedsiebiorstwa nie moze byé takie, by
wprowadzato odbiorcow w biad co do tozsamosci z innym przedsiebiorstwem
konkurencyjnym gdziekolwiek by sig¢ ono znajdowato Wprawdzie obie strony
dziataja w roznych miejscowosciach i ich formy organizacyjne sa rozne, ale ich
przedmiot dziatalnosci (Ustugi budowlane) powoduje mozliwosé wprowadzenia
odbiorcow i kontrahentow obu stron w blad. W Swietle przytoczonych orzeczen

mozna przyjac zasade, e o ochronie firmy mozna méwié dopiero wtedy, gdy
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41,

‘obie strony sporu oferuja towary albo ustugi tego samego rodzaju. W ninigjszej

sprawie Powodki swiadecza ustugi budowlane (wyburzeniowe), gdy tymezasem
Powod ustugi w zakresie technologii informatycznych. Wyklucza to mozliwosé

wprowadzeni konsumentéw lub kontrahentéw w bad.

. Oceniajac mozliwos¢ naduzycia przez Pozwanego prawa z rejestracji

spornej domeny 53d stwierdzit:

Instytucja naduzycia prawa podmiotowego {art. 5 KC) dotyczy wykonywania
czynnodci, ktore formalnie mieszcza sie w granicach danego prawa
podmietcwégn, lecz wykraczaja poza wiasciwy jego cel spoleczny (tak A.
Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czesci ogolnej,
Warszawa 1996, s. 137).

42 Podstawowa wskazowka dla organdw stosujgcych prawo jest nakaz

powsciagliwego i ostroznego wykorzystywania art. 5 KC (por. Z. Radwanski.
Prawo. cywilne — czes¢ ogodlna, Warszawa 2002, s. 109). Przepis ten ma
ca&kﬁwicié.wythkowy charakter, ktory przelamuje zasade, ze wszystkie prawa
podmictdwe korzystajg z ochrony prawnej (wyrok SN z 24 kwietnia 1997 r., lI
CKN 118/97, OSP, Nr 1, poz. 3). W zwigzku z t3 zasadg pozosiaje
domniemanie . wykorzystywania praw podmiotowych zgodnie z zasadami
wspotzycia spotecznego. Dziatanie zgodne z prawem korzysta z domniemania
zgodnoéci z zasadami wspotzycia spolecznego, chyba ze wykazane zostang
szczegolne, konkretne okolicznosci obalajgce to domniemanie (wyrok SN z 22
listopada 2000 r., 1l CKN 1354/00, niepublikowany). Ciezar udowodnienia
okolicznosci spoczywa na osobie, ktéra domaga sie zastosowania przez sad
art. 5 KC, czyli na Powodkach.

43.Dziatanie podjete przez osobe formalnie uprawniona, ale w sposob sprzeczny

Z zasadami wspotzycia spolecznego jest dzialaniem bezprawnym, co oznacza,
Ze pocigga za sobg wszelkie skutki, jakie przepisy prawa cywilnego wigzg z
takimi dziataniami. W ocenie Sadu Powddki nie przeprowadzity dowodu, ze
dziatanie Pozwanego jest dziataniem bezprawnym. Powddki przedstawity
argumentacje o charakiterze ocennym. Trudno przyja teze, ze rejestracja
domeny internetowe] w celu jej pdzniejsze] odsprzedazy sama w sobie jest
niezgodna z zasadami wspodtzycia spotecznego. Powddka, dla uzasadnienia

zastosowania art. 5 KC, musiataby wykazaé konkretne okolicznosci
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wskazujace na bezprawnosc dziatania Powoda. Mogtaby np. wykazac, ze
wskutek dziatania Powoda poniosta szkode.

44, Kolejnym argumentem przemawiajgcym za niedopuszczalnoscig
zastosowania w niniejszej sprawie art. 5 KC jest utrwalona w orzecznictwie i
akceptowana przez dokiryne zasada, ze przepis ten moze byé jedynie
podstawa obrony, nie zas ataku. SN wielokrotnie wypowiadat sie, iz art. 5 KC
nie moze by¢ podstawa dochodzenia zadan (np. wyrok z 27 stycznia 1999 r,
It CKN 151/98, OSN 189, Nr7-8, poz. 134, wyrok z 28 kwietria 2000 r., Il CKN
258/00, niepublikowany), podstawa powédztwa (wyrok z 5 marca 2002 r,, |
CKN 934/00, niepublikowany). '

45.WWskazane okoliczno$ci spowodowaly, ze ninigjszy Sad nie mogt zastosowad

W niniejszej sprawie art. 5 KC, o co wnosity Powodki.

4. Oceniajac mozliwos¢ naruszenia przez Pozwanego praw ochronnych na
znaki AF Sad ustalil co nastepuje: i1

46.Przepis art. 9.1 (b) Rozporzadzenia Nr 413!94;WE W sprawie wspolnotowego
znaku towarowego zakazuje uZzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towardw/ustug podobnych. Analogiczng regulacje zawiera art. 296 ust. 2 pkt 2
pw.p). Dotyczg one naruszenia prawa ochronnego w granicach
podobienstwa.

47. W niniejsze) sprawie poza sporem pozostaje, ze Powodki zarejestrowaly znaki
AF, oraz ze sporna domena wykazuje podobienstwa fonetyczne do tychze
Znakow.

48, Kwestia wstepng, ktorg nalezy rozstrzygna¢ stosujgc wskazane przepisy jest
podobienstwo (jednorodzajowosé) ustug. Dopiero po stwierdzeniu istnienia
Jednorodzajowosci ustug pojawi sie koniecznos¢ badania podobieristwa
oznaczen (por. R. Skubisz, Prawo znakow towarowych. Komentarz,
Warszawa 1997, s. B4).

49. Przy ustalaniu jednorodzajowosci ustug oferowanych klientom przez Powodki i
Pozwanego nalezy bra¢ pod uwage nastepujace kryteria: rodzaj ustug, ich
przeznaczenie | warunki w jakich sg swiadczone (tak R. Skubisz, Prawo
znakow..., jw.). Pozwany prowadzi dziatalnosé w zakresie technologi

informatycznych; natomiast Powédki w zakresie szeroko rozumianych ustug
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budowlanych i specjalizujg sie w robotach wyburzeniowych. Tak wiec ushugi
Fowddek | Pozwanego nie pokrywajg sie odnosnie rodzaju | przeznaczenia.
Trudniejsza jest ocena warunkéw, w jakich obie strony oferujg swoje ustugi.
Jezeli obie strony chea by¢ cbecne w Internecie poprzez utworzenie whasnych
stron WWW ich kanalem dystrybucji jest cyberprzestrzen. Jako aksjomat
nalezy uznac, ze wielu przedsigbiorcow stara sig zargjestrowac swoje znaki
Towamw.e jako domeny internetowe. Powddki postapity zgodnie z ta zasadg |
postuguja sie w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej domeng ,afgroup-
polska.pl” oraz afdecom.pl”, na ktorych informuja o swojej dziatalnosci,
Korzysta takze z domen afgruppen.com” oraz ,afgruppen.no’. Tymczasem
Pozwany nie uzywa strony internetowe] www.af pl. Do reklamowania swojej

dziatalnosci uzywa strony www.alkomplus.pl, na ktérej umieszcza oferty

sprzedazy zarejestrowanych przez siebie domen internetowych. Tak wiec
ustugi obu stron sg o_fernyiﬁ.fane w cyberprzestrzeni. Jednakze ich faktyczne
wykonywanie wyraZnie sie rozni. Powodka swiadczy ustugi w terenie, na placu
budowy, tymczasem usiﬂgi' Fozwanego sa $Swiadczone wytgcznie w
przestrzeni cyfrowej. W.IéﬁnseKWEncji nalezy uznac, ze przepis arl. 296 ust. 2

pkt 2 p.w.p. nie znajduje zastosowania w ninigjsze] sprawie.

Koszty postepowania

50. Co do kosztow postepowania Sad, na podstawie materiatu dowodowego

51.

ustalit, ze Pozwany w zwiazku z niniejszym postepowaniem arbitrazowym
ponidst koszty zastepstwa procesowego w wysokosci 3000 zt. Zgodnie z art.
35 ust. 1 Regulaminu Sadu Polubownege ds. Domen Internetowych
przyznane koszty moga obejmowacé uzasadnione koszty zastepsiwa
procesowego. Pozwany udowodnit dokumentem zatgczonym do akt sprawy
fakt poniesienia kosztow. W zwigzku z tym Sad uznat za uzasadnione
przyznanie Pozwanemu zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

w dniu 12 pazdziernika 2009 r. do tutejszego Sadu wplynat wniosek Powddek
o nisuwzglednienie wniosku Fozwanego o zwrot kKosztéw  zastepstwa
procesowego, ktory wplynat do Sadu po wyznaczonym (tygodniowym)
terminie. 53d postanowit odrzucié wniosek Powodek. Przepisy kp.c.

dotyczgce postepowania przed sadem polubownym nie przewiduja instytugji
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przywrécenia uchybionego terminu. Takze Regulamin Sadu Polubownego nie
daje mozliwosci preywricenia terminu. W zwiazku z tym Sad na podstawie art.
1184 § 2 k.p.c. moze prowadzi¢ postepowanie w Sposob, jaki uzna za
wiasciwy. Nalezy uzna¢, ze Sad moze przedtuzy¢ termin do zlozenia wniosky
© zwrot kosztéw postepowania. Wydaje sig, Ze warunkiem koniecznym dla
przediuzenia terminu jest uznanie preez sgd polubowny, ze przediuzenie
terminu jest uzasadnione. Ocena owej zasadnosci nalezy do swobodnej oceny
sgdu polubownego. W niniejszej spirawje zasadnosc przediuzenie terminu
ztozenia wniosku przez Pozwanego wynika z dwoch przestanek. Pierwsza jest
pobyt Pozwanego za granica, a druga fakt, iz wzgledy stusznosci przemawiaja
za nieobarczaniem strony, ktora nie dala w ocenie Sadu powodu do

wytoczenia powodziwa negatywnymi skutkami uchybienia terminu.

Majac na uwadze powyzsze nalezato orzec jak w sentenciji.

dr hab,Piotr Slezak

Irenefisz Matusinh /
. ] = ; o C;{'/ e

Arbiter

POLSEA IZBA IMFORMETYE £ i vdaiad)]
SATY POEHEOWNY D5, BOMEY BITSRMETRWYCH

ul. Knarykowa 57 (weiss

DO-BY S Warsea.o
el ffax +40-22 B2A-F2-23
T MNP 52B-12-89.334

16



