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Wyrok

Sgdu Polubownego ds. Domen Internetowych
Przy Polikie] Izble Informatyki 1 Telekomunikacfi
w Warszawie

Krakéw, 31 sierpnia 2023 r.

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

w skladzie: Marcin Oz6g - arbiter
Po 10Zpoznaniu sprawy: 13/23/PA

z powbdztwa: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzadzania Prawami Autorskimi
Tworcéw Dziet Naukowych i Technicznych KOPIPOL, ul.
Warszawska 21/31, 25-512 Kielce

przeciwko: Emax-Service Dawid Kedziora, ul. Targowa 9/7, 25-520
Kielce

o stwierdzenic naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny
<kopipal.pl>

dziatejgc ne podstawie zapisu na sad polubowny z dnie 16 marca 2023 1, przez Powoda oraz
z dnia 27 kwietnia 2023 r. przez Pozwanego

1) stwierdza, e Pozwany, Emax-Service Dawid Kedziora, w wyniku zawarcia umowy o
utrZymywanie nazwy domeny internetowej <kopipol.pl> naruszy! prawa Powoda,
Stowarzyszenia Zbiorowego Zarzgdzania Prawami Autorskimi Twéredw Dziet
Naukowych i Technicznych KOPIPOL wynikajgce z cig2geych na wsaystkich
przedsigbiorcach obowigzkéw dziatania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
wynikajgcych z przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, nr 47 poz. 211 z pézn, zm,);

2) przyznaje Powodowi kwote w wysokosci 10800 21 (stownie: dziesigé tysigcy osiemset
00/100) tytutem zwrotu kosztéw postgpowania w sprawie,
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I.  Przebieg postepowania i rys argumentacji Stron

1. W pozwie z 22 maja 2023 r. (data wplywu do Sgdu), zZlozonym w niniejszej sprawie
Powéd 2adal stwierdzenia, ze Pozwany naruszyl prawa Powoda - Stowarzyszenia
Zbiorowego Zarzqdzania Prawami Autorskimi Twércéw Dziet Naukowych i
Technicznych KOPIPOL w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny
internetowej <kopipol.pl>, jak réwniez stwierdzenia, 2e Pozwany naruszy! prawa
Powods w wyniku zaniechania czynnosci zmierzajacych do ujawnienia danych
Powoda jako abonenta domeny internetowej kopipol.pl. Wskazal Powéd, ze jest
organizacjg zbiorowego zarzedzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w
rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 15 czerwca 2018 r, o zbiorowym zarzgdzaniu prawami
sutorskimi i prawami pokrewnymi, wykonuje ustawowo powierzone takim
organizacjom obowigzki, i Ze od 16 lipca 2003 r. dysponuje prawem ochronnym na
stowny znak towarowy ,Kopipol" (numer zgloszenia: Z.219112, numer prawa
wylacznego: R.147482), a ochrona znaku rozcigga si¢ na ustugi w klasach 41 i 42
klasyfikacji nicejskiej: 41: ushigi w zakresie: organizowania i prowadzenia
konferencji, seminaribw i szkolefi, publikowania ksigzek, materialéw
konferencyjnych, opracowafi i innych tekstéw, organizacji wystaw zwigzanych z
kulturg i edukacjs; 42: ushugi w zakresie: administrowania i zarzgdzania prawami
eutorskimi, doradztwa w dziedzinie wiasnodci intelektualnej, koncesjonowania
wiasnosci intelektualnej. Ponadto, Powdd dysponuje réwniez prawami ochronnymi na
stowno-graficzne zmaki towarowe obejmujgce wyraz ,Kopipol" ar R.278125,
R.278122,R.147483 i R.278128.

2,  Dalej wskazat Powdd, Ze realizuje on swoje obowigzki ustawowe wykorzystujac do
tego oprogramowanie komputerowe stworzone przez Pozwanego na zlecenie Powoda
na mocy umowy z 7 listopada 2011 r. (okreSlane przez Strony jako ,,System EWO")
oraz Bazg Danych platnikéw oplat pobieranych przez Powoda na podstawie art. 20
oraz 20! ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie tej samej
umowy Pozwany miat polgczyé funkcjonalnie Baze Danych z witryng Powoda i
przekierowaé jq na domene www.kopipol.pl. Pozwany nigdy nie byl uprawniony do
tego, aby dokonad na sicbie rejestracji domeny kopipol.pl i byé jej abonentem.
Swiadezy o tym fakt, e upowazniony pracownik Powoda w dniu 6 marca 2012 r.
pisemnie upowaznit Pozwanego do wystgpowania w jego imieniu ,,w zakresie
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zwigzanym z realizacjg powierzonych prac, tj. w szczegdlnosci w kwestiach dot.
domen internetowych”, Zgodnie z demymi w bazie WHOIS domena ta zostata
utworzona 22 wrzefnia 2011 1., a jako jej abonent wpisany zostat Pozwany. W dniu 14
kwietnia 2022 r. Strony zawarly Umowe o zmiang abonenta domen internetowych, na
mocy ktérej Pozwany przenidst na Powoda prawa i obowigzki wynikajace z uméw o
rejestracje i utrzymanie domen, ktére zawart z ich rejestratorami. Umowa dotyczyta
domen: kopipol.pl, kopipol.kielce.pl, kopipol.eu, kopipol.org. Pow6d zaplacit
Pozwanemu z tego tytutu cene 15.800,00 zt netto, tj. 19.434,00 zt brutto, Na dzieh
zloZenia niniejszego pozwu Pozwany nadal widnieje w bazie WHOIS jako abonent
domeny kopipol.pl, a Powéd nie dysponuje pelnym prawem do jej administrowania.

3. W ocenie Powoda Pozwany dopuscit sie neruszenis przepiséw art. 296 ust. 1i 2 pkt 2
ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej oraz art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wobec faktu, ze to Powodowi przyshuguje prawo ochronne
na slowny znak towarowy ,,Kopipol", jak i prawa ochronne za stowno-graficzne znaki
towarowe zawierajgce wyraz ,,Kopipol", to wylgcznie Pow6éd ma uprawnienie do
korzystania z ww. znaku. Uprawnienie to rozcigga si¢ na korzystanie z jakiejkolwiek
domeny, w nazwie ktérej znajduje si¢ stowo ,Kopipol", Dzialalnoéé Powoda siega
2001 r., a stowny znak towarowy ,Kopipol" zyskat ochrone w 2003 r. 'Ponad
dwadziescia lat aktywnosci Powoda w sferze ochrony praw autorskich doprowadzilo
do zbudowania jego renomy, ktérej ochrona zostala rozciagnigta na sferg prawa
whasnosci przemyslowej i z tego wzgledu to wylgcznie Powéd powinien posiadaé
wszelkie prawa do domeny zawicrajgcej w nazwic sfowo »Kopipol". Poczatkowo
wspdlpraca stron przebiegata poprawnie, a Pozwany faktycznie stworzyl
oprogramowanie dzialajace w domenie kopipol.pl. Niemniej jednak, niezaleznie od
tego, nie powinien on byt nigdy widnies jako jej abonent - nawet przyjmujac, ze
intencjg Powoda bylo zarejestrowanie przez Pozwanego domeny kopipol.pl, tak nigdy
jego wolg nie bylo pozbawienie si¢ uprawnieti do zarzadzania nig. Z tego wzgledu
dziatanie Pozwanego polegajgce na zarejestrowaniu domeny kopipol.pl i umieszczeniu
swoich danych jako jej abonenta w bazie domen WHOIS uznaé nalezy za bezprawne.
Abstrahujgc od powyzszego, Powdd probowat odzyskaé pelni¢ swoich praw do
domeny z pominigciem drogi sgdowej. Gotéw byl nawet zaplacié Pozwanemu
wynagrodzenie za ,,przeniesienie praw do domeny", co ostatecznie faktycznie uczynil
na podstawie ustalefi zawartych w umowie z Pozwanym z 14 kwietnia 2022 r. -
dokonat zaplaty na rzecz Pozwanego kwotg 19.434,00 zt. Pomimo tego Pozwany w
dalszym ciggu nie dokonat formalnodci majacych na celu zmiang danych abonenta w
bazie WHOIS na Powoda. Swoim dziataniem Pozwany narusza réwniez przepisy
ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencii. Catr dziatalnosé Powoda opiera si¢ na
dzialaniu witryny Kopipol dostepnej pod adresem kopipol.pl. Brak mozliwosci
korzystania w pelni ze spornej domeny znacznie utrudnia, o ile zupelie nie umozliwia
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wykonywanie przez Powoda zadad okre§lonych w Statucie Stowarzyszenia. Co
wigcej, Powéd obawia sig, 2e domena zostanie wykorzystana w celu oznaczenia
przedsicbiorstwa o tozsamym przedmiocie dzialalnodci jak Powoda, tym samym
wprowadzajgc w blad wszystkich platnikéw, ktérzy z mocy prawa zobowigzani sa do
uiszczania stosownych oplat przekazywanych przez Powoda tworcom utworéw w
rozumieniu ustawy Prawo autorskie.

4, W odnuwiedzi na pozew z 19 czerwea 2023 r. Pozwany wni6st o oddalenie powédztwa
w catoéci powolujge jako dowdd umowe z dnia 7 listopada 2011 roku i wskazujac, ze

na podstawie tej umowy strony uzgodnily stworzenie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego witryny internetowej (§ 1 pkt 1. Przedmiotowej umowy). Co wiecej
zgodnie z § 9 ust. 1 powyZszej umowy z dniem podpisania ostatecznego protokotu
odbiorn witryny (pod adresem kopipol.pl) Wykonawca (Pozwany w niniejszym
postepowaniu) udziela Zamawiajgcemu (Powodowi w niniejszym postepowaniu)
wylgcznej licencji na korzystanie z witryny Kopipolu w sposéb odpowiadajacy jej
przeznaczeniu oraz celowi jej stworzenia, a w szczegblnoéci Wykonawca udziela
zgode Zamawiajgcemu na: a) utrwalanie i zwielokrotnianie witryny Kopipolu dowolng
technikq, b) poslugiwanie si¢ witryng Kopipolu w sieci Internet, ¢) wprowadzanie
zmian w witrynie Kopipolu, w tym decydowanie o tredciach i ukladzie zakladek
skiadajgcych si¢ na witryne Kopipolu. Licencja ta zostata udzielona na okres 3 lat (§ 9
ust. 3 umowy z dnia 7 listopada 2011 roku). Z umowy z dnia 7 listopada 2011 roku,
wynika zatem wprost, iz Pozwany posiadat prawa do witryny kopipol.pl i w zwigzku
z tym udzielit Powodowi licencji na korzystanie z przedmiotowej witryny o URL -
kopipol.pl. Powdd wiedzial w dniu zawarcia umowy (zgodnie z ktéra miala zostaé
wykonana witryna z kt6rej miat korzysta¢ Powdd na zasadzie licencji), kto jest
abonentem przedmiotowej strony, i nie kwestionowat i nie zarzucat Pozwanemu, aby
ten bezprawnie dokonal naruszenia jego praw zwlaszeza, 2¢ Pow6d posiadat juz
woéwczas zarejestrowany znak stowny KOPIPOL. Ponadto Strony w dniu 14 kwietnia
2022 roku podpisaly umowe o zmiang abonenta domen internetowych, w ktérej w § 3
ust. 1 pkt 3 umowy strona Pozwana o§wiadcza, iz na dziefi podpisania umowy Domeny
pozbawione sg wad prawnych, w tym nie sg obcigzone wadami prawnymi lub
roszczeniami 0s6b trzecich, nie toczy si¢ zaden spér sgdowy zwigzany z prawem do
Domen, ani te2 nie sg przedmiotem zastawu bagdZ przedmiotem egzekucji sadowej lub
administracyjnej, ktére to ofwiadczenie strona Powodowa przyjela. Trudno przyjaé
aby Powéd podpisywat umowg o zmiang abonenta domen internetowych z dnia 14
kwietnia 2022 roku z Pozwanym, gdyby faktycznie przystugiwaly by w stosunku do
Pozwanego jakiekolwiek roszczenia zwigzane z witryns internetows kopipol.pl.
Umowy z dnia 7 listopada 2011 roku oraz z dnia 14 kwietnia 2022 roku, wskazujg
jednoznacznie, iz strona Powodowa ma byla $wiadoma na czyjg rzecz zostala
zarejestrowana sporna domena, jak réwniez nie zgtaszala z tego tytulu ani praw ani
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roszcze w stosunku do Pozwanego. Co wiecej whrew twierdzeniom strony
Powodowej, pisemne upowaznienie z dnia 6 marca 2012 roku dla Pozwanego do
Wystgpowania w jego imieniu ,,w zakresie zwigzanym z realizacjg powierzonych prac,
tj. w szczegblnosci w kwestiach dot. domen internetowych ma $wiadezyé o tym, ze
pozwany nigdy nie byt uprawniony do tego, aby dokonad na siebie rejestracji domeny
kopipol.pl, jest sprzeczne z tredcig umowy z dnia 7 listopada 2011 roku, a
upowaznienic wydane w zwigzku realizacjg przedmiotowej umowy bylo wydane
wylgcznie na potrzeby realizacji przez Pozwanego § 1 ust 1 pkt 2 umowy z dnia 7
listopada 2011 roku.

5. Dalej wskazat Pozwany, e strona pozwana w wykonaniu umowy z dnia 14 kwietnia
2022 roku przestala Powodowi kod Authinfo, ktéry to zostal wykorzystany przez
Powoda do transferu domen do innego rejestratora domen, jednak w zwigzku z
podjetymi dziataniami przez Powoda, i wytransferowaniu spornej domeny do innego
rejestratora domen internetowych, uniemozliwit Pozwanemu zmiany danych abonenta
domen, wobec wykreslenia spornej domeny z konta Pozwanego u rejestratora, gdzie
domeny dotychczas byly utrzymywane. Pozwany na kazde wezwanie staral sic
wspGldzialaé w celu dokoficzenia transferu praw i obowigzkéw wynikajacych z
umowy z dnia 14 kwietnia 2022 roku, niemniej przeniesienie przy pomocy kodu
Authinfo domen do inmego rejestratora domen internetowych ' uniemozliwia
Pozwanemu dokonanie zmiany danych abonenta zgodnie z procedury Rejestratora, z
ktérego ushug korzystat Pozwany. Tym samym Pozwany przyczynit si¢ do powstania
sytuacji w ktérej, pomimo zawarcia waznej umowy z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
Powbd obiektywnie, na skutek dziatania Pozwanego, nie byl wstanie fizycznie 2dozyé
wniosku o zmiang danych abonents wskazujgc dane Powoda, gdyz po
wytransferowaniu domeny do innego rejestratora witryn internetowych, Pozwany
utracit mozliwoéé ztozenia w/w wniosku u swojego rejestratora, Powdd tym samym
nie wykazal, aby Pozwany ze swojej winy dopulcit si¢ zaniechania czynnoSci
zmierzajgcych do ujawnienia danych Powoda jako abonenta domeny internetowej
kopipol.pl. Co wigcej Pozwany, wielokrotnie kontaktowal si¢ z przedstawicielem
Powoda i przekazywat wszelkie niezbedne informacje w celu realizacji umowy, w tym
m.jn. dwukrotnie za pomocg Srodkéw komunikacji na odleglodé przesylat Powodowi
kody Authinfo. Do pozwanego nigdy tez nie dotart dokument ani link, w ktérym
Powdd wnosi o zaakceptowanie zmiany abonenta spornej domeny w Krajowym
Rejestrze Domen.

6. Pozwany wywiéd! dalej, 2e uzycie chronionego oznaczenia w Internecie stanowi
naruszenie prawa ochronnego, jednak w $wietle orzeczmictwa podstawy uwzglednienia
roszczenia nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale
takie poshulenie si¢ nim, ktére prowadzi do zaklécenia funkcji znaku przez
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Wyrok Sadu

spowodowanie niebezpieczefistwa wprowadzenia w biad co do pochodzenia towaru
lub ushugi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku, i ze do naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy dochodzi tylko w razie takiego uzywania znaku przez
osobe trzecig, ktére dokonuje si¢ w toku dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z doktryng
natomiast niebezpieczefistwo wprowadzenia w blad przez podobne znaki lub podobne
towary ma miejsce, gdy odbiorcy mogg sadzié, ze towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa Iub przedsigbiorstw ze sobs powigzanych, W niniejszej
sprawie, 2adna z przestanek naruszenia nie zostaje speiniona. Tylko Powéd, z witryny,
ktéra funkcjonuje pod adresem kopipol.pl, czerpie zyski i sprzedaje ustuge w postaci
regulowania oplat przez uZytkownikéw spornej witryny natozonych innymi
przepisami prawa i zobowigzanych do ich ponoszenie. Pozwany odrzuca twierdzenia
Powoda w przedmiocie ewentualnego wystgpicnia ryzyka ze domena kopipol.pl
zostanie wykorzystana w celu oznaczenia przedsigbiorstwa o tozsamym przedmiocie
dzialalnosci jak Powoda, co wprowadzi w blad wszystkich platnikéw, ktérzy z mocy
prawa zobowigzani sq do uiszczania stosownych oplat przekazywanych przez Powoda
twércom utwordw w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, zwazywszy, i2 Powod na
podstawie odrgbnych regulacji prowadzi specyficzng i uregulowang dziatalnosé dajgce
mu wylgczne prawo do pobierania stosownych optat. Brak wystgpienia realnej obawy
potwierdza réwniez fakt zawarcia umowy sprzedazy domen internetowych przez
Pozwanego, oraz sam fakt braku dostepu do przedmiotowej strony wobec
wytransferowania jef przez Powoda do innego rejestratora, co réwniez uniemozliwia
realny wplyw Pozwanego na jakiekolwiek czynnoéci zwigzane ze sporng domena, a
tym bardziej wykonywania podobnej dziatalnoéci co Powéd co moglo by wprowadzaé
w blad odbiorcéw.

Ponadto, podni6st Pozwany, Ze roszczenia wywodzone przez Powoda w stosunku do
Pozwanego ulegly przedawnieniu zwazywszy na tre$¢ art, 298 w zw. z art, 289 ustawy
Prawo Wiasnosci Przemystowej. Wieloletnie tolerowanie naruszefi praw do znaku
towarowego, zawieranie uméw sankcjonujgcych prawo Pozwanego do spomej
witryny, ktéra miala by zawiern¢ w nazwie znak towarowy ktéry Pozwany miat
naruszy¢, musi prowadzi¢ do postawienia 2gdajgcemu ochrony Powodowi zarzutu
venire contra factum proprium nemini licet. Nawet gdyby nawet przyjaé, iz doszlo do
naruszenia przez Pozwanego praw Powoda, stwierdzié nalezy, iz Pow6d, najpbzniej w
dniu podpisania umowy 2 dnia 7 listopada 2011 na podstawie, ktérej Pozwany udzielat
licencji powodowi na korzystanie z witryny kopipol.pl roku wiedzial, kto i jak narusza
jego prawa do stosowania stownego znaku towarowego KOPIPOL, i to od tej daty
nale2y liczy¢ terminy wskazane w art. 289 ustawy Prawo Wlasnosci Przemystowej.
Tym samym wobec przedawnienia roszczerh Powoda w stosunku do Pozwanego
roszczenia Powoda nie zastugujg na ochrong prawng a niniejsze powédztwo, réwnie2
z tych przyczyn winno zostaé¢ oddalone.
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8. W przedmiocie naruszenia przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
wskazal Pozwany, Ze odplatne przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy o rejestracje
i utrzymenie domeny jest legalne i brak jest podstaw do generalnego kwestionowania
legalnosci obrotu domenami internetowymi i uznania rejestracji domeny z zamiarem
jej péimiejszej sprzedazy za ex lege dzialenie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami. Poniewaz zasady rejestracji nie okreflajs obowigzku faktycznego
korzystania przez abonenta z domeny, nie mozna Przyjat, 2e rejestracja danej domeny
internetowej i brak prowadzenia w zwigzku z domeng faktycznej dzistalnosci
gospodarczej, a nawet préba jej spreedaty, w kazdym wypadku powinny byé
kwestionowane jako dzialania sprzeczne ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem
prawa i z dobrymi obyczajami. Sprzeczno$é rejestracji i uzywania domeny z dobrymi
obyczajami przez jeden podmiot i realne zagrozenie intereséw innego przedsigbiorcy
takim dzialaniem powinny wynikaé z catoksztattu szczegllnych okolicznosci
zwigzanych z rejestracjg i uzywaniem konkretnej domeny. Jak wskazuje judykatura
tut. Sadu za czyn nieuczciwe]j konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. | ZNKU nie zostala
uznana oferta sprzedazy domeny z cudzym znakiem (zdaniem wystepujgcego z
roszczeniami - za wygérowang kwote) z uzasadnieniem, ze istnieje swoboda w
zakresie okreglania cen, ktére mogg byé dowolnie okreslane przez sprzedajgcego, (vide
SP PUT z25.2.2007 1., 56/06/PA, niepubl.) Zgodnie z argumentacjg sgdu okolicznoéé
ta - w powigzaniu z brakiem korzystania z domeny w spos6b wprowadzajscy w blgd -
wyklucza mozliwosé uznania tekiego dziatania za sprzeczne 2 dobrymi obyczajami i
naruszajgce interesy uprawnionego do znaku. Zwazywszy na lgczace strony umowy
zarbwno z dnia 7 listopada 2011 roku jak i 14 kwietnia 2022 roku, Pozwany w zadnym
czasie nie korzystat z domeny w sposéb mogacy wprowadzié uzytkownikéw Powoda.
Co wigcej, wobec zablokowania przed wytransferowanie przez Powoda mozliwosci
dostgpu do witryny kopipol.pl Pozwany nie moze wprowadzaé zadnych zmian spornej
witryny, w tym réwniez zmienié informacji o danych abonenta zgodnie z regulaminem
rejestratora, z ktérego korzystat Pozwany. Réwniez w odniesieniu do tych roszczen
Pozwany podniést zarzut przedawnienia.

9.  Postanowieniem z 21 linca 2023 r, Sad wezwat strony do przediozenia dodatkowych
dowodéw, o ile istniejg i miatyby rzucié nowe swiatlo na sprawe. Powdd wniést do
Sadu w odpowiedzi na to wezwanie pismo z 21 sierpnia 2023 1, za ktérym przedlozyl
m. in, korespondencje z lat 2022 i 2023 dokumentujgcq przebieg nieskuteczne; préby
dokonania cesji przez Pozwanego na Powoda praw ze spornej domeny.

10. Postanowieniem z 23 sierpnia 2023 r, Sgd zamknat postgpowanie uznajge okolicznosei
sprawy za dostatecznie wyjasnione i zawezwat kazdg ze Stron do przedlozenia spisu
kosztéw.
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11. Powdd nastgpnie pismem 2z 29 gicrpnia 2023 r. wniést o zasadzenie kosztéw
postgpowania przedkledajgc spis kosztéw. Pozwany do wezwenia Sgdu o przedtozenie
spisu kosztéw nie ustosunkowat sig.

II. Motywy rozstrrygni¢cia

II.1. Zarzut naruszenia praw z rejestracjl znakéw towarowych

12, Powdd jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy krajowy polski stowny
KOPIPOL nr R.147482, nie ulega w tej sytuacji watpliwosci, 2e nazwa KOPIPOL jest
oznaczeniem odrézmiajacym, co najmniej w odniesieniu do objetych tym prawem
ustug, a Powéd jest wylgcznie uprawniony do korzystania z tego oznaczenia w
odniesieniu do tych ustug na terytorium Polski. Element stowny KOPIPOL wyczerpuje
takze tresé spornej domeny <kopipol.pl>, przy czym sporna domena, jako domena
krajowa z rozszerzeniem .pl przeznaczona jest do korzystania z elementu KOPIPOL
stanowigeego jej tresé jako identyfikatore w Srodowisku Internetu przede wszystkim w
zakresic, w jakim ruch internetowy wykazuje zwiazek z Polsks: dotyczy spraw w
szerokim rozumieniu polskich, komunikowania tresci w jezyku polskim, kierowania
tych tredci do odbiorcé6w postugujgcych sig jezykiem polskim. Nie ulega tez w tej
sytuacji watpliwosci, Ze domena ta moze stuzyé korzystaniu w Srodowisku Intemetu w
obszarze wiasciwosci prawa polskiego w tym korzystania z przyznawanych na
podstawie prawa polskiego praw wylgcznych wiasnosci intelektualnej, a w
szczeg6lnosei z praw ochronnych na znaki KOPIPOL. Niesporne jest tez migdzy
stronami w éwietle stanowisk zioZonych przez strony w postgpowaniu i w $wietle
umowy zawartej przez strony sporu w dniu 7 listopada 2011 roku (§ 1 ust. 1 pkt 11 §
2 ust. 2 umowy), ze domena <kopipol.pl> jest pochodng nazwy KOPIPOL, chronionej
na rzecz Powoda i mialaby by¢ uzywana w celu korzystania z nazwy KOPIPOL.

13. Zgodnie z ustawg ,,[p]rzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wylacznego
uZywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.” (art. 153 ust. 1 P.w.p.), trefcia roszczen zakazowych
sformulowanych w ustawie jest natomiast dopuszczenie zgdania przez uprawionego
zakazania naruszycielowi ,.bezprawnego uZywania w obrocie gospodarczym” znaku
towarowego (art. 296 ust. 2 P.w.p.). Stycznosé domniemanego naruszyciela ze
makiem towarowym, aby zostala uznana za neganng na gruncie tych przepiséw
powinna mieé zatem charakter 1) czynnosci podjetych przez tg osobe, ktére 2) osoba
ta podejmuje w obiektywnie rozumianym wiasnym interesie i 3) polegajg te czynnosci
na wykorzystaniu znaku jako znaku wiadnie, a wige odwolaniu si¢ do plyngeych ze
zoaku znaczefi, przy czym 4) to dziatanie powinno pozostawaé w obszarze obrotu
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gospodarczego. W ninicjszej sprawie Pozwany jak sam zresztg deklaruje postuguije sie
sporng domeng, podejmuje zatem w stosunku do niej pewne czynnosci, przy czym te
czymmosei pozostajg, jak wynika ze stanowisk stron, w zgodnosci z dotychczasowym
modus operandi przyjetym dla tej domeny, mianowicie domena ta shuzy do oznaczania
serwisu internetowego, okreélanego w sprawie jako witryne Kopipol. Brak dzialania
Pozwanego we wiasnym interesie nie jest jednak w sprawie jednoznaczny zwlaszcza,
e Powbd kwestionuje sam brak swojej swobody w korzystaniu z domeny, a podrednio
swojego znaku towarowego jako bedacy znamieniem naruszenia, a Pozwany
ograniczajgc Powoda w tej swobodzie realizuje jakis inny nicjasny w swojej istocie cel
lub cele odmawiajac Powodowi przeniesienia na niego domeny (i to pomimo, ze
istnieje wmowa, z ktérej obowigzek taki jasno wynika) i bronigc swojego prawa do
domeny w niniejszym postepowaniu, Niewstpliwie jednak Pozwany nie korzysta w
tym przypadku ze znakéw towarowych Powoda jako znakéw wiasnie, nie siega po
warstwe znaczeniows fych znakéw, aby tworzyé dla tych znaczeh nowe zwigzki,
wigzaé je z towarami i ustugami swoimi bad# oséb trzecich, czy tez w inny sposéb
wykorzystywaé dla siebie znaki Powoda w sposéb zarobkowy czy zawodowy.
Czynnosci, ktére Pozwany podejmuje w stosunku do spornej domeny majg charakter
materialno-techniczay, sprowadzajg si¢ zasadniczo do utrzymywania stanu, w ktérym
domena pozosteje zarejestrowana i powigzane z serwisem internetowym Powoda. Z
tego wzgledu w ninicjszej sprawie podlegal oddaleniu zarzut naruszenis praw
ochronnych na znaki towarowe, jak réwniez zarzut naruszenia praw do znakéw
Powoda jako znakéw renomowanych, a charakter znakéw Powoda jako
renomowanych ze wzgledéw ekonomiki procesowej nie byt w ogéle badany.

IL2. Zarzut czynu nieuczeiwej konkurencji

14. Jest faktem powszechnie znanym, e mozliwo§¢ Kkorzystania z jakkolwiek
klasyfikowanego w §wietle ustaw (znak towarowy, firma, nazwa przedsigbiorstwa itp.)
oznaczenia odrézniajgcego w érodowisku Internetu ma zasadnicze znaczenie dla
gospodarczej przydatnodci takiego oznaczenia. Instrumentem takiego korzystania sg w
szczegolnosci adresy poczty elektronicznej i adresy stron internetowych, a szczegélnie
przydatne w tym zakresie sg adresy poczty elektronicznej i adresy stron internetowych
mozliwie $cisle odpowiadajgce tredci (czy stosownie do okolicznodci: warstwie
stownej) oznaczenia. Oznaczenie KOPIPOL jest charakterystycznym elementem
nazewniczym nazwy Powods, pozostaje tez zarejestrowane na jego rzecz m in. jako
stowny znak towarowy. Pozwany pozostaje w konflikcie ze Powodem, a jednoczesnie
w dzierzeniu Pozwanego pozostaje wazny instrument mogacy shuzyé i faktycznie
shuzgcy Powodowi do poshugiwania sie nazwg KOPIPOL mianowicie domena
zawierajgca to oznaczenie a co wigcej stanowigca domeng pierwszego rzedu literalnie
odpowiadajacg tredci oznaczenia KOPIPOL. Wybér jako instrumentu korzystania z
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oznaczenia KOPIPOL w $rodowisku Internetu domeny <kopipol.pl>, domeny
krajowej polskiej najwyzszego rzedu odpowiadajgcej $cisle trefci oznaczenia
odréznigjgcego, jest wyborem naturalnym, intuicyjnym i najlepszym z mozliwych.
Adresaci oznaczefi odrézniajacych poszukujg tych oznaczen w Internecie zaktadajac,
Ze oznaczenia sq przez uprawnionych uzywane wiasnie w tej formie, a pozycjonowanie
w Internecie tego rodzaju domen w systemach wyszukiwawczych jest szczegélnie
efektywne. Pozbawienie Powoda przez Pozwanego kontroli nad sporng domeng w
istotnym stopniu waZzy na mozliwedci poshugiwenia si¢ przez Powoda nazws
KOPIPOL w jej funkeji identyfikacyjnej i indywidualizujgce;.

15. Pozwany, jak mozna wnosié ze stanowisk stron, i co Sgd potwierdzit w drodze
cksperymentu w dacie orzekania, pomimo konfliktowej sytuacji utrzymuje domeng w
stanie, w ktérym po aktywacji domeny w pasku adresowym przegladarki nastepuje
przekierowanie ruchu na witryn¢ Kopipol, a wige zasadniczo zbieznie z oczekiwaniami
Powoda. Nie ulega jednak watpliwodci, ze Pozwany nie jest samym powodowym
Stowarzyszeniem, 2e nie dysponuje podstawg prawng do dysponowania tg domens, i
2e brak pelnej koordynacji dziataf Pozwanego i Powoda w warunkach konfliktu, jezeli
nawet obecnie nie powoduje ucigzliwodci w korzystaniu przez Stowarzyszenie z nazwy
KOPIPOL to z pewnoscig niesic ze sobg takie ryzyko. Nalezy natomiast zauwazy¢, ze
czynem nieuczciwej konkurencji jest nie tylko dzialanie, ktére narusza interes
przedsigbiorcy lecz takze takie, ktére temu interesowi dopiero zagraza (art. 3 ust. 1
u.znk.), uirzymywanie si¢ stanu, w kiérym kontrole waznego instrumentu gry
rynkowe;j jak sporna domena internetowa, sprawuje osoba inna niz uprawniony z praw
do oznaczenia, od ktérego ta domena niewgtpliwie pochodzi zagraza interesowi
Powoda i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami w dziedzinie gospodarowania tego
rodzaju zasobami przedsiebiorstw jak domeny internetowe.

16. Z umowy zawartej przez strony niniejszego sporu w dniu 7 listopada 2011 r. wynika,
ze Powbd zaméwil u Pozwanego narzgdzie informatyczne zwane w umowie ,,witryng
Kopipolu™ wraz z licencjg na korzystanie z tego narzedzia i ustugg serwisows. Ta
witryna Kopipolu miala by¢ udostgpniana w Internecie w domenie kopipol.pl,
okreslanej tu jako domena ,nowa” (§ 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 ust, 2 umowy). Umowa ta nie
zawiera osobnych postanowiern dotyczacych tak czy inaczej rozumianego
przyslugiwania praw do domeny <kopipol.pl> , jednak nalezy mieé na uwadze, Ze
czynno$¢ prawna wywoluje nie tylko skutki w niej wyrazone, lecz réwniez te, ktére
wynikajg z ustawy, z zasad wspdlzycia spolecznego i z ustalonych zwyczajéw (art. 56
K.c.). Unowa w rodzaju tutaj omawianej, umowa zlecenia przez zamawiajgcego
pewnych prac informatycznych i serwisowych i uzyskania praw do korzystania z
efektéw tych prac, umowa wykonywana przy powierzeniu wykonawcy pewnych
materialéw i informacji celem prawidtowego wykonania prac i $wiadczenia ustug jak

Wyrok Sadu Polubownego de. Doman Internetowych przy Poiskie] izble Informatyki | Telekomunikach
2 31 slerpnia 2023 r. w sprawle o aygn, akt 13/23/PA Btrona 10z 12



informacje o dziatalnofci zamawisjgcego o charakterze know-how czy przedmioty
praw wylgcznych jak oznaczenia odrézniajace nie moze w normalnych warunkach
prowadzi¢ do trwalej alienacji tych zasobéw zamawisjgcego na rzecz wykonawcy,
wykonawca zasobami tymi moze si¢ postugiwat jedynie w celu wykonania umowy.

17.  Majac powyisze na uwadze, nie uchyla bezprawnoéci dzialania Pozwanego fakt ze
Powéd, o dokonanej przez Pozwenego rejestracji na jego rzecz spornej domeny
wiedzial, fakt ten przez dhuzszy czas tolerowat i wspbipracowat z Pozwanym, ktéry
domeng tg dzierzy! nie prébujgc dokonac ces;i tej domeny na siebie. Od poczgtku jasne
bylo dla obu stron, 2¢ Pozwany zarejestrowat domeng na siebie powiemiczo, w
szczegblnosci w celu sprawnego nig zarzadzania i pézniejszego, po ustaniu wspélpracy
przeniesienia jej na Powoda i przy zalozeniu, 2c domena ta bedzie wykorzystywans
Scisle zgodnie z wolg Powoda, a czynnosci podejmowane przez Pozwanego w tym
zakresie beda co najmniej tak efektywne, w szczegélnosci w aspekcie mozliwej zwloki
czasowej w ich podjeciu, co podejmowane przez samego Powoda. Pozwany zawarl
umowe rejestracji domeny w tej szczegélnej sytuacji przyjmujgc na siebie obowigzek
postepowania Scifle zgodnie z interesem Powoda i zobowigzany byt wydaé mu domene
W stosownym, choé blizej nie sprecyzowanym przez strony terminie, a w kazdym razie
na jego pierwsze zgdanie. Sporna domena zostala zarejestrowana przez Pozwanego 22
wrzesnia 2011 r., a wige jeszcze przed zawarciem ww. umowy 7 listopada 2011 1., a
fakt ten nie znalazt odzwierciedlenia ani w tej umowie ani tez w istocie rzeczy w
upowaznieniu Powoda dla Pozwanego z 6 marca 2012 r. nie jest wiec oczywiste w
stanie faktycznym sprawy czy Powéd o tej rejestracii w ogéle wiedzial, ani tez kiedy
mialby si¢ o niej dowiedzieé. Sam fakt, 2e Powéd udzielit Pozwanemu upowaznienia
z 6 marca 2012 r. bedgcego w prawnym rozumieniu pelnomocnictwem wskazuje, ze
intencjg Powoda bylo podejmowanie przez Pozwanego dzialari w zwigzku z domenami
KOPIPOL polegajace na wyrazaniu woli w imieniu Powoda, ktéry pelnomocnictwa
udzielit - w sytuacji, gdyby to sam Pozwany mia? rejestrowaé domeny na swojg rzecz
istnienie dokumentu o tej tresci byltoby zbedne. Rejestracja przez Pozwanego spornej
domeny dokonala si¢ zatem przed zawarciem umowy z Powodem, fakt ten nie znalazt
odzwierciedlenia w umowie, a juz po zawarciu umowy strony wymienily informacje,
te zawarte W upowaznieniu z 6 marca 2012 r., z ktérych wynika, 2e wolg Powoda byto,
aby w sprawach domen Pozwany dzialal jako pelmomocnik Powoda, co wyklucza
scenariusz dokonywania przez Pozwanego rejestracji domen KOPIPOL na sWoja
rzecz. W tej sytuacji dzialanic Pozwanego polegajgce na dokonaniu rejestracii spornej
domeny na jego rzecz mialo charakter bezprawny.

18. Wysoce nagannie ocenit nalezy postepowanie Pozwanego z ostatniego okresu przed
wszczeciem postgpowania, a ocena ta rzutuje na postrzeganie jego intencji w
dokonaniu rejestracji spornej domeny na swojg rzecz. Umowa o zmiang abonenta
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domen internetowych 14 kwietnia 2022 r. zawarta zostata za wynagrodzeniem, ktérego
wysokos¢ nie odpowiada wartosci ustug, jakie Pozwany mietby wyswiadczyé
Powodowi, ustlug sprowadzajacych si¢ do czynnodci zmiany abonenta domeny. Z
umowy wynika jednak réwniez (§ 7 umowy), ze zaplata tego wynagrodzenia przez
Powoda Pozwanemu ,wyczerpuje wszelkie roszczenia, jakie Emax stuzg wobec
Stowarzyszenia w zwigzku z korzystaniem, utrzymywaniem i obstuga Domen™, co
pozwala podang kwote uznaé za bedgcg przynajmniej w czgéci wynagrodzeniem
naleznym Pozwanemu za czynnofci utrzymywania i obslugi Domen (a takze
wkorzystania” z nich), co wszakze w dalszej kolejnosci znaczyloby, 2e rozliczenia z
tego tytutu nie byly prowadzone przez strony na biezgco, a przyczyna tego stanu rzeczy
pozostaje niejasna. Umowa zostala zawarta w kwietniu 2022 r., ale do dzif nie zostata
przez Pozwanego wykonana, pomimo wykonanis jej przez Powoda (dokonana zaptata
Pozwanemu catosci zastrzezonego umows wynagrodzenia), w Swietle za§ dowodéw
przediozonych przez Powoda za pismem z 21 sierpnia 2023 r. przyczyna tej obstrukc;i
lezy po stronie Pozwanego. Jakakolwiek bylaby to przyczyna jej przezwycig¢zenie
postrzegaé nalezy jako zadanie Pozwanego bedgcego pomiotem zawodowo
zajmujgcym si¢ zagadnieniami zwigzanymi z komputerami i Internetem, w tym teZ
zagadnieniami rejestracjii domen internetowych. Od zawarcia wspomnianej umowy
mingt ponad rok, co jest czasem catkowicie wystarczajgcym do przezwycigzenia
trudnosci technicznych w wykonywaniu tego rodzaju uméw, nawet gdyby sprawa
wymagala nadzwyczajnych frodkéw i przejécia na tryb korespondencji drukowanej.
W koficu fakt, z¢ Pozwany obecnie z zaanga2owaniem godnym lepszej sprawy broni
swojej pozycji jako dzierzyciela spornej domeny stoi w jaskrawej sprzeczno$ci ze
stanowczym o§wiadczeniem woli dokonania cesji spornej domeny na Powoda, jakie
Pozwany ztozyt w umowie z 14 kwietnia 2022 r.

19. O kosztach postepowania Sgd orzekt zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sgdu,
zasadzajac od Pozwanego na rzecz Powoda koszty wpisu od wniosku w postgpowaniu
arbitrazowym 5000 zi, koszt oplaty kancelaryjnej 400 zi, a takze koszty obstugi
prawnej sporu w wysokosci 5400 zi netto (bez VAT).

Mzajgc powy2sze na uwadze Sgd orzek! jak w sentencji. P
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