Prawna Ochrona Marki

Transkrypt podcastu #021

Spor o domene internetowg przed sgdem polubownym.
Wywiad z dr Ireneuszem Matusiakiem.

20 wrzesien 2018 r.

Opis odcinka: https://znakitowarowe-blog.pl/021

Witam Cie bardzo serdecznie.

Ja nazywam sie Mikotaj Lech, a to jest méj podcast pod tytutem Prawna ochrona marki. Odcinek

dwudziesty pierwszy.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci jak mozesz zapewni¢ swojej marce silng ochrone prawng oraz
dlaczego jest to takie wazne. Dowiesz sie réwniez jakich btedow jako przedsiebiorca powinienes$ unikac.
Ten podcast jest takze uzupetnieniem wiedzy, ktdrg dziele sie na moim blogu pod adresem

znakitowarowe-blog.pl.

Cze$é, w dzisiejszym odcinku znéw nie bede wystepowat sam. Moim gosciem jest
Prezes Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych dr Ireneusz Matusiak. Jak wiec tatwo sie domyslié,

bedziemy rozmawiali o sporach o domeny internetowe.

Problem jest jak najbardziej praktyczny, poniewaz w oparciu o domeny internetowe wielu
przedsiebiorcéw prowadzi swoje biznesy. Nie chodzi jedynie o dane kontaktowe, ktére na stronie sie
znajdujg, ale rowniez to, ze w oparciu o domene funkcjonujg firmowe konta mailowe. Tracgc domene

tracimy wiec kontakt z naszymi klientami.
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A taka sytuacja moze Cie spotkac jezeli nie jeste$ abonentem domeny firmowej. Jak pokazuje moje
doswiadczenie czasami taka domena jest rejestrowana na pracownika lub agencje reklamowa. Jak wasze
drogi sie rozejdg mozesz mie¢ problemy. Stad juz teraz moja rada. Wejdz na strone WHOIS i sprawdz czy
jeste$ wtascicielem swojej domeny. Link umieszcze w notatkach do tego odcinka pod adresem

znakitowarowe-blog.pl/021.

No, ale idac dalej, na przejeciu domeny moze Ci zalezeé, jezeli staniesz sie ofiarg
szantazysty domenowego. Taka osoba rejestruje na siebie domene zawierajgcg Twojg nazwe firmy, ale
inne rozszerzenie np. .eu, .com. Pdzniej grozac, ze zrobi przekierowanie na strone Twojej konkurencji

bedzie chciata Cie zmusi¢ do jej odkupienia.

Spory o domeny powstajg tez w sytuacji, kiedy dystrybutor jakiego$ towaru, uzywa w nazwie domeny
znaku towarowego producenta np. sony-sklep.pl. Taka sytuacja moze trwac kilka lat az do czasu kiedy
wiasciciel znaku towarowego zazgda oddania mu domeny. Pojawia sie wtedy pytanie czy ma do tego

prawo? Czy uzycie w domenie cudzego znaku towarowego zawsze bedzie nielegalne?

W korcu moze tez dojs¢ do sytuacji, kiedy to Tobie z premedytacjg kto$ bedzie chciat domene odebra¢
sitg. Czesto wtasnie w tym celu taka osoba dokona rejestracji znaku towarowego. Pojawia sie wiec

pytanie czy taka strategia bedzie skuteczna?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedZ w naszej rozmowie. Pan Ireneusz bardzo chetnie dzielit sie
swWojg wiedzg i nie unikat odpowiedzi na trudne pytania. Poza tym co wazne, méwit o tym jak wyglada

praktyka sgdu odnoszgc sie do analogicznych spraw, w ktorych zapadty juz wyroki.
Nie przedtuzajgc zapraszam do postuchania naszej rozmowy.

Ciesze sie, ze zgodzit sie Pan na udzielenie wywiadu. Na poczatek pytanie wprowadzajace: kim Pan

jest, czym sie zajmuje i jaka jest Pana specjalizacja?

Zajmuje sie obecnie szeroko rozumianym prawem witasnosci intelektualnej. Jestem radcg prawnym z
kilkunastoletnim stazem, wczesniej bytem sedzig sgdow powszechnych, doktorem prawa, specjalizuje sie
w zakresie prawa autorskiego. Od 15 lat spotecznie w ramach misji petnionej tu w Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji petnie funkcje prezesa Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jest to jeden z dwdch polubownych sgdéw zajmujgcych sie

sprawami dotyczagcymi domen internetowych.

Skad zainteresowanie tymi domenami?
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Ja od poczatku swojej kariery zawodowej jako radca prawny zajmowatem sie prawem wtasnosci
intelektualnej, zwtaszcza w odniesieniu do firm z sektora IT. Chodzi tu o firmy, ktére wtedy wchodzity na
rynek, robity réznego rodzaju programy komputerowe, wdrazaty je. W ten sposdb zaistniatem w Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji. | naturalnym etapem mojej dziatalnosci byto przejscie z software’u

do domen internetowych.

Zaczynajac od podstaw, czym w Swietle prawa jest domena internetowa? | czy po jej zarejestrowaniu

mozna powiedzie¢, ze jestesmy jej wiascicielami?

Dobrze, ze spytat sie pan ,w Swietle prawa”, albowiem musimy tutaj odrézni¢ dwie definicje. Jedna z
nich, definicja techniczna, okresla usytuowanie do nazwy domeny internetowej w internecie. Nie bede
omawiat technicznej nazwy definicji domeny, jest ona dostepna w istniejgcych publikacjach — tu dla osob
zainteresowanych tym tematem chciatbym odwotac sie do publikacji z ostatnich czterech lat, gdzie sg
réwniez podane elementy techniczne nazwy domeny internetowe;j. Sg to przede wszystkim: tom 14 C
Systemu prawa prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, gdzie pani dr Ozegalska-Trybalska
doktadnie opisuje elementy techniczne i prawne. Nastepne pozycje: Domena internetowa jako
przedmiot polubownego rozstrzygania sporéow Karoliny Manii oraz Umowa o rejestracje domeny

internetowej dr Mariusza Zelka.

Jezeli pyta sie pan, czym w prawie jest nazwa domeny internetowej, to wskaze, ze nie ma zadnych
przepisow, ktére ksztattowatyby takie prawo bezwzgledne na wzdér prawa dotyczgcego znakow
towarowych lub prawa autorskie. Nazwa domeny internetowej w znaczeniu praktycznym arbitrow
rozstrzygajgcych spory jest to po prostu oznaczenie istniejgce w internecie, oznaczenie, ktére moze w

sposdb posredni bgdz bezposredni indywidualizowaé podmioty, ktére postuguja sie tym oznaczeniem.

Jezeli mowie o oznaczeniu, ktére w sposdb posredni identyfikuje te podmioty, to mam na mysli
oznaczenie domeng okreslonej strony internetowej, gdzie sg informacje o danym przedsiebiorcy.
Bezposrednio ta domena bedzie indywidualizowata przedsiebiorce, kiedy bedzie zawarta w niej nazwa
firmy. Domena internetowa — i tutaj uzywamy okreslenia ,,nazwa domeny internetowej” — moze réwniez
identyfikowaé osoby fizyczne, np. znana sprawa, ktdra byta kiedys rozpoznawana, nazwa domeny

I”

internetowe;j ,,Michnik.pl”. Wydawatoby sie, ze jest wiecej oséb o nazwisku Michnik niz jedna znana
powszechnie, ale tu nie byto watpliwosci, ze ta domena dotyczyta akurat tej osoby fizycznej. Jako ze
zadne przepisy prawa nie regulujg statusu prawnego nazwy domeny internetowej, to jest to po prostu
oznaczenie, ktére powstaje w wyniku zawarcia umowy miedzy abonentem domeny a podmiotem, ktéry
nazwe tej domeny rejestruje. Wczesniej byt to NASK, a teraz sg to partnerzy NASK-u, ktérzy rejestrujg te

nazwy domen internetowych. To jezeli chodzi o ogdlne wyjasnienie pojecia nazwy domeny internetowej,

natomiast nie mozemy powiedzieé, ze domena jest przedmiotem wtasnosci.
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Tutaj juz nie bede mowit o dyskusjach w doktrynie, czy mozemy méwi¢ o wiasnosci ktéra dotyczy rzeczy
materialnych w odniesieniu do praw witasnosci intelektualnej. Domena internetowa jest tylko skutkiem
umowy zobowigzujgcej, natomiast nikt nie jest wiascicielem, ktory posiada nazwe domeny internetowe;.
Moéwimy o podmiocie uprawnionym z praw i obowigzkdéw wynikajgcych z zawarcia umowy o utrzymaniu
nazwy domeny internetowej. Potocznie przyjeto sie: jestem wtascicielem domeny, ale to potoczne
okreslenie funkcjonujgce wsréd internautow nie ma odzwierciedlenia bezposrednio w przepisach

ustawy.

Pytam o to nie bez przyczyny, poniewaz czesto osoby, ktore z jakich§ powoddow nie przedtuzyty tej
domeny internetowej, czujg, ze skoro 10 lat byta w ich posiadaniu i byli abonentami, to do tej domeny
przystugujq im jakies prawa wtasnie w kontekscie prawa wtasnosci. Natomiast z tego, co tu Pan

wspomniat, to nie jest prawo wtasnosci, tylko czasowego postugiwania sie tym adresem.

Te okreslenie , jestem wiascicielem domeny internetowej” jest popularne i czesto pojawia sie w
zarzutach pozwow sktadanych do Sgdu Polubownego, a jednak stan prawny na to nie zezwala.
Aczkolwiek nazwa domeny internetowej czesto jest przedmiotem rdéznego rodzaju przeniesien, aportow,

ona ma swojg wartosé.

Rejestracja domeny internetowej odbywa sie na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Wiec teoretycznie,
gdyby taka domena jak Sony.pl byta wolna, to kazdy moze stac sie jej abonentem. | tu jest pole do
popisu dla szantazystdow domenowych. | takie osoby odzywaj3a sie po rejestracji takiej domeny do
przedsiebiorcy, oferujagc mu odkupienie domeny zawierajacej w sobie jego marke za jakie$
horrendalne pienigdze. Pytanie jest w takim razie takie: w jaki sposdb przedsiebiorca, jezeli spotkat

sie z takim procederem, doswiadczyt go, moze sie przed tym broni¢, jak moze na to zareagowac?

W pierwszej kolejnosci chciatbym powiedzieé, ze zdarzajg sie sytuacje, kiedy rejestrowana jest nazwa
domeny internetowej czesto zawierajgca marke, nazwe istniejacej firmy. Zdarza sie, ze oferowana jest do
sprzedazy taka nazwa domeny. | nasze orzecznictwo Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych
wielokrotnie wypowiadato sie na ten temat, kiedy mozemy méwi¢ o szantazu, kiedy nie, poniewaz
zdarzajq sie sytuacje, kiedy arbitrzy uznajg, ze samo oferowanie do odsprzedazy nazwy domeny
internetowej — odsprzedazy w znaczeniu przeniesienia uprawnien wynikajgcych z zawartej umowy — nie
jest traktowane jako zaden szantaz, zwtaszcza w sytuacji, kiedy strona, ktéra takg domene posiada, sama
nie wystepowata z ofertg, korzystata z niej wczesniej i nie sktadata zadnych oficjalnych informacji, ze ma
taka oferte na sprzedaz. | dwu- czy trzykrotnie arbitrzy stwierdzili, ze samo ,posiadanie” w znaczeniu, o
ktérym mowimy, takiej nazwy domeny i nawet zgodzenie sie na jej odsprzedanie nie oznacza, ze mamy

tu do czynienia z szantazem. Tutaj mdwi sie bardziej o cybersquattingu.
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Dopiero w sytuacjach skrajnych, kiedy podmiot, ktéry nazwe takiej domeny ,posiada”, stosuje jakas
agresywng polityke sprzedazows, kiedy rejestruje kilkadziesigt badz kilkaset domen, a zdarzajg sie tzw.
,krélowie domenowi”, to wtedy oceniajgc catoksztatt okolicznos$ci, mozemy powiedzieé, ze mamy do
czynienia z tym cybersquattingiem, czyli zarejestrowaniem nazwy domeny internetowej w ztej wierze w

celu jej odsprzedazy. To nie zawsze jest takie oczywiste.

Pytam o to, poniewaz z mojego doswiadczenia, jezeli chodzi o spory przed Sgdem Polubownym ds.
Domen Internetowych, spotkatem sie z czyms takim, ze przedsiebiorca, ktory chce odzyska¢ czy
przeja¢ domene internetowg, sam inicjuje pierwszy kontakt, pyta sie samodzielnie badz przez
podstawione osoby o to, czy taki abonent chciatby takag domene sprzedac. Jezeli abonent méwi, ze
bardzo chetnie, ale za 50 tys. z1, to od razu jest to podnoszone jako dowdd, ze jest on szantazowany,
ma blokowany rynek i te domene zarejestrowat tylko po to, aby odsprzedaé za ogromne pienigdze. Ale
tak naprawde nie on wychodzi z inicjatywa, tylko ta strona, ktéra te domene chce przeja¢. Czy taka

sytuacja bytaby traktowana jako szantaz domenowy?

Jak powiedziatem, tu bierze sie pod uwage jeszcze inne okolicznosci. Czy podmiot, ktéry te domene
zarejestrowat, prowadzi dziatalnosé zarobkowg polegajaca na sprzedazy domen internetowych, czy
wczesdniej oferowat inne domeny innym podmiotom. | dopiero na podstawie tych okolicznosci mozemy
powiedzieé, ze jego dziatanie byto nastawione na zarejestrowanie domeny nazwy w ztej wierze i ze
mamy do czynienia z cybersquattingiem. Samo powiedzenie, ze ja zgadzam sie na sprzedaz za taka
kwote, nie zawsze jeszcze oznacza, ze mamy do czynienia z czynem w jakikolwiek sposdb naruszajacym

prawo.

Domyslam sie, ze takg okolicznoscig bytoby to, ze pracownik firmy rejestruje adres domeny z jej nazwa

badz jej znakiem towarowym.

Czesto zdarza sie, ze zleca sie rejestracje nazw domeny okreslonym pracownikom. A potem, kiedy z
réznych przyczyn w okolicznosciach bardzo negatywnych pracownik zegna sie z firma, jest problem, co
dalej z tg nazwg domeny internetowe;j. | rzeczywiscie wtedy sg problemy prawne, natomiast to, ze
pracownik zarejestrowat na rzecz i w imieniu swojego pracodawcy to jeszcze nie $wiadczy o tym, ze on
zarejestrowat w ztej wierze. Tu nie byto cybersquattingu. Cybersquatting zachodzi w momencie
rejestrowania nazwy domeny internetowej. Tu sg po prostu pdzniej dalej rozliczenia miedzy pracodawca

a pracownikiem.

znakitowarowe-blog.pl


http://znakitowarowe-blog.pl/

Prawna Ochrona Marki - podcast #021

Spotkatem sie z tak3 sytuacjg, ze pracownik zarejestrowat domene na siebie, ale czesto zdarza sie, ze
jezeli firmy zakfadaja strone internetowa, to wszelkie formalnosci zlecaja agencji reklamowej. Wtedy
agencja oczywiscie powinna te domene zarejestrowad bezposrednio na te firme, ale zdarza sie, ze
rejestruje na siebie, a kiedy wspétpraca konczy sie, to ta firma robi pdzniej problemy. | to sg rzeczy, ktére

powtarzaja sie.

Ale tych rzeczy mozna unikngé, poniewaz dobra pomoc prawnika czy zagwarantowanie sobie rejestracji w
swoim imieniu nazwy domeny albo potem przeniesienie uprawnien powinno by¢ podstawg kazdej umowy

zawieranej z takg agencja..

Wiele oséb nie ma swiadomosci, kto jest wiascicielem ich domeny. Optacajg faktury. Czesto zdarza sie, ze
faktury s3 systematycznie nawet przez 10 lat optacane, a tak naprawde abonentem nie jest

przedsiebiorca, ktory z niej korzysta. Wiec warto sprawdzic takie rzeczy.

Tu bym z panem polemizowat, poniewaz my méwimy o pewnych przedsiebiorcach, o osobach, ktére w 21
W. Znajg sie na internecie, s3 aktywnymi uczestnikami spoteczenstwa informacyjnego. Kazdy, kto prowadzi
biznes, powinien przynajmniej takg osobg by¢, a wiec nie ma zadnych przeszkdd, zeby zobaczyé w rejestrze
WHOIS, kto jest podmiotem uprawnionym z nazwy domeny. | zachecam do sprawdzania, gdy sg problemy i

pytania, kto jest ,wtascicielem” domeny, tego rodzaju dostepnych publicznie rejestréw.
Tak, tylko ze ludzie zastanawiajg sie nad tym, gdy majg problem.

Tak, trzeba przyznaé, ze to nie tylko dotyczy nazw domen internetowych, réwniez inne kwestie prawne
zwykle sg pomijane. Bo chodzi o to, zeby byto szybko, tanio i od razu mozna byto przystgpié¢ do korzystania z

domeny. No niestety, ta szybkos¢ odbija sie potem na jakosci.

Wracajac do pytania o szantazyste domenowego. Mamy sytuacje, w ktorej kto$ zarejestrowat domene
internetowg z wykorzystaniem nazwy, ktdrg postuguje sie przedsiebiorca. W jaki sposdb i jakimi drogami

moze on te domene odzyskac lub przejgé?

Zaczyna sie zwykle od polubownego zakonczenia sporu. Ja tylko przypomne, ze Sgd Polubowny ds. Domen
Internetowych powstat po to, zeby rozwigzywac spory w sposéb polubowny — spory zaistniate miedzy
podmiotem, ktéry uwaza, ze ma jakiekolwiek prawa do domeny, a drugim podmiotem, ktéry jest
abonentem tej domeny. Na poczatku normalnie w dziatalnosci biznesowej wystepujemy do drugiej strony z
zapytaniem, informacjg, zamiarem spotkania z takg osobg. Pytamy sie odnosnie tej domeny, czy abonent
ma ched jg przekazad. Jezeli to nie powoduje skutku oczekiwanego, to taki przedsiebiorca moze wszczgé
postepowanie polubowne przed naszym Sgdem Polubownym. Jest ono tansze niz postepowanie sporne.

Moze zostaé zawarta ugoda, na podstawie ktérej przenoszone sg uprawnienia wynikajac z tej domeny.
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| potem ta ugoda przekazywana jest do podmiotu, ktéry nazwe domeny zarejestrowat, celem dokonania
niezbednych tu zmian. Jezeli nie dojdzie do zawarcia takiej ugody w postepowaniu polubownym, to
mozna réwniez od poczatku, wystgpic¢ z pozwem i wszczgc spor w tutejszym Sadzie Polubownym. W
przypadku postepowania spornego jest jeden bardzo ciekawy element stanu faktycznego, ktéry z géry
zabezpiecza interesy podmiotu zainteresowanego odzyskaniem swojej domeny. Albowiem od momentu,
kiedy zostanie ztozony do tutejszego sadu wniosek o wszczecie postepowania badz spornego (wniosek
przedprocesowy), bgdz polubownego, nastepuje niejako automatycznie zablokowanie nazwy domeny
internetowej. To znaczy, ze sgd wysyta do podmiotu, ktéry zarejestrowat i prowadzi rejestr tej domeny,
informacje o zamiarze wszczecia postepowania polubownego badz spornego. | to blokowanie polega na
tym, ze uprawnienie i obowigzki wynikajgce z zawarcia umowy o utrzymanie spornej nazwy domeny
internetowe] nie mogg zostac przeniesione na rzecz innego podmiotu. To jest bardzo wazny element
postepowania przed naszym sgdem, ktéry zabezpiecza juz na pierwszym etapie sporu prawa
przedsiebiorcy czy osoby fizycznej, ktéra dochodzi ochrony swoich praw. Wiec majac juz ten srodek
zabezpieczajacy niejako z urzedu, strona powodowa zwykle przygotowuje zarzuty, ktére potem
przedstawia w formie pozwu. | te zarzuty dotyczg wielu materii spraw. Sg to zaréwno zarzuty o
naruszenia znakow towarowych, praw autorskich, débr osobistych, zasad konkurencji. Jaka sciezka
ochrony zostanie wybrana w znaczeniu podstawy prawnej, to juz zalezy od tego, kto bedzie wystepowat

Ze sporem.

Jezeli méwimy o walce o domene internetowg, to z jednej strony jest mozliwo$¢ korzystania z tej

sciezki przed Sagdem Polubownym ds. Domen Internetowych, ale tez w postepowaniu cywilnym.

Oczywiscie. Strona, ktéra chce dochodzi¢ swoich praw, ma wolnos¢ wyboru witasciwego sgdu. Sg to dwa
sgdy polubowne. Sad przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz sad przy Krajowej lzbie
Gospodarczej. Ten drugi sad rozpoznaje dwie, trzy sprawy rocznie. Jak rowniez w petni dopuszczalna jest
mozliwo$é skorzystania z drogi sgdu powszechnego. Chciatem jednak wskaza¢, ze dlatego powstat Sad
Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, aby zaréwno przedsiebiorca, jak i osoba
fizyczna mogli w jak najkrotszym czasie uzyska¢ petng ochrone swoich praw. Co to oznacza? Oznacza to,
ze stosujac regulamin Sgdu Polubownego, nie stosujemy w petni regulacji z kodeksu postepowania
cywilnego niekiedy bardzo formalnych. Dam przyktad. W Sgdzie Polubownym ds. Domen Internetowych
mozliwe jest prowadzenie sprawy bez wyznaczania rozprawy, na ktérej przestuchuje sie badz swiadkow,
badz strony. Rozprawa jest mozliwa, ale jest to rzadki element postepowania. Dominuje kontakt stron z
arbitrem e-mailowy, réwniez elektroniczne dowody jako skany sg arbitrowi przedstawiane, chyba ze
arbiter zazada tu oryginatow. A wiec uproszczenie procedur powoduje, ze czas rozpatrywania sprawy

zgodnie z naszym regulaminem powinien wynosi¢ jeden miesigc od daty doreczenia arbitrowi akt
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akt postepowania. Oczywiscie zdarzajq sie takie sytuacje, ktére wymagajg szczegdlnego rozpatrzenia
réznych wnioskdw dowodowych. | niekiedy to zostaje wydtuzone, ale z uwagi na istniejgcy materiat

dowodowy. Czesto zdarza sie tak, ze w sgdzie podczas postepowania spornego tez zawierana jest ugoda.

W postepowaniu przed sagdem powszechnym mamy sad | instancji, sad Il instancji. Potem mozliwe jest
whniesienie skargi do Sgdu Najwyzszego. W przypadku wyroku Sgdu Polubownego istniejg bardzo doktadnie
okreslone w przepisach kodeksu postepowania cywilnego przestanki, ktore pozwalajg na zaskarzenie tego
wyroku, m.in. jest to przestanka naruszenia podstawowych zasad porzadku prawnego. Jest ich mniej niz w
sgdzie cywilnym, ktdry rozpoznawatby sprawe wg kodeksu postepowania cywilnego. Tak wiec mamy tu do
czynienia ze skréceniem czasu w poréwnaniu do sgdéw powszechnych, z ograniczeniem formalnosci i z
pewnym tez ograniczeniem instancyjnym w zakresie tresci srodkdw odwotawczych od orzeczen sgddéw
polubownych. Sprawy domenowe w sgdownictwie powszechnym trafiajg do sgdéw w catej Polsce. Nie
zawsze sedziowie cywilni, ktérzy te sprawy rozpoznajg, sg przygotowani do rozpoznawania tak bardzo
specyficznych spraw. Bowiem w takiej sprawie tgczg sie elementy techniczne, merytoryczne, znaki
towarowe, jeszcze inne dziedziny prawa. Niekiedy sgdy tego po prostu jeszcze nie rozumiejg. Podam
przyktad. W jednej ze spraw, kiedy sad powszechny rozpoznawat skarge na orzeczenie tutejszego Sadu
Polubownego, sad powszechny uznat, ze doszto do naruszenia podstawowych zasad porzgdku prawnego w
Polsce, bowiem arbiter rozpoznajgcy sprawe nie przeprowadzit postepowania dowodowego w obecnosci
stron. Chodzito o to, ze arbiter na zarzuty jednej ze stron sprawdzat tresé spornej strony internetowej, sam
to sprawdzit podczas posiedzenia niejawnego. Zdaniem sgdu powszechnego zgodnie z procedurami
Kodeksu postepowania cywilnego konieczne byto wezwanie na rozprawe stron i wspdlne obejrzenie tej
strony. Na szczescie sad Il instancji nie podzielit stanowiska sgdu powszechnego. Przytaczam ten przyktad

aby pokaza¢, jak bardzo w pewnych kwestiach sgdy powszechne podchodzg formalnie do sprawy.

Pamietam, ze byta taka sprawa, w ktdrej sad ttumaczyt, czym jest internet, i wskazywat, ze jest to firma
w jakims$ miescie. | znalazio sie to w uzasadnieniu, wiec w skrajnych przypadkach mozemy trafi¢ na
sedziego, ktory nie ma zbyt aktualnej wiedzy odnosnie tych postepowan czy postepu i takie kwiatki

mog3a wychodzié.

Powiem jeszcze jedno, sedziowie sgddéw powszechnych majg bardzo duzo réznych spraw. Nie zawsze majg
wystarczajgco duzo czasu, zeby przygotowac sie w petni do spraw tak réznych od spraw wystepujacych w
sgdzie cywilnym. Mdwigc o przygotowaniu sedzidw, powiem, ze nasz sgd cieszy sie popularnoscig réwniez
dlatego, ze znamienite jest grono arbitréw, ktorzy tu orzekajg. Ta lista jest dostepna na stronie
internetowej sadu. | moze powiem, uprzedzajgc pdzniejsze pytania, w jaki sposéb wybieramy tych
arbitrow. Jezeli chodzi o wybor arbitréw, dokonuje go Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

poprzez sprawdzanie réznego rodzaju rekomendacji zgtaszanych kandydatow.
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Obecnie mamy na liscie 39 arbitréw, z ktérych czes¢ jest przedstawicielami zaréwno Swiata nauki —sg to
profesorowie wyktadajgcy na uczelniach —jak i Swiata praktyki — radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy

patentowi. Naszymi arbitrami sg takie stawy prawnicze jak prof. Markiewicz, prof. Nowinska, prof. Barta,
prof. Skubisz — sg to uznane autorytety w zakresie szeroko rozumianego prawa wtasnosci intelektualnej,

réwniez znakdw towarowych i tych spraw, o ktérych moéwitem wczesniej.

Jezeli chodzi o wybér arbitra podczas postepowania sgdowego, strona, ktéra wystepuje z pozwem, jak
réwniez strona, ktéra na pozew odpowiada, ma prawo wyboru wtasnego arbitra. Jezeli jest spor
pomiedzy tymi stronami co do arbitra, to zwykle ja, jako prezes sadu, wybieram arbitra, jezeli nie zostat
on wybrany przez strony. Zwykle strony otrzymuija liste arbitréw, ktérg oznaczajg numerami kolejnosci

wyboru arbitréw.
Czy jest jaki$ arbiter, ktory jest szczegdlnie niechetnie wybierany przez strony?

Nie powiem, ktory to jest arbiter, bo to wydaje mi sie takie nieuczciwe. Ja nie chce tu zadnego arbitra
promowaé, bowiem kazdy z nich jest doskonaty, ale zdarzajg sie sytuacje, ze jedni arbitrzy sg obierani
czesciej niz drudzy, ale ten wybdr wynika przede wszystkim ze specyfiki spraw, ktére rozpoznajg. Bo gdy
np. przedmiotem sporu jest element znaku towarowego, ktéry znajduje sie w nazwie domeny
internetowej, to zwykle podmiot, ktdéry wystepuje z pozwem, sprawdza w internecie specjalizacje i notki

dotyczace tych arbitrow i na tej podstawie, z uwagi na zakres specjalizacji, wybiera danego arbitra.
Czy to czasem nie s takie osoby, ktére majg najwiecej publikacji i z ktérych wszyscy korzystaja?

Rowniez, przeciez wiadomo, ze strona, ktéra ma informacje, ze dany arbiter jest specjalistg ze znakdw
towarowych, ze wydat wiele publikacji, ktére sg podstawami nauki studentéw prawa i praktykow, bedzie
najbardziej kompetentny do rozpoznania danej sprawy. Wiec jak najbardziej, to jest jeden z

argumentow, dzieki ktéremu arbiter jest wybrany

Czyli podsumowujac ten fragment, w Sadzie Polubownym orzekajg specjalisci w zakresie wtasnosci
intelektualnej, bardzo dobrze wyksztatceni, praktycy, ktérzy sq autorytetami w branzy. Natomiast
jezeli sprawa jest rozpatrywana przez sgd powszechny, to niestety moze zdarzyc sie tak, ze trafi to do
sedziego, ktory w tym zakresie nie bedzie miat szczegélnej wiedzy i praktycznie moze sie dopiero uczy¢

tematu. Wiec wyrok moze by¢ mniej przewidywalny.
Nie mozna wykluczy¢ takiej sytuacji.

Wracajac do samego postepowania przed Sgdem Polubownym: kiedy abonent bezwzglednie musi

zgodzic sie na postepowanie przed tym sgdem?
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Abonent nigdy nie musi sie zgodzi¢ na postepowanie przed tym sgdem, bowiem postepowanie przed
sadem jest postepowaniem dobrowolnym. Natomiast pytanie powinno dotyczy¢ skutkow, jakie
powstang, kiedy abonent nie zgodzi sie poddac wiasciwosci naszego Sadu Polubownego. Abonent, ktory
zawiera umowe o utrzymanie nazwy domeny internetowej, réwniez podpisuje regulamin $wiadczenia
ustug w tym zakresie z rejestratorem. | jednym z punktéw tego regulaminu jest taki zapis, ze jezeli
abonent nie podpisze zapisu na sad polubowny, a jest przedsiebiorcg, to wtedy jest to podstawa do
wypowiedzenia umowy z tym abonentem. Wysytamy do abonenta spornej domeny zapis na sgd
polubowny, gdy nie otrzymamy zwrotu podpisanego zapisu, badz kiedy otrzymamy oswiadczenie
pozwanego, ze nie podpisze zapisu na sgd polubowny, wtedy informujemy o tym rejestratora danej
domeny internetowe;j. Rejestrator wszczynane postepowanie majgce na celu wypowiedzenie umowy. W
zwigzku z tym ten abonent nie musi przystepowaé do sporu przed naszym sgdem, ale musi wiedzieé, ze
zwigzane sg z tym okreslone konsekwencje. Po wypowiedzeniu mu umowy utraci status abonenta

spornej nazwy umowy domeny internetowej.

WspomnieliSmy o tym, aby szuka¢, kto jest wiascicielem domeny, czy na kogo jest ona zarejestrowana

w bazach WHOIS. S jednak sytuacje, kiedy te informacje s3 tam utajnione.

Tak, dotyczy to zwtaszcza informacji, ktére dotyczg osdb fizycznych. Osoba fizyczna ma szczegdlny status
w postepowaniu przed kazdym sgdem, nie tylko Sgdem Polubownym. Chodzi tu o status konsumenta.
Jezeli chcemy zidentyfikowac dane abonenta, bo te dane trzeba przedstawi¢ w pozwie, wtedy
wystepujemy do podmiotu, ktory zarejestrowat nazwe domeny, o przekazanie tych danych w celu
wykorzystania w postepowaniu przed Sagdem Polubownym. Kazdy rejestrator powinien takiej informacji
udzieli¢. Zwykle do wniosku do rejestratora dofgcza sie tzw. wniosek przedprocesowy, ktéry wysyta sie

do Sadu Polubownego.

Praktyka jest nastepujaca. Jezeli nie wiem, kto jest abonentem nazwy domeny internetowej, o ktérg
zamierzam walczy¢, najpierw zgodnie z procedurg naszego sgdu wysytam do sgdu wniosek z informuje o
zamiarze wszczecia postepowania wobec podmiotu, ktdry korzysta z takiej nazwy domeny. Jednoczesnie
wskazuje, ze nie posiadam danych tej osoby i wystgpie o ich uzyskanie. | wtedy ten wniosek jest
zatgcznikiem do kolejnego wniosku do rejestratora, aby przedstawit nam dane osoby fizycznej. To
dotyczy tylko osdéb fizycznych, ktdre nie prowadzg dziatalnosci gospodarczej. Jest tu jeszcze jeden wazny
element, mianowicie jezeli juz otrzymam te dane osoby fizycznej, to wtedy sgd polubowny wysyta do
osoby fizycznej, podobnie jak do przedsiebiorcy, taki zapis na sgd polubowny, ktéry powinien byt by¢
podpisany, aby byto w ogdle wszczete postepowanie przed naszym sgdem. Zapis tak zawsze musi
zaistnie¢, jest to warunek sine qua non postepowania. Jezeli osoba fizyczna tego zapisu nie podpisze, to

w przeciwienstwie do osoby prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg zadne negatywne
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konsekwencje nie zostang w stosunku do niej wyciggniete. Chodzi mi tu o wypowiedzenie umowy o
utrzymanie nazwy domeny internetowej. Ta osoba jako konsument nie bedzie tu narazona na tego

rodzaju konsekwencje.
Czy ma znaczenie to, czy abonentem jest osoba majaca siedzibe w Polsce, czy zagranic3?

Spory rozstrzygane sg pomiedzy podmiotami, z ktérych przynajmniej jeden prowadzi dziatalnosé

gospodarczg na terenie Polski.

Wiec jezeli spor jest pomiedzy przedsiebiorcami, ktérzy oboje sg poza granicami Polski, to kto jest

wiasciwy do rozstrzygniecia sporu?

Nasz sad nie bedzie wtasciwy i nie bedzie mozna ani ,zablokowa¢” nazwy domeny, ani wypowiedzieé
umowy abonentowi, ktéry nie podpisat zapisu. Jezeli natomiast obie strony z siedzibg zagranicg zgodzg
sie na nasz sad, to moze on rozpatrywac spor. Natomiast jezeli chodzi o spér przed sgdem
powszechnym, to przepisy szczegétowe KPC rozstrzygajg wtasciwosé sgdu — albo sad polski, albo sad

zagraniczny siedziby strony.

Bo s3 jeszcze sady polubowne, wiem, ze w Pradze jest.

Ale on dotyczy nazw innych, ,,.eu”. My mowimy teraz o nazwie domeny internetowej w domenie ,,.pl".
| ten sad rozpatruje tylko domeny z koncéwka ,,.pl”.

W Pradze sg rozpatrywane spory dotyczgce domeny ,,.eu”, natomiast w innych krajach europejskich (np.
w Niemczech, we Francji) nie ma odrebnych sgdéw dotyczgcych domen internetowych. Takie spory
rozpoznajg tam sgdy powszechne. W wiekszosci krajow europejskich nie ma wyodrebnionych w
porzadku krajowym odrebnych sgdéw domenowych. Jedna wazna okoliczno$é, ktéra moze miec
znaczenie dla 0séb stuchajgcych. Czesto zdarza sie tak, ze powdd wystepuje do nas z zapytaniem: no
dobrze, abonent to osoba fizyczna i nie mozna rozwigza¢ z nim umowy o utrzymanie nazwy domeny
internetowe] w przypadku odmowy podpisania zapisu na sgd polubowny, ale w istocie rzeczy ta osoba
fizyczna zarabia dzieki sprzedazy domen internetowych i nie powinna by¢ chroniona jako osoba fizyczna-
konsument. Co w takim przypadku?mCzesto zdarzajg sie takie sytuacje. | tu niestety musze powiedziec,
ze sad polubowny na tym etapie wstepnym przygotowania sprawy do przekazania arbitrowi nie moze
oceniac statusu faktycznego osoby fizycznej, czy jest to tzw. , krél domenowy”, czy on zyje ze sprzedazy
domen. W momencie gdy zgtaszany jest pozew i zaktadana sprawa, dla sgdu polubownego liczy sie tylko

ta okolicznos¢, ktéra jest wskazana w WHOIS, jezeli chodzi o status abonenta.

Jak arbiter wydaje wyrok, to czy w jego nastepstwie my wchodzimy w prawa abonenta, czy jest po

prostu rozwigzywana z nim umowa?
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Wydanie wyroku przez arbitra powoduje tylko tyle, ze zaistniato w porzadku prawnym orzeczenie. Zeby
to orzeczenie byto skuteczne, musi potem zosta¢ potwierdzone w odpowiednim postepowaniu przez sad
powszechny. | dopiero wtedy takie orzeczenie z tym potwierdzeniem przesyta sie do rejestratora.
Rejestrator wypowiada umowe dotychczasowemu abonentowi z zachowaniem okreslonego terminu
wypowiedzenia. W zaleznosci od sytuacji moze zawrzec¢ w przysztosci po wygasnieciu umowy z bytym
abonentem umowe z tym podmiotem, ktéry wygrat sprawe. Nie ma tu zatem zadnego automatycznego
przejecia praw i obowigzkdéw. W tresci naszych orzeczen arbitrzy uzywajg okreslenia, ze stwierdza, ze
okreslona osoba naruszyta prawa innego podmiotu wynikajgce z zawarcia umowy o utrzymanie nazwy

domeny internetowe].

To oznacza, ze réwniez arbitrzy nie orzekajg zadnych odszkodowan. A celem takiego sformutowania
wyroku byto to, zeby arbitrzy mogli szybko rozpozna¢ spér, zeby mogli stwierdzié, czy zostato popetnione
naruszenie. Jezeli tak, to zostaje wydany wyrok. Nie chodzito tutaj o to, zeby arbitrzy badali wysokos¢
odszkodowania, bo zwykle rozcigga sie to bardzo dtugo w czasie. Sktada sie bardzo wiele wnioskdw
dowodowych, niekiedy trzeba bytoby tez powotywac biegtych. Takie petne postepowanie z roszczeniem

o zaptate zado$éuczynienia lub odszkodowania pozostawiono sgdowi powszechnemu.

Podmiot, ktéry uzyskat orzeczenie o naruszeniu jego praw, moze z tym orzeczeniem dochodzi¢
odszkodowan badz zados¢éuczynien przed sgdem powszechnym. A zatem nie ma automatycznego
przejecia zadnych praw i obowigzkéw, wyrok sgdu polubownego musi by¢ przez sgd powszechny

zatwierdzony, a nastepnie przedtozony do podmiotu, ktdry jest rejestratorem.
Czyli jakie roszczenia moze formutowaé powdd w takim pozwie?

To sg roszczenia o ustalenie, ze np. prawa X zostaty naruszone przez Y w zwigzku z zawarciem umowy o
utrzymaniu nazwy domeny internetowej. | arbitrzy, ktdrzy wydajg orzeczenia, okreslajg potem, badz w
komparycji wyroku, badz w tresci uzasadnienia, jakie to konkretnie prawa zostaty naruszone. Zarzut
naruszenia tych praw musi by¢ przede wszystkim wskazany w pozwie. Arbitrzy odnoszg sie do zarzutow
w pozwie. | tu jeszcze powiem bardzo wazng rzecz. Mianowicie niekiedy zdarza sie tak, ze w trakcie
postepowania spornego, kiedy juz arbiter rozpoznaje sprawe, pozwany traci status abonenta domeny,
bo np. nie optacit wczesniej kolejnego okresu waznosci tej domeny. W takiej sytuacji, niestety
postepowanie nie bedzie sie toczyto, tylko arbiter, ktéry otrzyma wiedze o utracie statusu abonenta,
umarza postepowanie. Do rozpoznania sprawy, do wydania wyroku strong pozwang musi by¢ abonent

nazwy domeny, a nie podmiot, ktéry juz te prawa utracit.

Jak wiele sporéw o domeny internetowe toczy sie co roku przed Sagdem Polubownym?
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Systematycznie istnieje bardzo duze zainteresowanie naszym sgdem. Najwiecej spraw mielismy w 2012
r. To byto 105 spraw. Ogélnie mamy miedzy 70 a 80 spraw rocznie. Najwiecej z nich byto w okresie, kiedy
nasz sad rozpoznawat jeszcze spory z udziatem oséb fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci
gospodarczej. Swego czasu przed 2012 r. byt taki zapis w regulaminie NASK-u — to jest organizacja, ktdra
wtedy zawiadywata domenami — ze jezeli osoba fizyczna nie podpisze pisma na sad polubowny, to
réwniez w stosunku do niej bedzie automatycznie wypowiadana umowa. Czyli ta osoba byta traktowana
tak jak przedsiebiorca, po 2012 r. to sie zmienito. W zwigzku z tym spadta liczba tych spraw. Duze

zainteresowanie naszym sgdem wynika m.in. z szybkiego uzyskania ochrony praw.
W takim razie z jakimi kosztami wigze sie wejscie w ten spoér przed Sgdem Polubownym ds. Domen?

Koszty sg stale dostepne na stronie regulaminowej. Podmiot, ktory sktada informacje o zamiarze
wszczecia postepowania przed sgdem polubownym, optaca z tytutu tzw. optaty kancelaryjnej 246 zt, zas
wysokos¢ wpisu od pozwu to jest 3690 zt z VAT-em. Jezeli sprawa rozpatrywana byfaby przez trzech
arbitrow, to jest to kwota 7380 zt. W przypadku optaty wstepnej za wszczecie postepowania
mediacyjnego jest to kwota 615 zt. Kwoty te oczywiscie sg zwracane tym osobom, ktére wygrywaja
postepowanie na zasadzie, ze przegrywajacy ponosi wszystkie koszty postepowan. Na naszej stronie nie
wskazuje sie kosztéw zastepstwa procesowego, czyli petnomocnikdw, ktérzy prowadzg postepowania i
nie ma tu zadnych regulacji. Arbitrzy orzekajg positkowo na podstawie rozporzgdzen dotyczacych stawek
adwokackich badz radcowskich. | wielokrotnie zdarza sie tak, ze podmioty, ktore sg reprezentowane
szczegOlnie przez petnomocnikéw z wielkich, drogich kancelarii wnoszg o zasadzenie wysokich kwot
tytutem zastepstwa procesowego. Arbitrzy dokonujg oceny zaangazowania petnomocnika i niekiedy

zasgdzajg koszty zastepstwa mniejsze niz to wskazano w roszczeniach pozwdw.

Wspomniat Pan juz o najczestszych podstawach, na ktérych opieraja sie pozwy. Co w sytuacji, kiedy
abonent posiada dang domene od kilku lat, prowadzi pod nig dziatalnos¢ gospodarczg i nagle podmiot
z zewnatrz rejestruje znak towarowy wykorzystujacy takie okreslenie znajdujgce sie w tej domenie i
podiniej zada od niego cesji tej domeny badz wrecz wystepuje do sadu, powotujac sie na swaj

zarejestrowany znak towarowy?

Nie chciatbym odnosic sie do konkretnych standw faktycznych, bo one sg niekiedy bardzo
skomplikowane. Natomiast méwigc ogdlnie, to méwimy tak o pewnym tutaj sporze: czy wazniejszy
bedzie znak towarowy, czy wazniejsza bedzie nazwa domeny internetowej, w ktérej ten znak jest
zawarty. Moge tylko odwotac sie do naszego orzecznictwa i wskazac, ze wielokrotnie arbitrzy badali
réwniez czas, kiedy zostata zawarta umowa o utrzymanie nazwy domeny internetowej oraz kiedy zostat

ztozony wniosek o rejestracje znaku towarowego.
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Jezeli rejestracja znaku towarowego byta aktem nastepczym w stosunku do zarejestrowania nazwy
domeny internetowej, wtedy arbitrzy nie stwierdzali naruszenia znaku towarowego, nawet jezeli

element tego znaku byt czescig nazwy domeny internetowe;j.

Gdy prowadzilisSmy tu w kancelarii jeden ze spordw, to ktos zarejestrowat stowno-graficzny znak
nawet z petng domeng internetowa naszego klienta. Mozna sie zastanowi¢, czy to w ogdle byto
zgloszenie w zlej wierze, poniewaz takiego znaku towarowego nie mogt uzywaé w sposob rzeczywisty,
poniewaz on go odsytat na domene internetowg, do ktorej nie miat dostepu. Natomiast to byto
ewidentne, ze zgltoszenie nastgpito tylko po to, aby mieé¢ argument przed tym sgdem, aby te domene
odebraé. Aczkolwiek sprawa skonczyta sie jeszcze w inny sposob, poniewaz stowo zawarte w tym
stowno-graficznym znaku towarowym byto niedystynktywne, bo byto okresleniem opisowym, a, jak

l"

Pan wie, koncéwka ,,.pl” tez jest uznawana przez sad jako element niewyrdiniajacy. W zwigzku z tym
wyrok byt taki, ze absolutnie o naruszeniu prawa by¢ nie moze. Ale rozumiem, ze i tak w kazdej
sytuacji ocenia sie caly czas okolicznosci sprawy, czyli moment, kiedy zostata domena zarejestrowana,
kto to zrobit, w jakich okolicznosciach. Czy w zwigzku z tym sam fakt zarejestrowania domeny
internetowej — juz bez uzywania jej w jakikolwiek sposéb, bo domena jest zablokowana — moze

naruszac¢ prawo?

Zostato wydane jedno orzeczenie w tutejszym sadzie, ktére nie jest publikowane, w ktérym arbiter
stwierdzit, ze jest mozliwe, aby sam fakt zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej
zostat uznany za naruszenie np. prawa ochronnego do znaku towarowego. Zdecydowana wiekszos¢
arbitrow nie zgadza sie z tym stanowiskiem, ktére byto zresztg omawiane podczas jednego z seminariéw
arbitrow. W ocenie wiekszosci arbitrow, aby mozna byto powiedzie¢ o naruszeniu praw podmiotowych,
np. praw do znakdw towarowych, konieczne jest rowniez sprawdzenie, czy nazwa domeny internetowe;j
petni funkcje znaku towarowego. A zatem czy odnosi sie do strony internetowej, na ktérej znajduja sie
opisy ustug badz towardw, ktére dotyczy prawo ochronne. Jezeli nie ma takiego odniesienia, jest to np.
tylko znak towarowy uzyty w nazwie domenowej, a strona, ktdrej ta nazwa dotyczy, nie ma zadnego
odniesienia do chronionych towardw i ustug, wtedy nie dojdzie w wiekszosci przypadkéw do naruszenia

praw ochrony ze znaku towarowego.
Jakie okolicznosci muszg by¢ spetnione, aby uzasadnienie wyroku ujrzato $wiatto dzienne?

Przede wszystkim chciatem podkresli¢, ze postepowanie przed sagdem polubownym jest postepowaniem
poufnym co do zasady. A zatem strony majg pewnos¢, ze zadne informacje, ktérych sobie nie zyczg
ujawnia¢, nie zostang ujawnione w obrocie. Zgodnie z regulaminem sadu polubownego, strona ma
prawo nie wyrazi¢ zgody na publikacje orzeczenia. Wtedy jestem zobowigzany wolg strony i nie moge

tego orzeczenia publikowac. Wielokrotnie strony korzystajg z tych uprawnien.
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To jest ta najwazniejsza okolicznos$é. Inna okolicznosé jest taka, ze to ja ostatecznie decyduje o publikacji
tych wyrokdw i publikujemy wyroki, ktére moga by¢ pomoca w edukacji prawniczej spoteczenstwa

informacyjnego.

Bardzo sie ciesze, bo nasz wyrok tez sie tam pojawit, w zwigzku z tym jakies istotne kwestie poruszat.
Zadam kolejne pytanie, z ktérym czesto spotykam sie na rynku. Jest taka sytuacja — osobiscie
odradzam to klientom, ale wiele oséb o tym na poczatku nie mysli — s przedsiebiorcy, ktorzy
dystrybuujg jakies towary, niech bedg marki Sony. | od wielu lat uzywajg domeny internetowej typu

III

»Sklep-sony.pl” i zdarza sie, ze po jakims$ czasie albo wspoétpraca z takg firma sie konczy, albo wrecz ten
producent zmienia polityke i teraz méwi: ,,Wszystkie domeny z wykorzystaniem mojego znaku
towarowego majg by¢ w moim posiadaniu, jedynie bede umozliwiat korzystanie z tego moim
dystrybutorom”. W sumie jest tu mowa o jakims oficjalnym dystrybutorze. Co w takiej sytuacji, jezeli
przedsiebiorca od 10 lat dziata pod takg domena? Czy jezeli wtasciciel znaku towarowego po tych

dziesieciu latach nagle méwi: ,Ja juz sie nie godze, abys postugiwat sie takg domeng”, to bedzie

oznaczato naruszenie prawa?

Ja pamietam orzeczenie, ktére dotyczyto podobnego stanu faktycznego, jaki zawart pan w swoim
pytaniu. Arbiter stwierdzit w tym orzeczeniu, ze nie doszto do naruszenia znaku towarowego i wtasnie
odwotat sie tu podobnych okolicznosci. W omawianej sprawie strony sporu wczesniej ze sobg pracowaty
i abonent domeny oficjalnie sprzedawat produkty pochodzace od innego przedsiebiorcy. Kiedy juz
zostata rozwigzana miedzy nimi umowa wspotpracy, abonent dalej te produkty sprzedawat, miat takie
prawo, juz wynikajgce z umowy, jednoczesnie wskazywat, ze sg to produkty, ktére pochodzg od powoda,
z ktérym jest zwigzany okreslony znak towarowy. Nie zachodzita zatem zadna mozliwo$é pomylenia
producentéw, oszustwa co do pochodzenia towardw. Na stronie internetowej oznaczonej sporng nazwa

domeny internetowej znajdowata sie informacja, kto jest producentem towardw.

Arbiter uznat, ze pomimo okolicznosci, iz w nazwie domeny internetowej zawarty jest znak towarowy,
ktéry przynalezy powodowi, to z uwagi na te okolicznosci przedmiotowe sprawy nie doszto do
naruszenia znaku towarowego. Inaczej bytoby, gdyby np. na tej stronie internetowej nie byto wskazania,
kto jest producentem, badz np. ten korzystajgcy z domeny w jakis sposéb podwazatby jakos¢ tych

towaréw badz ustug, wtedy mozna bytoby juz rozwazac naruszenie prawa.

Czyli podsumowujac: arbiter uznat, ze uzycie w domenie znaku towarowego producenta miesci sie w
dozwolonym uzytku znaku towarowego, poniewaz z tresci domeny nie wynikato, ze odbiorcy moga

by¢ wprowadzeni w btad.
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Wazna jest tresc strony internetowej. Mdéwiac o tresci strony, wskaze, ze méwitem o nazwie
»Michnik.pl”. Doszto do takiej sytuacji, kiedy jeden z podmiotow uzywat takiej nazwy domeny, natomiast
to byta tylko domena, nie byta z nig skojarzona zadna strona internetowa i nie byto zadnej tresci na tej
stronie. Arbiter uznat, ze nie doszto tu ani do naruszenia dobra osobistego w postaci nazwiska Michnik,
ani nawet do zagrozenia, wiec tu zostato powddztwo oddalone. | ta tres¢ jest istotna dla wszystkich

rozpatrywanych przypadkéw.

Co w sytuacji, kiedy ktos zarejestrowat osmieszajgca, dyskredytujgca domene np. , FirmaXkradnie.pl”?
Byt ciekawy spdr o domene ,,Nasza-biedronka.pl”, pod ktdrg funkcjonowato forum internetowe dla

pracownikow i klientow tej sieci.

Tak, byto to bardzo ciekawe orzeczenie, ktdry zmienito troche nasz punkt widzenia, nasz — arbitréw.
Poniewaz przed tym orzeczeniem wiekszo$¢ prawnikow, ktéra widziata, ze ten spor zaistniat, bo byto o
nim gtosno w mediach, byta przekonana, ze ten element , biedronka” powoduje, ze powddztwo zostaje
uwzglednione. Jednakze — i tu mozemy moéwic¢ o osiggnieciach naszego spoteczenstwa 21 w. — arbiter
uznat, ze co prawda znajduje sie jeden z elementdw, czyli ta ,biedronka” jako znak towarowy, ale mamy
tu do czynienia z prawem wolnosci oséb i wypowiadania negatywnych informacji o pracodawcy. To
miesci sie w szeroko rozumianej wolnosci stowa. Tu wkraczamy w prawa nadane przez konstytucje, a
zatem jak najbardziej mozliwe byto publikowanie réznego rodzaju tresci dotyczgce podmiotu, ktéry ze
znaku towarowego korzystat. Tu jeszcze wskazuje, ze ta nazwa domeny to byta ,Nasza-biedronka.pl”, a
ponadto tam nie byto odniesienia do towaréw i ustug, tylko do opisu zachowan nieetycznych. To
orzeczenie budzito rézne oceny. Wiekszos¢ wskazata na nowy kierunek petnego korzystania z praw

wolnosci stowa w internecie.

Mowi Pan, ze ta sprawa byta ciekawa i trudna. W jakich sytuacjach do sprawy przypisywanych jest

trzech arbitrow? Pewnie jakichs$ bardziej skomplikowanych.

Byta jedna taka sytuacja, ktéra dotyczyta podmiotu uzywajgcego nazwy spornej domeny, ktory byt w
likwidacji. To byt bardzo znany podmiot, ktdry prowadzit duzy portal informacyjny. | tam strony same
whniosty o to, zeby trzech arbitréw byto. Byta bardzo skomplikowana, dtugo rozpatrywana, ale w tej
sprawie byto wiele problemoéw zaréwno natury merytorycznej, jak i formalnej. Tam byta upadtosé, trzeba
byto okresli¢ podmioty, ktére przyjety te obowigzki. To byt bardzo skomplikowany stan faktyczny i

prawny.
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Aby mogly zostac zastosowane przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, abonent musi
by¢ przedsiebiorca. Tylko ze mam wrazenie, ze arbitrzy interpretujg to pojecie dos¢ szeroko i za
przedsiebiorce uznaja nie tylko podmiot, ktéry widnieje formalnie w rejestrze CEIDG czy KRS, ale
wiasciwie kazdg osobe, ktora prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg. Jakie czynniki sg decydujgce przy

ocenie, czy abonent prowadzi te dziatalnos¢ gospodarczg, choé¢ niesformalizowang, czy tez nie.

Jak najbardziej takie stanowisko jest zgodne z ogélnymi tendencjami, arbitrzy interpretujg prowadzenie
dziatalnosci w sposdb rozszerzajacy i nie tylko jest to ta dziatalnos¢, ktdra stanowi podstawe utrzymania
podmiotu, ale niekiedy arbitrzy uwazajg, ze nawet uboczna dziatalno$¢ gospodarcza moze powodowac
uznanie abonenta czy strony sporu za prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarcza. To nawet w komentarzach
prof. Nowinskiej, ktéra jest jednym z arbitrow, znajduje sie tego rodzaju okreslenie, zeby traktowac te

dziatalnos¢ w jak najszerszym znaczeniu.

Podam przyktad: gdyby na stronie internetowej pojawit sie link do Allegro lub innej strony
internetowej juz komercyjnej, to tak naprawde jest skierowanie do jakichs ustug komercyjnych. Wiec

juz taki szczegot, taki link znaleziony na takiej stronie mégtby Swiadczy¢ o tym, ze...

Za arbitra sie nie wypowiem. Na podstawie tylko jednej informacji nie jestem kompetentny, zeby
powiedzieé, czy to bedzie przedsiebiorca, czy nie. O ocenie, czy ktos jest przedsiebiorcg, czy nie, mozemy
mowié dopiero w trakcie rozpatrywania sprawy. Jezeli ta osoba jest w rejestrze WHOIS jako osoba
fizyczna, to przed wniesieniem pozwu bedzie traktowana jako osoba fizyczna. Nie ma zadnych przeszkéd
aby arbitrzy w trakcie rozpoznawania sprawy doszli do wniosku, ze osoba fizyczna prowadzi dziatalno$é

gospodarczg i faktycznie posiada status przedsiebiorcy.

Reprezentowali$my osobe fizyczng i akurat sprawe te tak zinterpretowalismy, ze korzystnie bedzie,
2zeby wypowiadat sie w niej arbiter, ktéry sie na tym zna, bo sg duze szanse, zeby wygraé. Wiec ta
osoba zgodzita sie na zapis na sad polubowny. Natomiast pdézniej strona przeciwna, aby wykaza¢, ze
jednak prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, prébowata chwycic sie wszystkiego, co na tej stronie jest. A
Ze na tej stronie za duzo nie byto, to bylo takie pytanie, czy jeden link na zewngtrz moze $wiadczyé o
tym, czy jest przedsiebiorcga, czy nie. Nie bede méwit tu, o jaka sprawe chodzi, ale zeby méc
powotywac sie na przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore praktycznie zawsze sg
podnoszone, to ta strona, powdd, w tym momencie chwyta sie wszystkiego. Stad pytanie: gdzie jest to

minimum, aby w praktyce przed sgdem mozna byto uzna¢ ze ktos prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza?
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To wszystko zalezy od okolicznosci, np. jak w jednym linku bedzie oferowat kilkaset produktéw. To zalezy

juz od oceny konkretnego stanu faktycznego.

IdZmy do kolejnej podstawy prawnej, na ktérg mozna sie powota¢, czyli prawo do firmy, czyli nazwy
przedsiebiorcy. Domeng mozna naruszac prawo do firmy. Co w sytuacji, kiedy na to prawo powotuje
sie przedsiebiorca dziatajacy catkowicie lokalnie? Czy fakt, ze dziata na niewielka skale w ramach np.

matego miasta, ma istotne znaczenie w sporze o domene, ktdra zasieg ma nieograniczony, Swiatowy?

Moze mie¢, jak najbardziej. Byto nawet takie nasze orzeczenie, w ktérym sad wskazat, ze lokalny
charakter dziatania podmiotu korzystajgcego ze spornej nazwy domeny internetowej, nie pozwala na
uwzglednienie powddztwa. Byty to dwa podmioty dziatajgce w réznych rejonach Polski, prowadzace te

sama dziatalnos¢ gospodarcza.
Nie byli konkurentami wzgledem siebie?

Byto kilka orzecze. W jednych byli, w jednych nie byli. Ale ten fakt konkurencji nie byt dominujacy.

Arbiter wskazat, ze lokalna znajomos¢ tego przedsiebiorcy uniemozliwia uwzglednienie powddztwa.

Jezeli mowili$my przed chwilg o tym, ze aby powota¢ sie na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji trzeba by¢ przedsiebiorca, to czy wystarczy domeny uzywaé niekomercyjnie, aby unikng¢
zarzutu naruszenia prawa? Pytam o to w kontekscie ciekawej sprawy utraty przez klub parlamentarny
Prawa i Sprawiedliwos$ci domeny Kppis.pl, bo po tym, jak jej nie przedtuzono, domene zarejestrowata

na siebie osoba, ktéra otworzyta , Klub przyjaciot pieczywa i sera”. Co teraz?

Nie zawsze nazwa domeny internetowej jest uzywana do celéw komercyjnych. S3 domeny internetowe,
ktore kierujg np. do stron fandw réznych zespotéw, pitkarskich, muzycznych. Tu nie ma celu
komercyjnego, ale to nie znaczy, ze nie zostang naruszone inne prawa, np. méwimy o dobrach
osobistych. Jezeli zostato naruszone dobro osobiste, np. prawo do godnosci, wolnosci pogladow,
identyfikacji, to wtedy rowniez arbiter moze stwierdzié, ze zostaty naruszone prawa, wskazujac te prawa.
A zatem jezeli np. postowie jednej z partii poczujg sie urazeni, ze nazwa domeny internetowej zawiera
skrot tej partii i wykorzystywana jest dla innych celdw niezwigzanych z dziatalnoscig tej partii, to tylko do
ich oceny nalezy, czy poczuja sie tym faktem zagrozeni, czy poczujg, ze ich dobra osobiste zostaty

naruszone i mogg dowolnie ksztattowaé ochrone tych praw przed tutejszym sgdem polubownym.

| jeszcze muszg przekonac arbitra.
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Oczywiscie. W wiekszosci przypadkéw arbitrzy stwierdzali naruszenie débr osobistych w postaci imienia i
nazwiska, jezeli na stronach internetowych, ktére dotyczyty spornych nazw domen internetowych

znajdowalty sie tresci rzeczywiscie uwtaczajace, razace.

l"

Byta taka sprawa, nie pamietam, czy toczyta sie tu przed sadem, o domene ,,Swistak.pl”, gdzie

pojawialy sie jakies erotyczne tresci.

Byta taka sprawa. Domena nie musi by¢ prowadzona komercyjnie, dla celéw hobbystycznych, réwniez
byta sprawa dotyczgca akwarium. To jest pole dla oséb, ktére moga dochodzié ochrony swoich praw, czy
ddébr osobistych, czy innych débr chronionych prawem. Przypomne tylko, ze katalog débr osobistych jest
nieograniczony. Powstajg nowe dobra, wiec jest tu jest petna mozliwo$é dochodzenia swoich praw.
Oczywiscie arbiter orzeka, czy takie prawo istnieje i czy zostato w ogdle naruszone, a nie jest to tylko

nadmierna wrazliwo$¢ podmiotu zgdajgcego ochrony.

Jak juz méwimy o tych dobrach osobistych, to przypomniato mi sie pytanie od jednego z czytelnikow:
czy jezeli kto$ w domenie internetowej wykorzystat nick, ktérym on postuguje sie na forum, to czy

bedzie to naruszeniem jego ddébr osobistych, czy nie?

Byta taka sprawa. Jeden z sgdéw powszechnych badz Sad Najwyzszy orzekt, ze nick jak najbardziej moze
by¢ uznany za dobro osobiste, o ile identyfikuje ten podmiot, ktéry tym nickiem sie postuguje. Bo to jest
wazne, w przypadku débr osobistych oznaczeniowych — imie, nazwisko, nick — jeszcze musimy mie¢ do
czynienia z identyfikacjg podmiotu. Nie zawsze sama znajomos¢ nicku identyfikuje osobe, ktéra go

uzywa. Z nickiem nie mielismy jeszcze do czynienia w naszym sadzie.

Nurtuje mnie pewne pytanie i czesto pojawia sie¢ w mojej pracy. Czy domena internetowa moze
naruszac prawa autorskie? Czy utworem moze by¢ stowo? Wiele 0séb z racji wymyslenia nazwy firmy
lub produktu ma takie poczucie, ze przystuguja im do niego prawa autorskie. Czy zna Pan moze jakie$
wyroki, ktére uznajg pojedyncze stowo badz proste zestawienia stéw za utwér? Orzecznictwo mowi,

e nie da sie tego wykluczy¢, natomiast ja szukam przyktadow, kiedy udato sie wykazad.

Zainteresowanych odsytam tu bardzo ciekawego artykutu prof. Btazyniskiego, ktory dotyczy m.in.
naruszenia praw autorskich pt. ,Ochrona prawna nazw domeny internetowe;j”. To byto w jednej z ksigg
pamigtkowych. | byty tam teoretyczne rozwazania. Autor wskazywat, ze podobnie jak moze by¢ niekiedy
chroniony jeden wyraz, to w przypadku szczegdlnych wyrazow moze by¢ on podstawg ochrony prawa
autorskiego w nazwie domeny internetowej. To byly rozwazania o charakterze bardziej teoretycznym,
systemowym dotyczgcym w ogodle znaczenia utworu jednowyrazowego w prawie autorskim. Natomiast
my takiej sytuacji nie mieliSmy w Sadzie Polubownym, chociaz jeden z arbitrow uznat, ze doszto do

naruszenia praw autorskich, ale w sposéb posredni.
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Mianowicie sama nazwa domeny internetowej nie zawierata zadnego elementu, ktéry moégt by¢ uznany
za utwor, natomiast odsytata do strony internetowej, na ktorej byty publikowane utwory z naruszeniem
praw autorskich. | zostato sformutowane orzeczenie tej tresci, ze abonent naruszyt autorskie prawa
powoda w odniesieniu do takich utworéw poprzez publikowanie ich na stronie internetowe;j. Tylko z

takim naruszeniem praw autorskich mieliSmy do czynienia.

Mam juz ostatnie pytanie. Ciekawi mnie, czy gmina badz miasto ma podstawe do tego, aby przyjac
domene wykorzystujaca jej nazwe. Czyli przyktadowo mamy gmine Osielsko, ktéra chce odzyskaé

domene ,,Osielsko.pl”.

Moze odwotam tu tez do literatury i do zdarzenia. W 2017 r. jako Sad Polubowny organizowalismy piate
seminarium arbitrow. Co dwa lata organizujemy takie seminaria dla wszystkich zainteresowanych.
Podczas tych seminariéw omawiamy zagadnienia, ktére sg problematyczne. M.in. byty to seminaria
dotyczace praw egzekucji z domeny, a ostatnie, w 2017 r., wiasnie dotyczyto zagadnienia szerokiego —
naruszenia praw osobistych jednostek samorzadu terytorialnego w nazwie domeny internetowe;j. |

nawet opublikowatem na ten temat artykut w ksiedze pamigtkowej dla pani prof. Traple

Problem byt taki, czy np. mozna uzywa¢ nazwy domeny internetowej takiej jak ,Olsztyn.pl” albo

III

»Rumia.pl”. Byto kilka orzeczen. W przypadku Olsztyna strona internetowa oznaczona tg nazwg domeny
byta prowadzona przez fana, osobe, ktéra opisywata, co dzieje sie w Olsztynie. | to byt jej autorski portal
i tam byty informacje o Olsztynie. Sad uznat tu prawo do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, prawo
do wolnosci stowa. Jak najbardziej mozna prowadzi¢ tego rodzaju dziatalnos¢. | domene. Tu nie

stwierdzono naruszenia.

Inna byta sprawa w przypadku ,,Rumia.pl”. Tam sad uznat, ze doszto do naruszenia, albowiem pozwanym
byt producent produktow i arbiter stwierdzit, ze odbiorca tej strony internetowej mégt odniesé¢ wrazenie,
Ze sg to produkty zwigzane z miastem Rumia, a tak nie byto. W mojej ocenie, jezeli chodzi oczywiscie o
te kwestie wolnosciowe, fanowskie itp., to jak najbardziej mozna korzystaé¢ z domen internetowych
zawierajacych nazwy miejscowosci. Trzeba jednak mieé na uwadze, ze pewnych nazw nie mozna ,zajg¢”
gdyz znajdujg sie w domenie publicznej. Np. nazwy: Ozary, Pogorzelica, Opole to sg niekiedy nazwy,
ktore powstajg generycznie z wczesniej istniejgcych rzeczownikéw, bo byt tam pozar, bo tam byto jakies$
miejsce, gdzie ludzie zbierali sie wczesniej. Te nazwy uksztattowaty sie w historycznym rozwoju. Nie
zawsze zatem uzywanie tych nazw w nazwie domeny internetowej powinno zosta¢ uznane za
naruszajgce prawo. W mojej ocenie powinno by¢ zakazane np. uzywanie nazw domeny ,,Urzagd Gminy
Opole”, a nie samo ,,Opole”. Ale by¢ moze jestem odosobniony w tych pogladach, bo arbitrzy na tym
seminarium stwierdzili, ze ,,Opole”, ,Warszawa” powinny by¢ chronione niezaleznie od tego, czy to jest

element nazwy jednostki czy tez nie. Tutaj sie réznimy.
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Prawna Ochrona Marki - podcast #021

To duze pole do popisu, poniewaz chyba to jest standard, ze regionalne portale informacyjne,

ktore de facto zyj3 z reklam, majg w swojej nazwie cate miejscowosci.

Pare lat temu NASK wprowadzit pewng polityke dotyczgca mozliwosci rejestracji tych nazw. Aby
zarejestrowac¢ domene internetowg z nazwg miejscowosci, konieczne byto uzyskanie zgody wtadz
tej miejscowosci. Niektore miasta zarejestrowaty t akie domeny. Po pewnym okresie pozostate
nazwy, te ktére nie zostaty zarejestrowane w nazwie domen, zostaty oddane publicznosci. Np.
zatdzmy, ze jest miejscowos¢ Gostyn i kazdy moze rejestrowac nazwe domeny z nazwa tej
miejscowosci. Niektore miasta w ogodle nie byty zainteresowane rejestracjg takich nazw domen
internetowych i uaktywnity sie dopiero kiedy zobaczyty, ze sg portale typu ,Olsztyn”, przyciagaja
zainteresowanie publicznosci. Wtedy zaczety wystepowac z zagdaniem ochrony. Ja uwazam, ze

mozna uzywacé¢ w nazwach domen internetowych nazwy miast.

Z mojej strony to wszystko, bardzo dziekuje, ze znalazt pan czas na to, zebysmy mogli

porozmawiaé. Mysle, ze nasza rozmowa jest bardzo pouczajaca. | dziekuje.

Zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej — wystarczy wpisac PIIT. Znajdziecie na niej
Panstwo publikacje wyrokéw oraz informacje o organizowanych co 2 lata seminariach. Dziekuje

bardzo.

Mam nadzieje, ze nasza rozmowa Ci sie podobata. Ja sam dowiedziatem sie wielu interesujgcych

rzeczy. Ciezko sobie wyobrazi¢ osobe, ktéra ma wiekszg stycznosc ze sporami domenowymi niz méj
gosc. Tym bardziej jego wskazdéwki sg cenne. Przypominam Ci, ze transkrypt tego odcinka znajdziesz
pod adresem znakitwarowe-blog.pl/021 jak 21 odcinek tego podcastu. Jak zawsze umieszczam tam

réwniez odestania do artykutéw, ktore poszerzg Twojg wiedze.

O domenach juz kilka artykutéw stworzytem. W jednym opisatem na jakie prawa mozesz sie
powota¢ w walce o domene. W kolejnym opisatem sady polubowne w Polsce, Pradze i przy WIPO.
Catkiem niedawno z kolei opisatem doktadnie case study sporu naszego klienta, o ktorym

wspominatem w dzisiejszej rozmowy. Dziekuje, ze zostate$ ze mng do korica. Do ustyszenia. Czes$¢ :)

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj sie ze mna:

+48 575 999 710
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
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