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OCHRONA PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO W SWIETLE
PUNKTU 4 JEDNOLITYCH ZASAD ROZWIAZYWANIA SPO-
ROW O NAZWY DOMEN INTERNETOWYCH ICANN

I

nternet Corporation for Assigned Names and Numbers (w skro-

cie ICANN) jest osoba prawna typu non profit, utworzong zgod-

nie z prawem stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone)'. — ICANN
wypetnia cztery podstawowe funkcje: po pierwsze — nadzoruje tech-
niczng operacyjnos¢ Internetu, tak, aby zapewnic jego interope-
racyjnos¢ i dostepnos¢, po drugie — ICANN odpowiedzialny jest za
zapewnienie konkurencyjnoéci wérdd rejestratoréw nastepujacych
domen najwyzszego poziomu (Top Level Domains — TLD):.com,.
net,.org., po trzecie — w okreslonym zakresie odpowiedzialne jest
za rozwiazywanie sporéw dotyczacych niewfasciwego uzytkowa-
nia nazw domen internetowych? i po czwarte — ICANN tworzy
kategorie i przyznaje prawa do uzywania rodzajowych domen
internetowych najwyzszego stopnia (generic Top Level Domains
-gILD).

System domen internetowych (Domains Name System — DNS)
stanowi podstawowy element sieci Internet®. Dzieki niemu nazwa
mnemoniczna moze zosta¢ zamieniona na okreslony adres
IP (Internet Protocol Address). Tym samym, powyzszy system
pozwala na powiazanie numerycznego zapisu z réwnolegtym
systemem nazw domen internetowych’. Jak wskazuje sie, pod-
stawowa zasada w zakresie rejestracji nazw domen interneto-
wych jest zasada pierwszenstwa (first come, first serve), co jest
uwarunkowane aspektami technicznymi funkcjonowania sy-
stemu®. Nalezy bowiem podkresli¢, iz jednemu unikatowemu
adresowi IP moze zosta¢ przyporzadkowana jedna domena
internetowa. Dlatego tez, jesli okreslona nazwa domeny jest
jeszcze nie zarejestrowana, to rejestrator dokonuje rejestracji.
Jednoczednie w ramach tego procesu rejestracji domeny rejestra-
tor nie bada, czy dana nazwa domeny moze narusza¢ prawa
os6b trzecich. Wobec powyzszego, powstaje ryzyko narusze-
nia praw osob trzecich w przypadku rejestracji nazwy domeny
zbieznej ze znakiem towarowym, firma przedsiebiorcy, czy tez
innym oznaczeniem, ktére podlega ochronie prawnej. W celu
rozstrzygania sporéw, powstatych na tle naruszenia praw
do znaku towarowego w zwiazku z zarejestrowaniem nazw
domen internetowych, zostaty zatwierdzone w dniu 26 sierp-
nia 1999 r., pod auspicjami ICANN Jednolite Zasady Rozwia-

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

? David W. Quinto, Law of Internet disputes, 2003, str. 4 - 5 i n.

*J. Kulesza, Projekt ramowej konwencji Internetu, Pafistwo i Prawo nr 10 2009, str. 8;

4 Zob. Ibidem, str. 5;

5 P. Podrecki, Rozstrzyganie sporéw o nazwy domen internetowych [w:] System Prawa Han-
dlowego Tom 8 Arbitraz Handlowy pod red. A. Szumarnskiego, Warszawa 2010 r., str. 855;

® Ibidem, str. 855,

zywania Sporéw o Nazwy Domen Internetowych (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy — UDRP), przewidu-
jace mechanizm stuzacy ochronie podmiotéw uprawnionych
do znaku towarowego, ktéremu tez zostanie poéwiecone niniej-
sze opracowanie.

Jednolite Zasady Rozwiazywania Sporéw o Nazwy Domen In-
ternetowych’ zostaly przyjete przez wszystkich akredytowanych
rejestratoréw w odniesieniu do wszystkich rodzajowych domen
internetowych najwyzszego 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 wyzej wskazanych rodzajowych
domen internetowych najwyzszego poziomu sa 962 podmioty?.
UDPR ma zastosowanie réwniez w odniesieniu do niektérych
krajowych domen internetowych najwyzszego poziomu (country
code Top Level Domains — ccTLD), ktérych rejestratorzy krajowi
dobrowolnie przyjeli zasady przewidziane w UDRP. W chwili
obecnej UDRP zostaty przyjete w odniesieniu do 43 krajowych
domen internetowych najwyzszego poziomu®.

UDRP maja zastosowanie do sporéw powstatych pomiedzy
podmiotem rejestrujagcym nazwe domeny internetowej, a pod-
miotem uprawnionym z tytutu prawa do znaku towarowego,
ktérego prawo wskutek rejestracji i uzywania okreslonej nazwy
domeny internetowej zostaje naruszone. Spory te dotycza zja-
wiska tzw. cybersquattingu'®, czyli rejestracji i uzywania nazwy
domeny internetowej w ztej wierze, polegajacym na rejestracji
nazwy domeny internetowej identycznej ze znakiem towarowym,
do ktdrego rejestrujgcy nazwe domeny nie jest uprawniony', co
prowadzi réwniez do osiagniecia przez posiadacza nazwy domeny
internetowej okreslonych korzysci na ptaszczyznie ekonomicznej.
Nalezy wskaza¢, ze w umowie rejestracyjnej, na podstawie ktorej
rejestrujacy uzyskuje uprawnienie do uzywania okreslonej nazwy
domeny internetowej, inkorporowane jest poprzez odesfanie zo-

7 Dalej zwane w niniejszym opracowaniu ,UDRP”;

8 Zob. Strona ICANN z listg akredytowanych rejestratorow - http://www.icann.org/en/regi-
strars/accredited-list.html;

? Guide to WIPO Domain Name Dispute Resolution, WIPO Arbitration and Mediation Center,
str. 16 — http:/mwww.wipo.int/freepublications/en/archive jsp?cat=arbitration&year=&title=

"0 Por. D. Cabell, Overview of Domain Name Policy Development — http://cyber.law.har-
vard.edu/udrp/overview.html;

" 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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bowigzanie sie rejestrujacego do poddania sie procedurze roz-
strzygania sporéw w zwiazku z naruszeniem praw o0sob trzecich
przez zarejestrowanie nazwy domeny internetowej'’. Podkreslenia
wymaga, Ze zgodnie z punktem 2 UDPR rejestrujacy wystepujac
o: zarejestrowanie, odnowienie, albo dalsze utrzymywanie okreslo-
nej nazwy domeny internetowej skfada oswiadczenie i zapewnie
m.in. o tym, Ze rejestracja wnioskowanej nazwy domeny interne-
towej nie bedzie naruszata praw oséb trzecich i ze wylaczna odpo-
wiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie ponosi rejestrujacy, a nie
— rejestrator’.

Jak wskazuje sie w literaturze, zasady zawarte w UDRP opieraja
sie na regutach o charakterze materialnoprawnym'*. Przewiduja
one bowiem przestanki uzalezniajace udzielenie ochrony pod-
miotowi uprawnionemu do znaku towarowego, ktérego prawa
moga zosta¢ zagrozone lub naruszone poprzez uzywanie i reje-
stracje nazwy domeny internetowej. W sytuacji, gdy zachodza
przestanki zawarte w punkcie 4 UDRP, podmiot uprawniony do
znaku towarowego moze wystapic ze skarga przeciwko rejestru-
jacemu nazwe domeny internetowej, wskazujac jednoczesnie
na spetnienie przestanek naruszenia prawa do znaku sformu-
towanych w punkcie 4 a) (I) (Il) I (Ill) UDRP. Wéwczas podmiot
rejestrujacy nazwe domeny internetowej na podstawie umowy
rejestracyjnej z rejestratorem, jest zobligowany do poddania sie
obligatoryjnemu postepowaniu administracyjnemu (mandatory
administrative proceedings), przewidzianemu w UDRP". Po-
wyzsze postepowanie toczy sie przed jednym z dostawcow ustug
w zakresie procedury administracyjnej (administrative — dispute
— resolution service providers). Zgodnie z UDRP, postepowanie
administracyjne inicjuje wniesienie skargi przez podmiot upraw-
niony do znaku towarowego do jednego z zatwierdzonych przez
ICANN dostawcow ustug w zakresie procedury administracyjnej™.
Dostawcy ustug prowadza postepowanie wedtug Regut dla Jed-
nolitych Zasad Rozwiazywania Sporéw o Nazwy Domen Inter-
netowych'” (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy)™® oraz uzupetniajaco wedtug ich wiasnych regut, przyje-
tych dla tego typu sporéw. Kwestia wymagajaca rozwazenia, jest
problematyka charakteru obligatoryjnego postepowania admini-
stracyjnego, ktéra zostanie przedstawiona w czesci IV niniejszego
opracowania wraz z $rodkami prawnymi, jakie moga zosta¢ za-
stosowane w celu ochrony praw uprawnionego do znaku towa-
rowego.

'2Zob. ). Hornle, Online dispute resolution [w:] Bernstein’s handbook of arbitration and dispute
resolution practice, J. Tackaberry, A. Marriott, Volume 1, fourth edition, 2003, str. 815;

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

™ 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 ustug w zakresie procedury przewidzianej w punkcie 4 UDRP
jest: Swiatowa Organizacja Wrasnosci Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)
z siedziba w Genewie, Krajowe Forum Arbitrazu (National Arbitration Forum) z siedziba w
Minneapolis, Azjatyckie Centrum Rozwiazywania Sporéw o Nazwy Domen Internetowych
(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre) z siedziba w Hong Kongu, Centrum Arbi-
trazowe ds. Sporéw Internetowych Czeskiego Sadu Arbitrazowego (The Czech Arbitration
Court Arbitration Center for Internet Disputes) z siedziba w Pradze - zob. informacje na stronie
ICANN: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm;

7 Dalej zwane w niniejszym opracowaniu ,Regutami”;

'8 Najnowsza wersja Regut zostata zatwierdzona przez Rade Dyrektoréw ICANN w dniu 30
pazdziernika 2009 r. i ma zastosowanie do skarg wniesionych po dniu 1 marca 2010 r. Tekst
Reguty dla Jednolitych Zasad Rozwiazywania Sporéw o Nazwy Domen Internetowych dostepny
na stronie internetowej ICANN: http:/mwww.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm;

Punkt 4 a) przewiduje mozliwos¢ wystapienia osoby uprawnio-
nej do znaku towarowego w celu udzielenia ochrony, w poste-
powaniu administracyjnym, w przypadku, gdy zostana spetnione
kumulatywnie nastepujace przestanki:

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

(I)podmiot, ktéry zarejestrowat nazwe domeny interneto-
wej nie ma prawa lub uzasadnionego interesu w odnie-
sieniu do nazwy domeny;

(Il zarejestrowana przez podmiot nazwa domeny jest uzy-
wana w ztej wierze (bad faith)™.

Zgodnie z postanowieniami UDRP cigzar dowodu zaistnie-
nia wyzej wskazanych okolicznosci spoczywa na osobie trzeciej
wystepujacej ze skarga. W istocie, wskazane przestanki zawarte
w punkcie 4 a) (I) (1) i (Ill) UDRP postuguja sie zwrotami niedoo-
kreslonymi, wobec czego moga nasuwac szereg probleméw inter-
pretacyjnych. Pewna wskazéwka utatwiajaca interpretacje zostata
zawarta w punkcie 4 b) UDRP. Znajduje sie tam bowiem otwarty
katalog okolicznosci, wskazujacych na rejestracje nazwy domeny
internetowej w ztej wierze, natomiast w punkcie 4 ¢) UDRP za-
warty zostat réwniez otwarty katalog okolicznosci, wskazujacych
na rejestracje i uzywanie nazwy domeny internetowej przez re-
jestrujacego na podstawie prawa lub uzasadnionego interesu.
Ponadto licznych wskazéwek w zakresie interpretacji przestanek,
od ktérych zaistnienia uzalezniona zostata mozliwo$¢ wystapienia
o udzielenie ochrony prawnej w obligatoryjnym postepowaniu ad-
ministracyjnym, dostarcza réwniez orzecznictwo paneli orzeka-
jacych dostawcéw ustug w zakresie procedury administracyjnej.
| tak, odwotujac sie do orzeczen paneli Centrum Arbitrazu i Me-
diacji dziatajacego przy Swiatowej Organizacji Whasnosci Intelek-
tualnej z siedziba w Genewie mozna wskaza¢, ze po — pierwsze
dla spetnienia przestanki z punktu 4 a) (I) UDRP niezbedne jest
posiadanie przez skarzacego prawa do znaku towarowego, przy
czym okolicznoscia irrelewantna jest, gdzie prawo to skarzacy uzy-
skat i w jakim kraju dany znak towarowy jest zarejestrowany i czy
w ogole jest zarejestrowany® (wiecej o tzw. common law trade-
marks w dalszej czesci niniejszego opracowania), a po drugie — fakt
identycznosci lub podobieristwa znaku towarowego z nazwa
domeny internetowej. Wedtug pogladu wyrazonego w sprawie
Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services Case
No. D2000 - 0503*" tudzace podobierstwo nazwy domeny inter-
netowej z znakiem towarowym zachodzi, gdy réznica pomiedzy
nazwa domeny, a znakiem polega jedynie na tym, ze nazwa do-
meny sktada sie z matych liter, natomiast w znaku towarowym nie-
ktére z liter pisane sa wielka litera. W ocenie panelu orzekajacego
powyzsza réznica jest irrelewantna z punktu wiedzenia prawnego,
albowiem nie ulega watpliwosci, ze nie wptywa ona na brak fudza-
cego podobieristwa nazwy domeny internetowej ze znakiem towa-
rowym. Natomiast w sprawie Arthur Guinness Son & Co. (Dublin)

19 Tekst UDRP dostepny 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 dostepne na stronie Centrum Arbitrazu 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. D2000-1698% panel uznal, ze
pominiecie w nazwie domeny jednej litery (,guiness.com”), wcho-
dzacej w skfad znaku towarowego (,Cuinness”) stanowi tudzace
podobienstwo. Jednoczesnie w powyzszym orzeczeniu panel orze-
kajacy wyrazit poglad, ze z punktu widzenia stwierdzenia fudzacego
podobienstwa pomiedzy nazwa domeny internetowej, a znakiem
towarowym irrelewantnym jest, czy zawartos¢ strony jest podobna
do profilu dziafalnosci zwigzanej z konkretnym znakiem towaro-
wym, czy tez kompletnie rézna. W orzeczeniu Nokia Corporation
v. Nokiagirls.com a.k.a IBCC Case No. D2000-0102% panel wska-
zat, ze nazwa domeny internetowej , nokiagirls.com” sktadajaca sie
ze znaku towarowego ,Nokia” i ogélnego rzeczownika, stanowi
nazwe domeny tudzaco podobna w rozumieniu punktu 4 a) (1)
UDRP. Podobnie stwierdzit panel w sprawie Wal-Mart Stores, Inc.
v. Richard Macleod d/b/a For Sale Case No. D2000-0662* wska-
zujac, ze nazwa domeny internetowej sktadajaca sie z znaku
towarowego, potaczonego z negatywnym okresleniem jest tu-
dzaco podobna do znaku towarowego zawartego w jej tresci.
Zgodnie z zapatrywaniem wyrazonym réwniez w orzeczeniach
paneli zarejestrowanie nazwy domeny internetowej (przed uzy-
skaniem przez osobe trzecia prawa do znaku towarowego) samo
przez si¢ jest nieistotne z punktu widzenia ewentualnego zaist-
nienia przestanki wskazanej w punkcie 4 a) (I), niemniej jednak
fakt pierwszeristwa rejestracji nazwy domeny przed uzyskaniem
prawa do znaku towarowego jest relewantny z punktu widzenia
punktu 4 a) (Ill) UDRP, a mianowicie oceny, czy nazwa do-
meny internetowej zostata zarejestrowana i jest uzywana w ztej
wierze”. W odniesieniu do punktu 4 a) (I) UDRP powstaty wat-
pliwosci, czy dopuszczalna jest skarga zarzucajaca identycznosé
albo tudzace podobienstwo nazwy domeny internetowej z ozna-
czeniem geograficznym lub imieniem i nazwiskiem. Jak wskazat
panel w orzeczeniu The Reverend Dr. Jerry Falwell and The Lib-
erty Alliance v. Gary Cohn, Prolife.net, and God.info Case No.
D2002-0184% imiona i nazwiska os6b fizycznych sq chronione
na podstawie UDRP, pod warunkiem, ze zostaty uzyte jako znaki
towarowe, oznaczajace towary lub ustugi. Natomiast w orzecze-
niu Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235%
panel orzekajacy wskazat, ze identycznos¢ lub tudzace podobieri-
stwo nazwy domeny internetowej ze znakiem towarowym
rozciaga sie réwniez na przypadki, gdy skarzacy nie dysponuje
zarejestrowanym znakiem towarowym, ktéry stanowi jego na-
zwisko?. Wydaje sie, ze tre$¢ powyzszego orzeczenia uwzgled-
nia odmiennosci w zakresie systeméw ochrony praw wtasnosci
przemystowej obowigzujacych w réznych paristwach. Poniewaz
w systemach prawnych typu common law, znak towarowy moze
korzystac z ochrony pomimo braku jego rejestracji, takie rozwig-
zanie obowigzuje m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie znaki

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

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

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

% 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);

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

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

% C. Dutfield, U. Suthersanen, Global Intellectual Property Law, 2008, str. 259;

towarowe chronione sa na podstawie aktéw prawa federalnego
(Lanham Act (15 USC sections 1051 — 1127), aktéw prawa stano-
wego i common law?. W istocie tak szerokie rozumienie terminu
‘znak towarowy’, jakie zostato nadane w orzecznictwie paneli
orzekajacych w ramach Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO
(w oparciu o stany faktyczne powiazane z systemami prawnymi
typu common law) prowadzi do wniosku, Ze z punktu widzenia
polskiego systemu prawnego to, co stanowi naruszenie niezare-
jestrowanego znaku towarowego moze zosta¢ zakwalifikowane
jako czyn nieuczciwej konkurencji — w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji (Dz.
U.2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.). Na r6znice wystepujace
w systemach prawnych w odniesieniu do ochrony znakéw towa-
rowych zwrécit uwage panel orzekajacy w sprawie Luis Cobos
v. West, North (Nick Handle: INMTOKTCQD) Case No. D2004-
0182%. Rozwazat on, czy ma znaczenie, ze skarzacy posiada
swoje miejsce zamieszkania w jurysdykgji, w ktérej obowiazuje
system typu civil law. Panel doszedt do wniosku, ze po pierw-
sze dobra reputacja skarzacego i dobra stawa rozciaga sie poza
Hiszpanie, ale po drugie — w Hiszpanii réwniez skarzacemu
przystuguja Srodki prawne majace na celu ochrone reputacji
i dobrej stawy, na podstawie instrumentéw prawnych stuza-
cych zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak natomiast pod-
kreslit panel, fakt, iz ,niezarejestrowane znaki towarowe” nie
sa znane hiszpanskiemu systemowi prawnemu nie moze po-
wodowag, ze zakres ochrony przewidziany w UDRP bedzie dla
obywateli zamieszkujacych w jurysdykcjach typu common law
szerszy, niz dla obywateli zamieszkujacych w panstwach, w kt6-
rych obowiazuja systemy prawne innego typu. Nalezy bowiem
wskaza¢, ze zgodnie z pogladem przyjetym w orzecznictwie
paneli Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO, w przypadku braku
rejestracji znaku towarowego skarzacy musi dowies¢, ze okre-
Slone oznaczenie uzyskato w wystarczajacym stopniu znacze-
nie, ktére jest zwiazane i identyfikowane z towarem lub ustuga
skarzacego, tak m.in. Australian Trade Commission v. Matthew
Reader Case No: D2002-0786°". W podobnym tonie wypowie-
dziat sie réwniez panel orzekajacy w Centrum Arbitrazowym ds.
Sporéw Internetowych Czeskiego Sadu Arbitrazowego w spra-
wie Unister GmbH vs. GS-Internetservice Case No. 1001523,
w ktérym wskazal, ze skarzacy powinien wykazac, w przypadku
niezarejestrowanego znaku towarowego, Ze stanowi on charakte-
rystyczny identyfikator powiazany ze skarzacym albo jego towa-
rami lub ustugami.

Druga z przestanek zgodnie z UDRP, ktéra musi zajs¢ kumu-
latywnie do stwierdzenia, ze okreslona nazwa domeny interne-
towej narusza prawa uprawnionego do znaku towarowego, jest
brak prawa lub uzasadnionego interesu po stronie podmiotu
rejestrujagcego nazwe domeny internetowej do jej rejestrac;ji
i uzywania. W punkcie 4 c) UDRP zostat zawarty przyktadowy
katalog okolicznosci uzasadniajacych istnienie prawa lub uzasad-
nionego interesu do nazwy domeny internetowej w rozumieniu
punktu 4 a) (II). Po pierwsze okolicznoscig — taka jest korzystanie

29 Zob. Ibidem, str. 152 i n.;

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

3 Orzeczenie dostepne na stronie Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0786.html;

32 Orzeczenie dostgpne na stronie internetowej Centrum Arbitrazowego ds. Sporéw Interne-
towych Czeskiego Sadu Arbitrazowego: http://www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute
id=100152;
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z nazwy domeny albo nazwy z nig korespondujacej lub czynie-
nie przygotowan do korzystania z domeny albo nazwy z nig kore-
spondujacej przez posiadacza przed powstaniem sporu o0 nazwe
domeny, w dobrej wierze w zakresie oferowanych przez posiada-
cza domeny towaréw lub ustug®. Po drugie — w przypadku, gdy
podmiot posiadajacy okreslona nazwe domeny internetowe;j,
bedacy: osoba fizyczna, prawna, czy tez innego typu jednostka
organizacyjng jest powszechnie kojarzony z uzywaniem danej
nazwy domeny internetowej, nawet w sytuacji, gdy nie uzyska
odpowiedniego znaku towarowego dla uzywanej domeny*. | po
trzecie — gdy podmiot uzywa nazwy domeny internetowej w ce-
lach niekomercyjnych, niezwiazanych z dziatalnoécia handlowa,
niemajacych na uwadze wprowadzenie w btad konsumentéw
ani zszargania reputacji znaku towarowego lub znaku ustugowego
bedacego przedmiotem sporu®. Nalezy jednak pamieta¢, ze
ciezar dowodu, polegajacy na wskazaniu, iz rejestrujacy nazwe
domeny nie ma do niej prawa lub uzasadnionego interesu do jej
posiadania spoczywa na skarzacym, ktéry wystepuje ze skarga,
natomiast podmiot, ktéry zarejestrowat nazwe domeny moze
dowodzac jedna z powyzszych okolicznosci bronic sie przed
twierdzeniami podniesionymi przez skarzacego®. Dlatego tez,
jak wskazano w orzeczeniu panelu w sprawie Croatia Airlines
d.d. v. Modern Empire Internet Ltd. Case No. D2003-0455%, je-
zeli skarzacy wykaze prima facie, ze pozwany nie posiada prawa
lub uzasadnionego interesu do nazwy domeny internetowej, to
pierwotny ciezar dowodowy spoczywajacy na skarzacym uznaje
sie za spetniony w przypadku braku odpowiedzi pozwanego,
panel przyjat, ze nalezy uznac przestanke zawarta w punkcie 4 a)
(I) za spetniona. Nalezy uzna¢, ze w powyzszej sytuacji docho-
dzi do zmiany rozktadu ciezaru dowodu. Co wiecej, w sytuacji,
gdy skarzacy prima facie wykaze brak prawa lub uzasadnionego
interesu pozwanego do nazwy domeny, ktéry z kolei nie wy-
kaze jednej z okolicznosci wskazanej w punkcie 4 ¢) UDRP, to
panel orzekajacy uzna brak prawa lub uzasadnionego interesu,
nawet wowczas, gdy nazwa domeny sktada sie ze stow ogélnego
rodzaju, tak m.in. Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, in-
dividually and dba RaveClub Berlin Case No. D2002-0635%.
Rozdzwigk w orzeczeniach paneli w ramach Centrum Arbitrazu
i Mediacji WIPO powstat w odniesieniu do nazw domen inter-
netowych, ktére sq identyczne lub fudzaco podobne do znakéw
towarowych. Niemniej jednak nazwy domen sa uzywane w ce-
lach niekomercyjnych i zmierzaja do realizacji wolnosci sfowa.
W orzeczeniach paneli mozna odnalez¢ dwa kontradyktoryjne
poglady. Jak wskazano, prawo do krytyki, czy tez wolnosci stowa
nie moze si¢ przejawia¢ w uzywaniu nazwy domeny interneto-
wej, ktora jest identyczna lub tudzaco podobna do znaku towa-
rowego przystugujacego podmiotowi, w odniesieniu do ktérego
okreslona opinia, czy tez krytyka jest formutowana. Jak wskazaty
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 ¢) (I) - http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm;

3 Zob. punkt 4 o) (Il) - ibidem;

35 Zob. punkt 4 ) (ll) - ibidem;

36 Zob. M. Kondrat, Ochrona znakéw towarowych przed naruszeniami w Internecie, 2008,
str. 169;

%7 Orzeczenie dostgpne na stronie Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0455.html;

%% Orzeczenie dostepne na stronie Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0635.html;

Pedro Lopez Case No. D2003-0166%° oraz Bett Homes Limited
and Bett Brothers PLC v Bill McFadyenCase No. D2001-1018*,
nie jest niezbedne do korzystania z wolnosci stowa, czy tez do-
zwolonej krytyki postugiwanie sie nazwa domeny internetowej
identyczna lub tudzaco podobna do znaku towarowego. Majac
powyzsze na wzgledzie, nalezy dojs¢ do przekonania, iz prawa
wynikajace ze znaku towarowego przystugujace osobie trzeciej
wyznaczaja granice wolnosci stowa i krytyki realizowanej przy
uzyciu nazwy domeny internetowej. Ponadto, jak trafnie wskazat
panel orzekajacy, nalezy uznac, ze korzystanie z wolnosci stowa
nie moze stanowi¢ uzasadnionego interesu dla uzywania nazwy
domeny internetowej, ktéra 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. D2000-0190*' stwier-
dzit, ze uzywanie nazwy domeny internetowej identycznej ze
znakiem towarowym, jedynie w celu krytyki podmiotu, ktéremu
znak towarowy przystuguje, stanowi dozwolony, niekomercyjny
uzytek nazwy domeny internetowej. Tym samym panel doszedt
do wniosku, ze w wyzej przedstawionej sprawie, skarzacy nie wy-
kazat braku uzasadnionego interesu w uzywaniu nazwy domeny
internetowej i odméwit przeniesienia na skarzacego nazwy do-
meny internetowej. Wydaje sie, ze bardziej trafng jest koncepcja
pierwsza. Trudno bowiem przyja¢, aby nawet uzasadniona kry-
tyka uprawniafa do postugiwania sie cudzym znakiem towaro-
wym, jako elementem nazwy domeny internetowej, w celu jej
zademonstrowania. Istnieje bowiem wiele innych komplementar-
nych mozliwosci wyrazenia uprawnionej krytyki, anizeli postugi-
wanie sie nazwa domeny internetowej identyczna lub tudzaco
podobna do znaku towarowego.

Trzecig przestanka, warunkujaca dopuszczalno$¢ skargi i moz-
liwo$¢ udzielenia ochrony uprawnionemu do znaku towarowego
w Swietle punktu 4 UDRP, jest rejestracja i uzywanie nazwy do-
meny internetowej przez jej posiadacza w ztej wierze. W punkcie
4 b) UDRP zostat zawarty otwarty katalog okolicznosci, ktérych za-
istnienie wskazuje na zarejestrowanie i uzywanie nazwy domeny
internetowej w ztej wierze (bad faith), w rozumieniu punktu 4 a)
(Il) UDRP. Zgodnie z wyzej cytowanym punktem domena jest
zarejestrowana i uzywana w ztej wierze, jezeli:

(I) okolicznosci wskazuja, ze rejestrujacy zarejestrowat lub
nabyt nazwe domeny internetowej w celu: jej sprzedazy,
wynajmu albo przekazania nazwy domeny w inny sposéb
skarzacemu, ktory jest osoba uprawniong do znaku towaro-
wego lub znaku ustugowego albo konkurentowi skarzacego
odpfatnie za kwote przekraczajaca koszty bezposrednio
zwigzane z rejestracja domeny*?;

(I) rejestracja nazwy domeny internetowej nastapita w celu
zapobiezenia rejestracji nazwy domeny internetowej przez
posiadajacego prawo do znaku towarowego, ktéra od-
powiadataby znakowi towarowemu, pod warunkiem, ze
rejestrujacy byt zaangazowany w takie postepowanie®;

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

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

41 Orzeczenie dostepne na stronie Centrum Arbitrazu 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) (i) UDRP — ibidem;
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(Ill) rejestracja nazwy domeny internetowej nastapita w celu
zakt6cenia dziatalnosci prowadzonej przez konkurenta*;

(IV) rejestrujacy przez uzycie nazwy domeny internetowej ce-
lowo zamierza zainteresowac uzytkownikéw Internetu swoja
strong internetowa lub lokalizacja w sieci, stwarzajac ryzyko
wprowadzenia w bfad, co do znaku skarzacego w odniesie-
niu do pochodzenia, sponsoringu, zwiazku lub potwierdze-
nia dla strony internetowej lub lokalizacji albo produktu lub
ustugi na stronie lub w okreslonej lokalizacji*.

Kwestiag wymagajaca wyjasnienia w odniesieniu do rejestra-
qji i uzywania nazwy domeny internetowej w ztej wierze, jest
koincydencja czasowa pomiedzy rejestracja nazwy domeny in-
ternetowej, a uzyskaniem przez osobg trzecig prawa do znaku
towarowego. Prima facie wydaje sie, ze fakt wczedniejszej reje-
stracji nazwy domeny internetowej przed uzyskaniem przez osobe
trzecia prawa do znaku towarowego wyklucza mozliwos¢ przyje-
cia, Ze rejestracja i uzywanie nazwy domeny internetowej naste-
puje w ztej wierze, taki tez poglad zostat wyrazony w orzeczeniu
panelu w sprawie John Ode d/ba ODE and ODE — Optimum Di-
gital Enterprises v. Intership Limited Case No. D2001-0074* oraz
szeregu orzeczen przywofanych w jego uzasadnieniu. Niemniej
jednak, w konkretnych stanach faktycznych panel orzekajacy
wskazywat, ze pomimo wczesdniejszej rejestracji nazwy domeny
internetowej przed uzyskaniem prawa do znaku towarowego,
rejestracja nazwy domeny internetowej, a takze jej pdzniejsze
uzywanie nastapito w ztej wierze, tak m.in. wskazat panel orze-
kajacy w sprawie Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L.
Inc) Case No. D2003-0320%. W powyzszej sprawie rejestracja
nazwy domeny internetowej nastapifa w sierpniu 1998 r., pod-
czas, gdy pierwsze wnioski o rejestracje znaku towarowego zostaty
wniesione w 1999 r. Niemniej jednak, rejestracja nazwy domeny
internetowej nastapifa zaledwie miesiac po powstaniu podmiotu,
bedacego paristwowa osoba prawna utworzong na podstawie
szczegolnych przepiséw prowadzaca na zasadach monopolistycz-
nych, jedyne w Korei Pofudniowej kasyna. W zwiazku z powyz-
szym, w ocenie panelu rejestracja nazwy domeny nastapita w celu
wprowadzenia w blad, co do zwiazkéw rejestrujacego nazwe do-
meny z wyzej opisang osobg prawna i na tej podstawie uznal, Ze
rejestracja nazwy domeny internetowej nastapifa w ztej wierze.
Ponadto, w odniesieniu do rejestracji i uzywania nazwy domeny
internetowej w zfej wierze, wartym przytoczenia jest orzeczenie
panelu Krajowego Forum Arbitrazu w sprawie Seiko Epson Cor-
poration and Epson America Inc. v. Whois Protection c/o Info Ad-
ministrator Claim Number: FAO7060071006968%. W orzeczeniu
tym wskazano, Ze zamieszczenie na stronie internetowej o naz-
wie domeny identycznej do znaku towarowego skarzacego hip-
erlinkéw do stron, na ktérych znajduja sie produkty podmiotéw
prowadzacych dziafalnos¢ konkurencyjna wzgledem skarzacego,
stanowi uzywanie nazwy domeny internetowej w ztej wierze.

4 Zob. punkt 4 b) (Ill) UDRP — ibidem;

# Zob. punkt 4 b) (IV) UDRP - ibidem;

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

47 Orzeczenie dostepne na stronie Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.
int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0320.html;

4 Tekst orzeczenia dostepny na stronie internetowej Krajowego Forum Arbitrazu: http:/
domains.adrforum.com/domains/decisions/1006968.htm;

v

W przypadku, gdy twierdzenia podniesione w skardze, co do za-
istnienia kumulatywnie przestanek wskazanych w punkcie 4 a) (I)
(I) oraz (Ill) UDRP okaza sie uzasadnione, panel orzekajacy w ra-
mach obligatoryjnego postepowania administracyjnego, moze
zadecydowac o przeniesieniu nazwy domeny internetowej od
rejestrujacego na rzecz skarzacego lub o anulowaniu — wyreje-
strowaniu okre$lonej nazwy domeny internetowej*. W postepo-
waniu administracyjnym panel nie orzeka o innych roszczeniach
wynikajacych z naruszenia praw do znaku towarowego®. Dla-
tego tez, z punktu widzenia polskiego systemu prawnego, w tym
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemy-
stowej (Dz.U. 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) niedopuszczalne
bedzie dochodzenie przed panelem roszczen majatkowych, jak
i niemajatkowych przewidzianych m.in. w art. 296 wyzej wska-
zanej ustawy. Wynika to z tego, ze z zatozenia, postepowanie
administracyjne ma stanowic szybki i skuteczny, a przy tym wia-
zacy sie z niewielkimi optatami®' srodek reakcji przeciwko naru-
szeniom praw do znaku towarowego poprzez rejestracje nazwy
domeny internetowej, stanowiacy réwniez alternatywe dla poste-
powania przed sadem panstwowym?®?. Z uwagi na waski zakres
ochrony, jaki moze zosta¢ udzielony w postepowaniu admini-
stracyjnym, a takze z uwagi na brzmienie punktu 5 UDRP ewen-
tualne roszczenia, nie objete postepowaniem administracyjnym
m.in. o kompensacje szkody prawnie relewantnej, poniesionej
wskutek naruszenia prawa do znaku towarowego powinny by¢
dochodzone przed wiasciwym sadem panstwowym, arbitra-
zowym lub w innym wiasciwym postepowaniu®. Ponadto, jak
stanowi punkt 4 k) UDRP postanowienia powyzszego aktu, nie
stoja na przeszkodzie wniesieniu sprawy do sadu wiasciwego dla
rozstrzygniecia sporu powstatego wskutek rejestracji i uzywania
nazwy domeny internetowej przed wszczeciem obligatoryjnego
postepowania administracyjnego albo po jego zakoriczeniu. Co
wiecej, jak wskazano w powyzszym punkcie, w przypadku, gdy
panel orzekajacy w postepowaniu administracyjnym stwierdzi o
przeniesieniu nazwy domeny internetowej na skarzacego lub jej
anulowaniu — wyrejestrowaniu, rejestrator wstrzyma sie (przez
10 dni roboczych od poinformowania go przez panel orzekajacy
o takiej decyzji) z jej wykonaniem. Jedli w tym okresie rejestra-
tor otrzyma oficjalng dokumentacje informujaca, ze rejestrujacy
wystapit na droge prawna przed sadem wiasciwym przeciwko skar-
z3acemu w postepowaniu administracyjnym, wstrzyma sie z wy-
konaniem orzeczenia panelu z postgpowania administracyjnego
do momentu:
(I) przedstawienia dowodu rozstrzygniecia sporu pomiedzy
stronami’*;
(I) przedstawienia dowodu, ze pozew zostat cofniety lub od-
rzucony®;
(Ill) przedstawienia kopii orzeczenia oddalajacego powédztwo
rejestrujacego przeciwko skarzacemu albo orzeczenia,

# 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 takze 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 ktérym zostato przesadzone, ze rejestrujacy nie
ma prawa do dalszego uzywania nazwy domeny interne-
towej’°.

W odniesieniu do charakteru prawnego postepowania admi-
nistracyjnego przewidzianego w UDRP, prezentowany jest w
literaturze poglad, zgodnie z ktérym nie ma ono charakteru po-
stepowania arbitrazowego®. Podobne zapatrywanie w sprawie
charakteru powyzszego postepowania wyrazit Sad Apelacyjny w
Paryzu, ktéry rozpatrywat srodek prawny wniesiony na podsta-
wie francuskiej ustawy arbitrazowej od orzeczenia wydanego na
podstawie UDRP, wskazujac, Ze orzeczenie wydane w ramach
UDRP nie ma charakteru adjudykacyjnego i nie konstytuuje sy-
tuacji powagi rzeczy osadzonej oraz nie jest postepowaniem ar-
bitrazowym. Niemniej jednak, wykazuje ono wiele cech z tym
postepowaniem wspdlnych *¥. Do podobnych konkluzji doszedt
w orzeczeniu amerykariski sad apelacyjny (United States Court of
Appeals, Third Circuit), ktory w sprawie Dluhos vs. Strasberg 321
F.3d 365%, stwierdzit, ze postepowanie administracyjne przed
panelem nie jest postepowaniem arbitrazowym w rozumieniu
Federalnej Ustawy Arbitrazowej (US Federal Arbitration Act), po-
niewaz pozwala na to, aby réwnoczesnie byto prowadzone po-
stepowanie sadowe®.

\

Podsumowujac, wprowadzona w ramach UDRP procedura admi-
nistracyjna umozliwia szybkie i skuteczne przedsiewziecie przez
uprawnionego do znaku towarowego krokéw, zmierzajacych do
ochrony przystugujacych mu praw, ktére zostaja naruszone poprzez
rejestracje i uzywanie identycznej lub tudzaco podobnej ze zna-
kiem nazwy domeny internetowej. Co prawda, ochrona przewi-
dziana w przypadku zaistnienia przestanek wskazanych w punkcie 4
UDRP sprowadza si¢ jedynie do przeniesienia na uprawnionego do
znaku towarowego nazwy domeny internetowej lub jej anulowania
— wyrejestrowania. Jednakze, wydaje sie, ze kwestia kluczowa sta-
nowigca niekwestionowany atut postepowania administracyjnego
wedtug UDRP jest jego miedzynarodowy charakter. Sloganem wy-
daje sie by¢ stwierdzenie, ze ,Internet nie zna granic”, dlatego tez
mozliwos¢ rozstrzygania sporu w oparciu o jednolite zasady UDRP,
obowiazujace w zakresie wszystkich gTLD oraz kilkudziesieciu ccTLD
sa skutecznym mechanizmem ochrony uprawnionego do znaku to-
warowego w przypadku, gdy niejednokrotnie strony sporu pocho-
dza z réznych panistw®', ale co wiecej, z réznych kultur prawnych,
co bezwatpienia stanowi w przypadku postepowania przed
sadem panstwowym bardzo powazng bariere w dochodzeniu
ochrony naruszonych praw.

5 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;

%9 Tekst orzeczenia dostepny na stronie internetowej: http:/ftp.resource.org/courts.gov/c/
F3/321/321.F3d.365.01-3713.html;

80 Zob. tez G. Kaufmann — Kohler, T. Schultz, op. cit., str. 38 in,;

61 Zob. M. Kondrat, op. cit., str. 170.
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