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OchrOna praw dO znaku tOwarOwegO w świetle punktu 4...

mgR PIOtR RODZIEWIcZ
OchRONA PRAW DO ZNAku tOWAROWEgO W śWIEtlE 
PuNktu 4 jEDNOlItych ZAsAD ROZWIąZyWANIA sPO-
RóW O NAZWy DOmEN INtERNEtOWych IcANN

 I

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (w skró-
cie ICANN) jest osobą prawną typu non profit, utworzoną zgod-
nie z prawem stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone)1. – ICANN 

wypełnia cztery podstawowe funkcje: po pierwsze – nadzoruje tech-
niczną operacyjność Internetu, tak, aby zapewnić jego interope-
racyjność i dostępność, po drugie – ICANN odpowiedzialny jest za 
zapewnienie konkurencyjności wśród rejestratorów następujących 
domen najwyższego poziomu (Top Level Domains – TLD):.com,.
net,.org., po trzecie – w określonym zakresie odpowiedzialne jest 
za rozwiązywanie sporów dotyczących niewłaściwego użytkowa-
nia nazw domen internetowych2 i po czwarte – ICANN tworzy 
kategorie i przyznaje prawa do używania rodzajowych domen 
internetowych najwyższego stopnia (generic Top Level Domains 
– gTLD)3. 

System domen internetowych (Domains Name System – DNS) 
stanowi podstawowy element sieci Internet4. Dzięki niemu nazwa 
mnemoniczna może zostać zamieniona na określony adres 
IP (Internet Protocol Address). Tym samym, powyższy system 
pozwala na powiązanie numerycznego zapisu z równoległym 
systemem nazw domen internetowych5. Jak wskazuje się, pod-
stawową zasadą w zakresie rejestracji nazw domen interneto-
wych jest zasada pierwszeństwa (first come, first serve), co jest 
uwarunkowane aspektami technicznymi funkcjonowania sy-
stemu6. Należy bowiem podkreślić, iż jednemu unikatowemu 
adresowi IP może zostać przyporządkowana jedna domena 
internetowa. Dlatego też, jeśli określona nazwa domeny jest 
jeszcze nie zarejestrowana, to rejestrator dokonuje rejestracji. 
Jednocześnie w ramach tego procesu rejestracji domeny rejestra-
tor nie bada, czy dana nazwa domeny może naruszać prawa 
osób trzecich. Wobec powyższego, powstaje ryzyko narusze-
nia praw osób trzecich w przypadku rejestracji nazwy domeny 
zbieżnej ze znakiem towarowym, firmą przedsiębiorcy, czy też 
innym oznaczeniem, które podlega ochronie prawnej. W celu 
rozstrzygania sporów, powstałych na tle naruszenia praw 
do znaku towarowego w związku z zarejestrowaniem nazw 
domen internetowych, zostały zatwierdzone w dniu 26 sierp-
nia 1999 r., pod auspicjami ICANN Jednolite Zasady Rozwią-

1 Zob. World Intellectual Property Organization , Intellectual property on the Internet: a survey 
of the issues, 2002, str. 54;

2 David W. Quinto, Law of Internet disputes, 2003, str. 4 – 5 i n. 
3 J. Kulesza, Projekt ramowej konwencji Internetu, Państwo i Prawo nr 10 2009, str. 8;
4 Zob. Ibidem, str. 5; 
5 P. Podrecki, Rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych [w:] System Prawa Han-

dlowego Tom � Arbitraż Handlowy pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2010 r., str. 855;
6 Ibidem, str. 855, 

zywania Sporów o Nazwy Domen Internetowych (Uniform 
Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP), przewidu-
jące mechanizm służący ochronie podmiotów uprawnionych 
do znaku towarowego, któremu też zostanie poświecone niniej-
sze opracowanie.
 

 II

Jednolite Zasady Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen In-
ternetowych7 zostały przyjęte przez wszystkich akredytowanych 
rejestratorów w odniesieniu do wszystkich rodzajowych domen 
internetowych najwyższego poziomu, tj.:.aero,.asia,.biz,.cat,.com,.
coop,.info,.jobs,.mobi,.museum,.name,.net,.org,.pro,.tel oraz .tra-
vel. Obecnie na podstawie umowy akredytacyjnej akredytowane  
jako rejestratorzy w zakresie wyżej wskazanych rodzajowych 
domen internetowych najwyższego poziomu są 962 podmioty8. 
UDPR ma zastosowanie również w odniesieniu do niektórych 
krajowych domen internetowych najwyższego poziomu (country 
code Top Level Domains – ccTLD), których rejestratorzy krajowi 
dobrowolnie przyjęli zasady przewidziane w UDRP. W chwili 
obecnej UDRP zostały przyjęte w odniesieniu do 43 krajowych 
domen internetowych najwyższego poziomu9. 

UDRP mają zastosowanie do sporów powstałych pomiędzy 
podmiotem rejestrującym nazwę domeny internetowej, a pod-
miotem uprawnionym z tytułu prawa do znaku towarowego, 
którego prawo wskutek rejestracji i używania określonej nazwy 
domeny internetowej zostaje naruszone. Spory te dotyczą zja-
wiska tzw. cybersquattingu10, czyli rejestracji i używania nazwy 
domeny internetowej w złej wierze, polegającym na rejestracji 
nazwy domeny internetowej identycznej ze znakiem towarowym, 
do którego rejestrujący nazwę domeny nie jest uprawniony11, co 
prowadzi również do osiągnięcia przez posiadacza nazwy domeny 
internetowej określonych korzyści na płaszczyźnie ekonomicznej. 
Należy wskazać, że w umowie rejestracyjnej, na podstawie której 
rejestrujący uzyskuje uprawnienie do używania określonej nazwy 
domeny internetowej, inkorporowane jest poprzez odesłanie zo-

7 Dalej zwane w niniejszym opracowaniu „UDRP”;
8 Zob. Strona ICANN z listą akredytowanych rejestratorów - http://www.icann.org/en/regi-

strars/accredited-list.html; 
9 Guide to WIPO Domain Name Dispute Resolution, WIPO Arbitration and Mediation Center, 

str. 16 – http://www.wipo.int/freepublications/en/archive.jsp?cat=arbitration&year=&title=
10 Por. D. Cabell, Overview of Domain Name Policy Development – http://cyber.law.har-

vard.edu/udrp/overview.html; 
11 Por. J.H.Matsuura, Managing Intellectual assets in the digital age, 2003, str. 56; por. Guide 

to WIPO Domain Name Dispute Resolution, op. cit., str. 3; 
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bowiązanie się rejestrującego do poddania się procedurze roz-
strzygania sporów w związku z naruszeniem praw osób trzecich 
przez zarejestrowanie nazwy domeny internetowej12. Podkreślenia 
wymaga, że zgodnie z punktem 2 UDPR rejestrujący występując 
o: zarejestrowanie, odnowienie, albo dalsze utrzymywanie określo-
nej nazwy domeny internetowej składa oświadczenie i zapewnie 
m.in. o tym, że rejestracja wnioskowanej nazwy domeny interne-
towej nie będzie naruszała praw osób trzecich i że wyłączną odpo-
wiedzialność za ewentualne naruszenie ponosi rejestrujący, a nie 
– rejestrator13. 

Jak wskazuje się w literaturze, zasady zawarte w UDRP opierają 
się na regułach o charakterze materialnoprawnym14. Przewidują 
one bowiem przesłanki uzależniające udzielenie ochrony pod-
miotowi uprawnionemu do znaku towarowego, którego prawa 
mogą zostać zagrożone lub naruszone poprzez używanie i reje-
strację nazwy domeny internetowej. W sytuacji, gdy zachodzą 
przesłanki zawarte w punkcie 4 UDRP, podmiot uprawniony do 
znaku towarowego może wystąpić ze skargą przeciwko rejestru-
jącemu nazwę domeny internetowej, wskazując jednocześnie 
na spełnienie przesłanek naruszenia prawa do znaku sformu-
łowanych w punkcie 4 a) (I) (II) I (III) UDRP. Wówczas podmiot 
rejestrujący nazwę domeny internetowej na podstawie umowy 
rejestracyjnej z rejestratorem, jest zobligowany do poddania się 
obligatoryjnemu postępowaniu administracyjnemu (mandatory 
administrative proceedings), przewidzianemu w UDRP15. Po-
wyższe postępowanie toczy się przed jednym z dostawców usług 
w zakresie procedury administracyjnej (administrative – dispute 
– resolution service providers). Zgodnie z UDRP, postępowanie 
administracyjne inicjuje wniesienie skargi przez podmiot upraw-
niony do znaku towarowego do jednego z zatwierdzonych przez 
ICANN dostawców usług w zakresie procedury administracyjnej16. 
Dostawcy usług prowadzą postępowanie według Reguł dla Jed-
nolitych Zasad Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen Inter-
netowych17 (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution 
Policy)1� oraz uzupełniająco według ich własnych reguł, przyję-
tych dla tego typu sporów. Kwestią wymagającą rozważenia, jest 
problematyka charakteru obligatoryjnego postępowania admini-
stracyjnego, która zostanie przedstawiona w części IV niniejszego 
opracowania wraz z środkami prawnymi, jakie mogą zostać za-
stosowane w celu ochrony praw uprawnionego do znaku towa-
rowego. 

12 Zob. J. Hörnle, Online dispute resolution [w:] Bernstein’s handbook of arbitration and dispute 
resolution practice, J. Tackaberry, A. Marriott, Volume 1, fourth edition, 2003, str. 815; 

13 Zob. więcej tekst UDRP na stronie internetowej ICANN: http://www.icann.org/en/dndr/
udrp/policy.htm; 

14 P. Podrecki, op. cit., str. 874; 
15 Zob. punkt 4 a) UDRP na stronie internetowej ICANN: http://www.icann.org/en/dndr/

udrp/policy.htm; 
16 Zatwierdzonymi dostawcami usług w zakresie procedury przewidzianej w punkcie 4 UDRP 

jest: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) 
z siedzibą w Genewie, Krajowe Forum Arbitrażu (National Arbitration Forum) z siedzibą w 
Minneapolis, Azjatyckie Centrum Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen Internetowych 
(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre) z siedzibą w Hong Kongu, Centrum Arbi-
trażowe ds. Sporów Internetowych Czeskiego Sądu Arbitrażowego (The Czech Arbitration 
Court Arbitration Center for Internet Disputes) z siedzibą w Pradze - zob. informacje na stronie 
ICANN: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm; 

17 Dalej zwane w niniejszym opracowaniu „Regułami”;
18 Najnowsza wersja Reguł została zatwierdzona przez Radę Dyrektorów ICANN w dniu 30 

października 2009 r. i ma zastosowanie do skarg wniesionych po dniu 1 marca 2010 r. Tekst 
Reguły dla Jednolitych Zasad Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen Internetowych dostępny 
na stronie internetowej ICANN: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm; 

 III

Punkt 4 a) przewiduje możliwość wystąpienia osoby uprawnio-
nej do znaku towarowego w celu udzielenia ochrony, w postę-
powaniu administracyjnym, w przypadku, gdy zostaną spełnione 
kumulatywnie następujące przesłanki: 

(I) zarejestrowana przez podmiot nazwa domeny interneto-
wej jest identyczna albo łudząco podobna do znaku to-
warowego lub znaku usługi; 

(II) podmiot, który zarejestrował nazwę domeny interneto-
wej nie ma prawa lub uzasadnionego interesu w odnie-
sieniu do nazwy domeny; 

(III) zarejestrowana przez podmiot nazwa domeny jest uży-
wana w złej wierze (bad faith)19. 

Zgodnie z postanowieniami UDRP ciężar dowodu zaistnie-
nia wyżej wskazanych okoliczności spoczywa na osobie trzeciej 
występującej ze skargą. W istocie, wskazane przesłanki zawarte 
w punkcie 4 a) (I) (II) i (III) UDRP posługują się zwrotami niedoo-
kreślonymi, wobec czego mogą nasuwać szereg problemów inter-
pretacyjnych. Pewna wskazówka ułatwiająca interpretację została 
zawarta w punkcie 4 b) UDRP. Znajduje się tam bowiem otwarty 
katalog okoliczności, wskazujących na rejestrację nazwy domeny 
internetowej w złej wierze, natomiast w punkcie 4 c) UDRP za-
warty został również otwarty katalog okoliczności, wskazujących 
na rejestrację i używanie nazwy domeny internetowej przez re-
jestrującego na podstawie prawa lub uzasadnionego interesu. 
Ponadto licznych wskazówek w zakresie interpretacji przesłanek, 
od których zaistnienia uzależniona została możliwość wystąpienia 
o udzielenie ochrony prawnej w obligatoryjnym postępowaniu ad-
ministracyjnym, dostarcza również orzecznictwo paneli orzeka-
jących dostawców usług w zakresie procedury administracyjnej. 
I tak, odwołując się do orzeczeń paneli Centrum Arbitrażu i Me-
diacji działającego przy Światowej Organizacji Własności Intelek-
tualnej z siedzibą w Genewie można wskazać, że po – pierwsze 
dla spełnienia przesłanki z punktu 4 a) (I) UDRP niezbędne jest 
posiadanie przez skarżącego prawa do znaku towarowego, przy 
czym okolicznością irrelewantną jest, gdzie prawo to skarżący uzy-
skał i w jakim kraju dany znak towarowy jest zarejestrowany i czy 
w ogóle jest zarejestrowany20 (więcej o tzw. common law trade-
marks w dalszej części niniejszego opracowania), a po drugie – fakt 
identyczności lub podobieństwa znaku towarowego z nazwą 
domeny internetowej. Według poglądu wyrażonego w sprawie 
Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services Case 
No. D2000 – 050321 łudzące podobieństwo nazwy domeny inter-
netowej z znakiem towarowym zachodzi, gdy różnica pomiędzy 
nazwą domeny, a znakiem polega jedynie na tym, że nazwa do-
meny składa się z małych liter, natomiast w znaku towarowym nie-
które z liter pisane są wielką literą. W ocenie panelu orzekającego 
powyższa różnica jest irrelewantna z punktu wiedzenia prawnego, 
albowiem nie ulega wątpliwości, że nie wpływa ona na brak łudzą-
cego podobieństwa nazwy domeny internetowej ze znakiem towa-
rowym. Natomiast w sprawie Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) 

19 Tekst UDRP dostępny na stronie internetowej ICANN: http://www.icann.org/en/dndr/
udrp/policy.htm; 

20 E. Overs, New Media [w:] Law and the media, ed. T. Crone, P. Alberstat, T. Cassels, E. 
Overs, fourth edition, 2002, str. 72; 

21 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0503.html; 
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Limited v. Dejan Macesic Case No. D2000-16��22 panel uznał, że 
pominięcie w nazwie domeny jednej litery („guiness.com”), wcho-
dzącej w skład znaku towarowego („Guinness”) stanowi łudzące 
podobieństwo. Jednocześnie w powyższym orzeczeniu panel orze-
kający wyraził pogląd, że z punktu widzenia stwierdzenia łudzącego 
podobieństwa pomiędzy nazwą domeny internetowej, a znakiem 
towarowym irrelewantnym jest, czy zawartość strony jest podobna 
do profilu działalności związanej z konkretnym znakiem towaro-
wym, czy też kompletnie różna. W orzeczeniu Nokia Corporation 
v. Nokiagirls.com a.k.a IBCC Case No. D2000-010223 panel wska-
zał, że nazwa domeny internetowej „nokiagirls.com” składająca się 
ze znaku towarowego „Nokia” i ogólnego rzeczownika, stanowi 
nazwę domeny łudząco podobną w rozumieniu punktu 4 a) (I) 
UDRP. Podobnie stwierdził panel w sprawie Wal-Mart Stores, Inc. 
v. Richard MacLeod d/b/a For Sale Case No. D2000-066224 wska-
zując, że nazwa domeny internetowej składająca się z znaku 
towarowego, połączonego z negatywnym określeniem jest łu-
dząco podobna do znaku towarowego zawartego w jej treści. 
Zgodnie z zapatrywaniem wyrażonym również w orzeczeniach 
paneli zarejestrowanie nazwy domeny internetowej (przed uzy-
skaniem przez osobę trzecią prawa do znaku towarowego) samo 
przez się jest nieistotne z punktu widzenia ewentualnego zaist-
nienia przesłanki wskazanej w punkcie 4 a) (I), niemniej jednak 
fakt pierwszeństwa rejestracji nazwy domeny przed uzyskaniem 
prawa do znaku towarowego jest relewantny z punktu widzenia 
punktu 4 a) (III) UDRP, a mianowicie oceny, czy nazwa do-
meny internetowej została zarejestrowana i jest używana w złej 
wierze25. W odniesieniu do punktu 4 a) (I) UDRP powstały wąt-
pliwości, czy dopuszczalna jest skarga zarzucająca identyczność 
albo łudzące podobieństwo nazwy domeny internetowej z ozna-
czeniem geograficznym lub imieniem i nazwiskiem. Jak wskazał 
panel w orzeczeniu The Reverend Dr. Jerry Falwell and The Lib-
erty Alliance v. Gary Cohn, Prolife.net, and God.info Case No. 
D2002-01�426 imiona i nazwiska osób fizycznych są chronione 
na podstawie UDRP, pod warunkiem, że zostały użyte jako znaki 
towarowe, oznaczające towary lub usługi. Natomiast w orzecze-
niu Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-02352� 
panel orzekający wskazał, że identyczność lub łudzące podobień-
stwo nazwy domeny internetowej ze znakiem towarowym 
rozciąga się również na przypadki, gdy skarżący nie dysponuje 
zarejestrowanym znakiem towarowym, który stanowi jego na-
zwisko28. Wydaje się, że treść powyższego orzeczenia uwzględ-
nia odmienności w zakresie systemów ochrony praw własności 
przemysłowej obowiązujących w różnych państwach. Ponieważ 
w systemach prawnych typu common law, znak towarowy może 
korzystać z ochrony pomimo braku jego rejestracji, takie rozwią-
zanie obowiązuje m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie znaki 

22 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1698.html; 

23 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0102.html; 

24 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0662.html; 

25 Tak m.in. orzeczenie w sprawie: AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov Case No. D2003-
0527 (http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0527.html) oraz Digital 
Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems Case No. D2001-0827 (http://www.wipo.int/amc/en/
domains/decisions/html/2001/d2001-0827.html); 

26 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0184.html; 

27 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0235.html; 

28 G. Dutfield, U. Suthersanen, Global Intellectual Property Law, 2008, str. 259; 

towarowe chronione są na podstawie aktów prawa federalnego 
(Lanham Act (15 USC sections 1051 – 112�), aktów prawa stano-
wego i common law2�. W istocie tak szerokie rozumienie terminu 
‘znak towarowy’, jakie zostało nadane w orzecznictwie paneli 
orzekających w ramach Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO 
(w oparciu o stany faktyczne powiązane z systemami prawnymi 
typu common law) prowadzi do wniosku, że z punktu widzenia 
polskiego systemu prawnego to, co stanowi naruszenie niezare-
jestrowanego znaku towarowego może zostać zakwalifikowane 
jako czyn nieuczciwej konkurencji – w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U.2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.). Na różnice występujące 
w systemach prawnych w odniesieniu do ochrony znaków towa-
rowych zwrócił uwagę panel orzekający w sprawie Luis Cobos 
v. West, North (Nick Handle: JNMTOKTCQD) Case No. D2004-
01�230. Rozważał on, czy ma znaczenie, że skarżący posiada 
swoje miejsce zamieszkania w jurysdykcji, w której obowiązuje 
system typu civil law. Panel doszedł do wniosku, że po pierw-
sze dobra reputacja skarżącego i dobra sława rozciąga się poza 
Hiszpanię, ale po drugie – w Hiszpanii również skarżącemu 
przysługują środki prawne mające na celu ochronę reputacji 
i dobrej sławy, na podstawie instrumentów prawnych służą-
cych zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak natomiast pod-
kreślił panel, fakt, iż „niezarejestrowane znaki towarowe” nie 
są znane hiszpańskiemu systemowi prawnemu nie może po-
wodować, że zakres ochrony przewidziany w UDRP będzie dla 
obywateli zamieszkujących w jurysdykcjach typu common law 
szerszy, niż dla obywateli zamieszkujących w państwach, w któ-
rych obowiązują systemy prawne innego typu. Należy bowiem 
wskazać, że zgodnie z poglądem przyjętym w orzecznictwie 
paneli Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO, w przypadku braku 
rejestracji znaku towarowego skarżący musi dowieść, że okre-
ślone oznaczenie uzyskało w wystarczającym stopniu znacze-
nie, które jest związane i identyfikowane z towarem lub usługą 
skarżącego, tak m.in. Australian Trade Commission v. Matthew 
Reader Case No: D2002-0��631. W podobnym tonie wypowie-
dział się również panel orzekający w Centrum Arbitrażowym ds. 
Sporów Internetowych Czeskiego Sądu Arbitrażowego w spra-
wie Unister GmbH vs. GS-Internetservice Case No. 10015232, 
w którym wskazał, że skarżący powinien wykazać, w przypadku 
niezarejestrowanego znaku towarowego, że stanowi on charakte-
rystyczny identyfikator powiązany ze skarżącym albo jego towa-
rami lub usługami. 

Drugą z przesłanek zgodnie z UDRP, która musi zajść kumu-
latywnie do stwierdzenia, że określona nazwa domeny interne-
towej narusza prawa uprawnionego do znaku towarowego, jest 
brak prawa lub uzasadnionego interesu po stronie podmiotu 
rejestrującego nazwę domeny internetowej do jej rejestracji 
i używania. W punkcie 4 c) UDRP został zawarty przykładowy 
katalog okoliczności uzasadniających istnienie prawa lub uzasad-
nionego interesu do nazwy domeny internetowej w rozumieniu 
punktu 4 a) (II). Po pierwsze okolicznością – taką jest korzystanie 

29 Zob. Ibidem, str. 152 i n.; 
30 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.

int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0182.html; 
31 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.

int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0786.html; 
32 Orzeczenie dostępne na stronie internetowej Centrum Arbitrażowego ds. Sporów Interne-

towych Czeskiego Sądu Arbitrażowego: http://www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_
id=100152; 



�� �/20�� Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

OchrOna praw dO znaku tOwarOwegO w świetle punktu 4...

z nazwy domeny albo nazwy z nią korespondującej lub czynie-
nie przygotowań do korzystania z domeny albo nazwy z nią kore-
spondującej przez posiadacza przed powstaniem sporu o nazwę 
domeny, w dobrej wierze w zakresie oferowanych przez posiada-
cza domeny towarów lub usług33. Po drugie – w przypadku, gdy 
podmiot posiadający określoną nazwę domeny internetowej, 
będący: osobą fizyczną, prawną, czy też innego typu jednostką 
organizacyjną jest powszechnie kojarzony z używaniem danej 
nazwy domeny internetowej, nawet w sytuacji, gdy nie uzyska 
odpowiedniego znaku towarowego dla używanej domeny34. I po 
trzecie – gdy podmiot używa nazwy domeny internetowej w ce-
lach niekomercyjnych, niezwiązanych z działalnością handlową, 
niemających na uwadze wprowadzenie w błąd konsumentów 
ani zszargania reputacji znaku towarowego lub znaku usługowego 
będącego przedmiotem sporu35. Należy jednak pamiętać, że 
ciężar dowodu, polegający na wskazaniu, iż rejestrujący nazwę 
domeny nie ma do niej prawa lub uzasadnionego interesu do jej 
posiadania spoczywa na skarżącym, który występuje ze skargą, 
natomiast podmiot, który zarejestrował nazwę domeny może 
dowodząc jedną z powyższych okoliczności bronić się przed 
twierdzeniami podniesionymi przez skarżącego36. Dlatego też, 
jak wskazano w orzeczeniu panelu w sprawie Croatia Airlines 
d.d. v. Modern Empire Internet Ltd. Case No. D2003-04553�, je-
żeli skarżący wykaże prima facie, że pozwany nie posiada prawa 
lub uzasadnionego interesu do nazwy domeny internetowej, to 
pierwotny ciężar dowodowy spoczywający na skarżącym uznaje 
się za spełniony w przypadku braku odpowiedzi pozwanego, 
panel przyjął, że należy uznać przesłankę zawartą w punkcie 4 a) 
(II) za spełnioną. Należy uznać, że w powyższej sytuacji docho-
dzi do zmiany rozkładu ciężaru dowodu. Co więcej, w sytuacji, 
gdy skarżący prima facie wykaże brak prawa lub uzasadnionego 
interesu pozwanego do nazwy domeny, który z kolei nie wy-
każe jednej z okoliczności wskazanej w punkcie 4 c) UDRP, to 
panel orzekający uzna brak prawa lub uzasadnionego interesu, 
nawet wówczas, gdy nazwa domeny składa się ze słów ogólnego 
rodzaju, tak m.in. Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, in-
dividually and dba RaveClub Berlin Case No. D2002-06353�. 
Rozdźwięk w orzeczeniach paneli w ramach Centrum Arbitrażu 
i Mediacji WIPO powstał w odniesieniu do nazw domen inter-
netowych, które są identyczne lub łudząco podobne do znaków 
towarowych. Niemniej jednak nazwy domen są używane w ce-
lach niekomercyjnych i zmierzają do realizacji wolności słowa. 
W orzeczeniach paneli można odnaleźć dwa kontradyktoryjne 
poglądy. Jak wskazano, prawo do krytyki, czy też wolności słowa 
nie może się przejawiać w używaniu nazwy domeny interneto-
wej, która jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towa-
rowego przysługującego podmiotowi, w odniesieniu do którego 
określona opinia, czy też krytyka jest formułowana. Jak wskazały 
panele w sprawach The Royal Bank of Scotland Group plc, Na-
tional Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and 

33 Zob. punkt 4 c) (I) – http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm; 
34 Zob. punkt 4 c) (II) – ibidem; 
35 Zob. punkt 4 c) (III) – ibidem; 
36 Zob. M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, 2008, 

str. 169; 
37 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.

int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0455.html; 
38 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.

int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0635.html; 

Pedro Lopez Case No. D2003-01663� oraz Bett Homes Limited 
and Bett Brothers PLC v Bill McFadyenCase No. D2001-101�40 , 
nie jest niezbędne do korzystania z wolności słowa, czy też do-
zwolonej krytyki posługiwanie się nazwą domeny internetowej 
identyczną lub łudząco podobną do znaku towarowego. Mając 
powyższe na względzie, należy dojść do przekonania, iż prawa 
wynikające ze znaku towarowego przysługujące osobie trzeciej 
wyznaczają granicę wolności słowa i krytyki realizowanej przy 
użyciu nazwy domeny internetowej. Ponadto, jak trafnie wskazał 
panel orzekający, należy uznać, że korzystanie z wolności słowa 
nie może stanowić uzasadnionego interesu dla używania nazwy 
domeny internetowej, która jest identyczna z znakiem towaro-
wym. Z drugiej jednak strony, panel w orzeczeniu Bridgestone 
Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridge-
stone Corporation v. Jack MyersCase No. D2000-01�041 stwier-
dził, że używanie nazwy domeny internetowej identycznej ze 
znakiem towarowym, jedynie w celu krytyki podmiotu, któremu 
znak towarowy przysługuje, stanowi dozwolony, niekomercyjny 
użytek nazwy domeny internetowej. Tym samym panel doszedł 
do wniosku, że w wyżej przedstawionej sprawie, skarżący nie wy-
kazał braku uzasadnionego interesu w używaniu nazwy domeny 
internetowej i odmówił przeniesienia na skarżącego nazwy do-
meny internetowej. Wydaje się, że bardziej trafną jest koncepcja 
pierwsza. Trudno bowiem przyjąć, aby nawet uzasadniona kry-
tyka uprawniała do posługiwania się cudzym znakiem towaro-
wym, jako elementem nazwy domeny internetowej, w celu jej 
zademonstrowania. Istnieje bowiem wiele innych komplementar-
nych możliwości wyrażenia uprawnionej krytyki, aniżeli posługi-
wanie się nazwą domeny internetowej identyczną lub łudząco 
podobną do znaku towarowego. 

Trzecią przesłanką, warunkującą dopuszczalność skargi i moż-
liwość udzielenia ochrony uprawnionemu do znaku towarowego 
w świetle punktu 4 UDRP, jest rejestracja i używanie nazwy do-
meny internetowej przez jej posiadacza w złej wierze. W punkcie 
4 b) UDRP został zawarty otwarty katalog okoliczności, których za-
istnienie wskazuje na zarejestrowanie i używanie nazwy domeny 
internetowej w złej wierze (bad faith), w rozumieniu punktu 4 a) 
(III) UDRP. Zgodnie z wyżej cytowanym punktem domena jest 
zarejestrowana i używana w złej wierze, jeżeli:

(I) okoliczności wskazują, że rejestrujący zarejestrował lub 
nabył nazwę domeny internetowej w celu: jej sprzedaży, 
wynajmu albo przekazania nazwy domeny w inny sposób 
skarżącemu, który jest osobą uprawnioną do znaku towaro-
wego lub znaku usługowego albo konkurentowi skarżącego 
odpłatnie za kwotę przekraczającą koszty bezpośrednio 
związane z rejestracją domeny42; 

(II) rejestracja nazwy domeny internetowej nastąpiła w celu 
zapobieżenia rejestracji nazwy domeny internetowej przez 
posiadającego prawo do znaku towarowego, która od-
powiadałaby znakowi towarowemu, pod warunkiem, że 
rejestrujący był zaangażowany w takie postępowanie43;

39 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0166.html; 

40 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1018.html; 

41 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0190.html; 

42 Zob. punkt 4 b) (I) UDRP - http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm; 
43 Zob. punkt 4 b) (ii) UDRP – ibidem; 
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(III) rejestracja nazwy domeny internetowej nastąpiła w celu 
zakłócenia działalności prowadzonej przez konkurenta44; 

(IV) rejestrujący przez użycie nazwy domeny internetowej ce-
lowo zamierza zainteresować użytkowników Internetu swoją 
stroną internetową lub lokalizacją w sieci, stwarzając ryzyko 
wprowadzenia w błąd, co do znaku skarżącego w odniesie-
niu do pochodzenia, sponsoringu, związku lub potwierdze-
nia dla strony internetowej lub lokalizacji albo produktu lub 
usługi na stronie lub w określonej lokalizacji45. 

Kwestią wymagającą wyjaśnienia w odniesieniu do rejestra-
cji i używania nazwy domeny internetowej w złej wierze, jest 
koincydencja czasowa pomiędzy rejestracją nazwy domeny in-
ternetowej, a uzyskaniem przez osobę trzecią prawa do znaku 
towarowego. Prima facie wydaje się, że fakt wcześniejszej reje-
stracji nazwy domeny internetowej przed uzyskaniem przez osobę 
trzecią prawa do znaku towarowego wyklucza możliwość przyję-
cia, że rejestracja i używanie nazwy domeny internetowej nastę-
puje w złej wierze, taki też pogląd został wyrażony w orzeczeniu 
panelu w sprawie John Ode d/ba ODE and ODE – Optimum Di-
gital Enterprises v. Intership Limited Case No. D2001-00�446 oraz 
szeregu orzeczeń przywołanych w jego uzasadnieniu. Niemniej 
jednak, w konkretnych stanach faktycznych panel orzekający 
wskazywał, że pomimo wcześniejszej rejestracji nazwy domeny 
internetowej przed uzyskaniem prawa do znaku towarowego, 
rejestracja nazwy domeny internetowej, a także jej późniejsze 
używanie nastąpiło w złej wierze, tak m.in. wskazał panel orze-
kający w sprawie Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. 
Inc) Case No. D2003-03204�. W powyższej sprawie rejestracja 
nazwy domeny internetowej nastąpiła w sierpniu 1��� r., pod-
czas, gdy pierwsze wnioski o rejestrację znaku towarowego zostały 
wniesione w 1��� r. Niemniej jednak, rejestracja nazwy domeny 
internetowej nastąpiła zaledwie miesiąc po powstaniu podmiotu, 
będącego państwową osobą prawną utworzoną na podstawie 
szczególnych przepisów prowadzącą na zasadach monopolistycz-
nych, jedyne w Korei Południowej kasyna. W związku z powyż-
szym, w ocenie panelu rejestracja nazwy domeny nastąpiła w celu 
wprowadzenia w błąd, co do związków rejestrującego nazwę do-
meny z wyżej opisaną osobą prawną i na tej podstawie uznał, że 
rejestracja nazwy domeny internetowej nastąpiła w złej wierze. 
Ponadto, w odniesieniu do rejestracji i używania nazwy domeny 
internetowej w złej wierze, wartym przytoczenia jest orzeczenie 
panelu Krajowego Forum Arbitrażu w sprawie Seiko Epson Cor-
poration and Epson America Inc. v. Whois Protection c/o Info Ad-
ministrator Claim Number: FA0�06001006�6�4�. W orzeczeniu 
tym wskazano, że zamieszczenie na stronie internetowej o naz-
wie domeny identycznej do znaku towarowego skarżącego hip-
erlinków do stron, na których znajdują się produkty podmiotów 
prowadzących działalność konkurencyjną względem skarżącego, 
stanowi używanie nazwy domeny internetowej w złej wierze. 

44 Zob. punkt 4 b) (III) UDRP – ibidem;
45 Zob. punkt 4 b) (IV) UDRP – ibidem;
46 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.

int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0074.html; 
47 Orzeczenie dostępne na stronie Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.

int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0320.html; 
48 Tekst orzeczenia dostępny na stronie internetowej Krajowego Forum Arbitrażu: http://

domains.adrforum.com/domains/decisions/1006968.htm; 

 IV

W przypadku, gdy twierdzenia podniesione w skardze, co do za-
istnienia kumulatywnie przesłanek wskazanych w punkcie 4 a) (I) 
(II) oraz (III) UDRP okażą się uzasadnione, panel orzekający w ra-
mach obligatoryjnego postępowania administracyjnego, może 
zadecydować o przeniesieniu nazwy domeny internetowej od 
rejestrującego na rzecz skarżącego lub o anulowaniu – wyreje-
strowaniu określonej nazwy domeny internetowej49. W postępo-
waniu administracyjnym panel nie orzeka o innych roszczeniach 
wynikających z naruszenia praw do znaku towarowego50. Dla-
tego też, z punktu widzenia polskiego systemu prawnego, w tym 
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemy-
słowej (Dz.U. 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) niedopuszczalne 
będzie dochodzenie przed panelem roszczeń majątkowych, jak 
i niemajątkowych przewidzianych m.in. w art. 296 wyżej wska-
zanej ustawy. Wynika to z tego, że z założenia, postępowanie 
administracyjne ma stanowić szybki i skuteczny, a przy tym wią-
żący się z niewielkimi opłatami51 środek reakcji przeciwko naru-
szeniom praw do znaku towarowego poprzez rejestrację nazwy 
domeny internetowej, stanowiący również alternatywę dla postę-
powania przed sądem państwowym52. Z uwagi na wąski zakres 
ochrony, jaki może zostać udzielony w postępowaniu admini-
stracyjnym, a także z uwagi na brzmienie punktu 5 UDRP ewen-
tualne roszczenia, nie objęte postępowaniem administracyjnym 
m.in. o kompensacje szkody prawnie relewantnej, poniesionej 
wskutek naruszenia prawa do znaku towarowego powinny być 
dochodzone przed właściwym sądem państwowym, arbitra-
żowym lub w innym właściwym postępowaniu53. Ponadto, jak 
stanowi punkt 4 k) UDRP postanowienia powyższego aktu, nie 
stoją na przeszkodzie wniesieniu sprawy do sądu właściwego dla 
rozstrzygnięcia sporu powstałego wskutek rejestracji i używania 
nazwy domeny internetowej przed wszczęciem obligatoryjnego 
postępowania administracyjnego albo po jego zakończeniu. Co 
więcej, jak wskazano w powyższym punkcie, w przypadku, gdy 
panel orzekający w postępowaniu administracyjnym stwierdzi o 
przeniesieniu nazwy domeny internetowej na skarżącego lub jej 
anulowaniu – wyrejestrowaniu, rejestrator wstrzyma się (przez 
10 dni roboczych od poinformowania go przez panel orzekający 
o takiej decyzji) z jej wykonaniem. Jeśli w tym okresie rejestra-
tor otrzyma oficjalną dokumentację informującą, że rejestrujący 
wystąpił na drogę prawną przed sądem właściwym przeciwko skar-
żącemu w postępowaniu administracyjnym, wstrzyma się z wy-
konaniem orzeczenia panelu z postępowania administracyjnego 
do momentu: 

(I) przedstawienia dowodu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy 
stronami54; 

(II) przedstawienia dowodu, że pozew został cofnięty lub od-
rzucony55; 

(III) przedstawienia kopii orzeczenia oddalającego powództwo 
rejestrującego przeciwko skarżącemu albo orzeczenia, 

49 D. Shilling, Essentials of trademarks and unfair competition, 2002, str. 119; 
50 Por. S. Towers – Romero, S. Towers, Media and Entertainment Law, 2008, str. 242; 

a także por. Law Society of Ireland, Information Technology Law, 2004, str. 23; 
51 Zob. D. Cabell, op. cit.;
52 Zob. M. Kondrat, op. cit., str. 169 i n.; 
53 Zob. punkt 5 UDRP na stronie internetowej ICANN - http://www.icann.org/en/dndr/

udrp/policy.htm; 
54 Zob. punkt 4 k) UDRP - http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm;
55 Zob. Ibidem;
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zgodnie z którym zostało przesądzone, że rejestrujący nie 
ma prawa do dalszego używania nazwy domeny interne-
towej56. 

W odniesieniu do charakteru prawnego postępowania admi-
nistracyjnego przewidzianego w UDRP, prezentowany jest w 
literaturze pogląd, zgodnie z którym nie ma ono charakteru po-
stępowania arbitrażowego57. Podobne zapatrywanie w sprawie 
charakteru powyższego postępowania wyraził Sąd Apelacyjny w 
Paryżu, który rozpatrywał środek prawny wniesiony na podsta-
wie francuskiej ustawy arbitrażowej od orzeczenia wydanego na 
podstawie UDRP, wskazując, że orzeczenie wydane w ramach 
UDRP nie ma charakteru adjudykacyjnego i nie konstytuuje sy-
tuacji powagi rzeczy osądzonej oraz nie jest postępowaniem ar-
bitrażowym. Niemniej jednak, wykazuje ono wiele cech z tym 
postępowaniem wspólnych 58. Do podobnych konkluzji doszedł 
w orzeczeniu amerykański sąd apelacyjny (United States Court of 
Appeals, Third Circuit), który w sprawie Dluhos vs. Strasberg 321 
F.3d 3655�, stwierdził, że postępowanie administracyjne przed 
panelem nie jest postępowaniem arbitrażowym w rozumieniu 
Federalnej Ustawy Arbitrażowej (US Federal Arbitration Act), po-
nieważ pozwala na to, aby równocześnie było prowadzone po-
stępowanie sądowe60. 

 V

Podsumowując, wprowadzona w ramach UDRP procedura admi-
nistracyjna umożliwia szybkie i skuteczne przedsięwzięcie przez 
uprawnionego do znaku towarowego kroków, zmierzających do 
ochrony przysługujących mu praw, które zostają naruszone poprzez 
rejestrację i używanie identycznej lub łudząco podobnej ze zna-
kiem nazwy domeny internetowej. Co prawda, ochrona przewi-
dziana w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w punkcie 4 
UDRP sprowadza się jedynie do przeniesienia na uprawnionego do 
znaku towarowego nazwy domeny internetowej lub jej anulowania 
– wyrejestrowania. Jednakże, wydaje się, że kwestią kluczową sta-
nowiącą niekwestionowany atut postępowania administracyjnego 
według UDRP jest jego międzynarodowy charakter. Sloganem wy-
daje się być stwierdzenie, że „Internet nie zna granic”, dlatego też 
możliwość rozstrzygania sporu w oparciu o jednolite zasady UDRP, 
obowiązujące w zakresie wszystkich gTLD oraz kilkudziesięciu ccTLD 
są skutecznym mechanizmem ochrony uprawnionego do znaku to-
warowego w przypadku, gdy niejednokrotnie strony sporu pocho-
dzą z różnych państw61, ale co więcej, z różnych kultur prawnych, 
co bezwątpienia stanowi w przypadku postępowania przed 
sądem państwowym bardzo poważną barierę w dochodzeniu 
ochrony naruszonych praw. 

56 Ibidem; 
57 Zob. G. Kaufmann – Kohler, T. Schultz, Online dispute resolution: challanges for contem-

porary justice, 2004, str. 160; 
58 Zob. G. Kaufmann – Kohler, T. Schultz, op. cit., str. 160; 
59 Tekst orzeczenia dostępny na stronie internetowej: http://ftp.resource.org/courts.gov/c/

F3/321/321.F3d.365.01-3713.html; 
60 Zob. też G. Kaufmann – Kohler, T. Schultz, op. cit., str. 38 i n.;
61 Zob. M. Kondrat, op. cit., str. 170. 
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