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Abstrakt: Artykul odnosi si¢ do ztoZzonej relacji migdzy znakami towarowymi a rejestracja
domen internetowych. W zwiazku z rosnagcym znaczeniem domen internetowych mozna zaobser-
wowa¢ dynamicznie rozwijajacy si¢ obszar potencjalnych naruszen znakow towarowych, takich
jak pasywna rejestracja domeny internetowej, rejestracja w ztej wierze lub tez zjawisko cybersquat-
tingu. Opracowanie dotyczy kwestii zwigzanych z migdzynarodowym mechanizmem rozwiazy-
wania sporow domenowych wypracowanych przez ICANN w postaci procedury UDRP oraz odpo-
wiednich arbitrazy akredytowanych przez t¢ instytucj¢. Co wigcej, prezentuje istotne decyzje
arbitrazowe oraz krajowe zwigzane ze sporami o naruszenie znaku towarowego przez dziatania
zwigzane z domenami internetowymi.

Relation between Internet domain protection and trademarks

Abstract: This article attempt to describe the complex phenomenon of domain name usage and
trademarks. It is well-known that domain names become more and more important as a brand
element and may clash with trademarks especially when it comes to passive registration, registra-
tion in bad faith or cybersquatting. The article addresses the issue on an international level as
presented by the ICANN procedure under UDRP and adequate arbitration with some national
jurisdiction insights. It also presents some relevant case law addressing domain name registration
in the light of trademark infringements.

* Opiekun naukowy (Scientific Tutor) — dr hab. Lukasz Machaj, prof. nadzw. UWr
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Wstep

Internet staje si¢ jednym z determinujacych srodowisk wspierajacych rozwoj
biznesu. Obecno$¢ w sieci jest nie tylko wskazana, lecz takze konieczna, aby bu-
dowac¢ marke rozpoznawalng oraz dostgpng dla klienta. Z tego wtasnie wzgledu
coraz czesciej poruszanym problemem zwigzanym z ochrong znakow towarowych
jest rejestracja domen. Trudno nie ulec wrazeniu, ze w dzisiejszych czasach postep
technologiczny jest niezwykle dynamiczny, a przepisy niekiedy nie sa w stanie
nadazy¢ za jego rozwojem, zwlaszcza ze technologia przez swoj abstrakcyjny
charakter bywa trudna do sklasyfikowania za pomoca kryteriow dotychczas obo-
wigzujacych w prawie. Przykladem odzwierciedlajacym ten wlasnie problem jest
rejestracja domen internetowych i naruszenie wzgledem znakéw towarowych.
Trudno$ci z tym zwigzane pojawiaja si¢ nie tylko na gruncie krajowym, lecz
takze na poziomie migdzynarodowym (liczne arbitraze oraz procedury, jak na
przyktad UDRP — Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy stworzony
przez ICANN). Rozwijajace si¢ zjawisko cybersquattingu, czyli abuzywnej reje-
stracji domen badz tez masowej pasywnej rejestracji w celu pdzniejszej sprzedazy,
przyprawia licznych przedsigbiorcéw o problem zwigzany z rzetelng reprezentacija
swojej firmy mimo posiadanego znaku towarowego. W zwiazku z tym pojawia-
ja si¢ pytania, czy istnieje mozliwos¢ przejecia domeny internetowej oraz jaka
ochrong¢ gwarantuje nam znak towarowy i czym w istocie z prawnego punktu wi-
dzenia jest owa domena. Pytania te czgsto staja si¢ przedmiotem sporow i pozosta-
ja bez jednoznacznej odpowiedzi lub ogolnej reguty, ktora utatwitaby adresowanie
pojawiajacych si¢ wyjatkow. Rosngca liczba spraw zwigzanych z ochrong znakow
oraz sporami domenowymi jest dobra podstawa do analizy tematu.

Czym jest domena internetowa?

W podstawowym ujeciu technicznym domena internetowa jest swoistym
zamiennikiem adresu IP bedacego podstawg identyfikowania w internecie. Ze
wzgledu na hierarchiczny charakter mozemy wyrdzni¢ domeny pierwszego pozio-
mu (tak zwane TLD, czyli Top-Level Domains), wéréd ktoérych mozna wyrdznié
chociazby domeny przydzielone ze wzgledu na podziat geograficzny, jak .pl dla
Polski, .ca dla Kanady, lub tez domeny generyczne, jak .com. Opisowy element
domeny bedacy najczesciej przedmiotem sporu to ciag znakow znajdujacy sie po
lewej stronie od domeny TLD. Czgsta praktyka jest, aby ten cigg znakow stanowit
nazwg firmy chroniong znakiem towarowym (stownym lub stowno-graficznym).
W tym miejscu powstaje pytanie, czym jest owa domena. Jako byt sam w sobie jest
jednostka abstrakcyjna, a jej przynalezno$¢ do nas zalezy od regularnego uiszcza-
nia optaty za dostgp oraz mozliwos¢ uzywania danej domeny. Takie administro-
wanie odbywa si¢ za pomocg panelu domenowego (DNS). Zanim jednak nastapi
przedtuzenie, dana domena powinna zosta¢ zarejestrowana. Istotne jest to, ze nie
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moze ona by¢ zarejestrowana przez kogokolwiek innego. Co wiecej, nalezy roz-
roznié, ze ta sama nazwa istniejgca w domenie drugiego stopnia nie ma znaczenia,
jesli domena pierwszego stopnia rozni sie. W zwigzku z tym domena nazwado-
meny.com oraz nazwadomeny.io to dwie niezaleznie funkcjonujace domeny, dla-
tego podlegaja oddzielnej rejestracji. W zakresie rejestracji subdomeny z punktu
widzenia uzytkownika najczgstszg praktyka jest korzystanie z ustug posrednikow
lub bezposrednio u podmiotu pelnigcego funkcje operatoral. W wypadku polskiej
jurysdykcji odpowiadajacej za domeng krajowa.pl odpowiada NASK — Naukowa
i Akademicka Sie¢ Komputerowa, za zarzadzanie centralne za$ (na poziomie mie-
dzynarodowym) jest odpowiedzialny ICANN. Zaréwno w jednym, jak i w drugim
wypadku istotnym czynnikiem jest zasada ,,kto pierwszy, ten lepszy”. W prze-
ciwienstwie do znakdéw towarowych rejestracja domen podlega tylko jednemu
czynnikowi warunkujgcemu — dostepnosci danej domeny.

W zwiazku z elementami opisujacymi domene mozna stwierdzi¢, ze nie sta-
nowi ona przedmiotu wilasnosci, lecz jest bardziej zblizona do abstrakcyjnego
,Wypozyczenia”. Podobny poglad zostal przedstawiony na gruncie polskim przez
Sad Apelacyjny w Warszawie — wskazano, ze prawo wylaczenia z uzycia danej
domeny nie moze by¢ w jakikolwiek sposdb tozsame z prawem wlasnosci, wyla-
czenie za§ domeny z potencjalnego uzycia przez inne podmioty jest zjawiskiem
czasowym uzaleznionym od przedtuzania jej waznoéci w rejestrze®. Przegapienie
terminu przedtuzenia wazno$ci domeny wigze si¢ wiec z jej utrata. Podejscie to,
przeciwstawiajace si¢ rozumieniu domeny jako rzeczy, wspotgra z rozumieniem
przedstawionym w Prawie rzeczowym (Dz.U. Nr. 57, poz. 319 ze zm.). W zwigzku
z przytoczonym argumentem najstuszniejsze wydaje si¢ uznanie domeny za swo-
iste dobro niematerialne, stanowigce oddzielny byt — jest to faktyczny opis tego,
czym s3 domeny. Jednoczesnie gtownym przedmiotem uméw zawieranych w za-
kresie domen internetowych jest rejestracja i usluga utrzymania, dlatego istnieje
mozliwo$¢ postrzegania domen internetowych przez pryzmat ustugowy w za-
kresie umoéw o ich rejestracje. W doktrynie proponuje si¢ klasyfikacje domeny
jako dobra niematerialnego, informacyjnego — jak prezentuje to Andrzej Bier¢.
Stanowisko to nie spotyka si¢ jednak z jednoznacznym wsparciem w doktrynie.

I Zelek przytacza cztery najczestsze modele rejestracji domen: (1) bezposrednio u podmiotu
petniacego funkcje operatora rejestru domeny pierwszego stopnia, (2) poprzez posrednika (reje-
stratora) dziatajacego w imieniu rejestrujagcego, zwigzanego weztem obligacyjnym z rejestrujgcym
oraz osobnym stosunkiem zobowiazujacym z operatorem rejestru, (3) dwuetapowa — poprzez
zawarcie przez rejestrujacego umowy z posrednikiem, a nast¢pnie zawarcie przez tego posrednika
umowy z operatorem rejestru, (4) w drodze decyzji administracyjnej wydanej na skutek wniosku
ztozonego bezposrednio badz poprzez posrednika” — idem, Umowy o rejestracje domeny interne-
towej, Warszawa 2015, s. 11.

2 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2005 roku, sygn. akt I ACa
843/2004.

3 A. Bier¢, Zarys prawa prywatnego. Czesé ogélna, Warszawa 2018, s. 266-275.
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Mariusz Zelek stwierdza, ze budowanie tego typu podzialéw, w szczegolnosci
opartych na terminie ,,informacja”, niemajacym definicji legalnej, jest bledne,
domena za$ sama w sobie ma najwigcej cech wspdlnych z grupa oznaczen o swo-
istym charakterze odrézniajacym®. Podobne rozwazania pojawiaja si¢ na gruncie
wielu innych jurysdykcji, a ich podjecie jest podyktowane potencjalnymi sporami
wynikajacymi z naruszenia znakow towarowych.

Domena a znak towarowy — ujecie krajowe oraz miedzynarodowe

Stosowanie domeny wydaje si¢ pokrewne do stosowania znaku towarowego.
Jest ona czynnikiem wyrdzniajacym dang ustugge lub produkt. W zasadzie dome-
na bardzo czgsto jest odzwierciedleniem znaku stownego lub przynajmniej znak
stowny jest jej czesécig sktadowa. Nie zmienia to faktu, ze samo posiadanie znaku
towarowego na dang nazwe nie jest czynnikiem ograniczajacym lub wykluczaja-
cym mozliwo$¢ rejestracji danej domeny przez inne podmioty. Rozwazania doty-
czace potencjalnego naruszenia uzycia znaku towarowego przez funkcjonowanie
danej domeny begda wiec zalezne od kilku kluczowych czynnikow. Naleza do nich:

1. podobienstwo migdzy domeng a znakiem towarowym — wiele jurysdyk-
cji krajowych oraz ponadnarodowych odnosi si¢ do problemu rejestracji domeny
jako naruszenia znaku towarowego, gdy jest ona mylagco podobna lub tozsama
z chronionym znakiem. Takie podej$cie prezentuje si¢ migdzy innymi w Izraelu,
Kanadzie, Polsce, Wielkiej Brytanii czy tez USA>. W podobny sposéb mozna
rowniez ukierunkowac rozumienie przepiséw zwigzanych z ochrong konkurencji
oraz problem wlasciwej reprezentacji podmiotu;

2. abuzywna rejestracja majaca na celu sprzedaz domeny lub jej przetrzymanie
w celu zwigkszenia wartosci — jest to tak zwany czynnik bad faith (rejestra-
cji w ztej wierze). To kryterium jest istotnym czynnikiem zwigzanym z postepo-
waniami przed sadami krajowymi oraz miedzynarodowymi arbitrazami dziata-
jacymi w zwiazku z procedura UDRP;

3. zakaz rejestracji domen obrazliwych wzgledem produktu zawierajacego
nazwg chroniong znakiem towarowym. Jest to sytuacja niestandardowa, jednak
stanowigca istotng przyczyne niektorych postgpowan. Ze wzgledu na oddzielny
charakter wspomnianego kryterium nie bedzie ono przedmiotem szczegoétowych
rozwazan,

4. osoba rejestrujaca powinna mie¢ uzasadniony interes wzgledem danej dome-
ny — jest to argument szczegolnie istotny w wypadku sporow migdzy podmiota-
mi uzywajacymi tej samej nazwy. Oczywiscie wazne jest tutaj odniesienie si¢ do
klasy, w jakiej zostat zarejestrowany znak towarowy.

4 M. Zelek, op. cit., s. 100.
5 T. Bettinger, A. Waddell, Domain Name Law and Practice. An International Handbook,
Oxford 2015, s. 233-257, 553-587, 711-772, 945-1070.
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Przedstawiony katalog stanowi jedynie przyktad podstaw czy tez czynnikow,
ktére mogg zostaé wzigte pod uwage podczas rozstrzygania o naruszeniu znaku
towarowego przez domeng. W celu poglebienia analizy zwigzanej z relacja miedzy
znakami towarowymi a domenami warto odnies$¢ si¢ do decyzji podejmowanych
przez arbitraze zwigzane ze wspomnianym UDRP. Mimo jurysdykcji krajowych
wiele podmiotow decyduje si¢ na skorzystanie z procedury UDRP ze wzgledu
na jej wysoka efektywnos$¢ oraz krotki czas oczekiwania na rozstrzygniecie. Do-
datkowo sg to instytucje specjalizujace si¢ w prawie domenowym, co umozliwia
szersze zaadresowanie problemu. Oczywiscie postgpowanie przed arbitrazami
akredytowanymi przez UDRP nie wyklucza postgpowania krajowego, jednak ze
wzgledu na doglebnos¢ analiz zwigzanych z funkcjonowaniem domen jest jednym
z najbogatszych zrdodet 1 cieckawym przedmiotem badawczym.

Podobnie jak w ujeciu krajowym, w postgpowaniu w zwigzku z polityka wy-
pracowana przez ICANN jednym z kluczowych czynnikoéw dotyczacych postepo-
wan domenowych jest posiadanie znaku towarowego. W przypadku postgpowan
zwigzanych z polityka UDRP jest to podstawowy czynnik kwalifikujacy. Nastep-
nym aspektem nawigzujacym do oceny potencjalnego naruszenia jest odpowiedz
na pytanie, czy dana domena jest identyczna lub mylaco podobna do znaku towa-
rowego. Jedna z wiodacych w tym zakresie decyzji jest spor dotyczacy domeny
electrolux-vacuum.net, w ktorej panel arbitrazowy odméwit uznania domeny za
identyczna, gdy zostata ona wzbogacona o generyczne stowo®. Standard dotycza-
cy identyczno$ci domen internetowych prowadzi zatem do rozumienia, ze domeny
mozna uznac¢ za identyczne, tylko gdy caty tekst zawarty po lewej stronie od krop-
ki oraz domeny generycznej jest identyczny ze znakiem towarowym. Aby ocenic,
czy domena jest mylgco podobna do znaku towarowego, nalezy przeprowadzi¢
podobna analize co w przypadku oceniania, czy jest ona identyczna — ocenie
zostanie poddana tres¢ nazwy uzytej w znaku towarowym. Istotnym czynni-
kiem jest to, ze tres¢ prezentowana pod danym adresem pozostaje bez znaczenia.
W odniesieniu do spetnienia czynnika mylacego podobienstwa panele odwotuja
si¢ do wprost rozumianej warstwy stownej, natomiast potencjalne podobienstwo
strony WWW wiasciciela znaku towarowego oraz wilasciciela domeny pozostaje
bez wiekszego znaczenia’.

Dla przyktadu warto przytoczy¢ skarge wniesiong przez firme Blackberry do-
tyczaca rejestracji przez firme One Star Global LLC of Midland z Teksasu domeny
unofficialblackberrystore.com. Jednym z uzasadnien decyzji o przekazaniu dome-
ny do wnoszacego skargg (firma Blackberry) byto uzycie catego znaku w nazwie
domeny, co spetnia wymag bycia mylaco podobnym. Jest to o tyle wazna informa-

6 WIPO, sprawa nr D2012-1862 — electrolux-vacuum.net.

7 Takie zatozenie zostalo przyjete przez jeden z paneli arbitrazowych w sprawie WIPO, sprawa
nr D2008-1267 dotyczacej domeny hairywinston.com, gdzie panel zaznaczyl, ze na tym etapie
istotne jest jedynie stowne podobienstwo miedzy znakiem towarowym a domena.
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cja, ze z praktycznego punktu widzenia istnieje dos¢ mate prawdopodobienstwo
pomylenia przez klienta sklepu Blackberry z oficjalnej domeny z tym posiadajg-
cym w nazwie stowo unofficial. Mimo to wedlug standardu stosowanego przez
WIPO samo uzycie nazwy pochodzacej ze znaku towarowego wystarcza®. Istotne
jest rowniez to, ze uzycie znakow dodatkowych takich jak myslnik, podkreslenie
lub podobne nie jest elementem wystarczajaco odrozniajagcym, aby uzna¢ domeny
za nie mylaco podobne do siebie’. Oczywiscie analizujac relacje miedzy znakami
towarowymi a domenami i potencjalne spory wynikajace z rejestracji domeny
zblizonej do znaku towarowego, warto wspomnie¢ o znakach graficznych. W tym
wypadku sytuacja jest nieco mniej oczywista niz w wypadku znaku stownego
zawierajacego wylacznie ciagg znakoéw poréwnywanych do tego zawartego w do-
menie oraz oceniany zgodnie z dwoma kluczowymi kryteriami: identyczny lub
mylaco podobny. W wypadku znakéw graficznych moga one zawiera¢ elementy
stowne, jednak jednym z ich istotniejszych elementow jest reprezentacja graficzna.
Zgodnie z weczesniejszymi decyzjami WIPO znak graficzny lub graficzno-stowny
moze stanowi¢ podstawe o wystapienie o przekazanie domeny, ale taka decyzja
powinna zosta¢ podjeta przez panel na podstawie analizy kazdej ze spraw indy-
widualnie. Co wiecej, nalezy bra¢ pod uwage takie kryteria, jak generycznosé
terminu uzytego w znaku oraz to, jak bardzo ma on charakter opisowy wzgledem
produktu/ustugi, ktory reprezentuje. Takie wnioski WIPO przedstawito w swojej
decyzji dotyczacej domeny islamic-bank.com, stwierdzajac, ze domena ta wyka-
zuje cechy odrézniajgce mimo uzycia generycznych stow w nazwie oraz znaku
zawierajgcego rowniez element graficzny'”.

Kolejnym istotnym elementem odwotujacym si¢ do relacji miedzy znakiem
towarowym a posiadaniem domeny internetowej jest uzasadniony interes (legi-
timate interest). Pojecie to wydaje si¢ dos¢ proste i o prozaicznym charakterze,
jednak uzasadniony interes odnosi si¢ nie tylko do pytania, czy osoba prowadzaca
biznes ma prawo to robi¢, co potencjalnie implikowatoby prawo do uzywania

8 WIPO, sprawa nr D2009-0227 dotyczaca unofficialblackberrystore.com, para. 6.4—6.10.

? Podobnie panele arbitrazowe odniosty sie do sporéw zwigzanych z domenami zawierajgcy-
mi generyczne stowa w nazwie, jak na przyktad holidays w przypadku sporu o domeng lufthansa-
holidays.com (WIPO, sprawa nr D2011-0818). Zasada ta ma wyjatek zwigzany ze znakami towa-
rowymi, ktore nabyly charakterystyke odrozniajaca od innych produktow lub ustug wskutek
istnienia na rynku. Jest to przypadek zwiagzany ze znakami towarowymi o mocno opisowym cha-
rakterze — sktadajacymi si¢ z generycznych stow. W takim wypadku dodanie kolejnego generycz-
nego stowa w domenie moze stanowic o uzyskaniu przez nazwe¢ charakteru wyrézniajacego. Przy-
ktadem sporu dotyczacego domeny generycznej jest znak towarowy ,,Chicago Tribune” oraz
domena zarejestrowana przed podmiot trzeci o nazwie occupychicagotribune.org. Poniewaz nazwa
uzyta w znaku towarowym ,,Chicago Tribune” jest generyczna, nie powinna wytaczy¢ mozliwosci
rejestracji przez inne podmioty domeny zawierajacej te stowa z dodanym generycznym zwrotem
(WIPO, sprawa nr D2012-1076).

10T Bettinger, A. Waddell, op. cit., s. 1358.
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domeny, ktéra nawigzuje do prowadzonej dziatalnosci'!. Uzasadniony interes
podnosi problem zwigzany z faktycznym prawem do uzywania nazwy (znaku
towarowego) niezaleznie od prowadzonej dziatalnosci'?. Za uzasadniony interes
nie mozna zatem uznac rejestracji domeny w celu jej pozniejszego odsprzedania
w wyzszej cenie lub po zwigkszeniu jej wartosci!®. Podstawa zwigzana z uza-
sadnionym interesem okazuje si¢ niezwykle efektywnym or¢gzem w starciu ze
zjawiskami takimi jak cybersquatting. Zjawisko to opiera si¢ na rejestracji domen
— najczesciej zwigzanych z powstajgcymi markami, brandami, firmami — w celu
pozniejszej odsprzedazy po zawyzonej cenie domeny zwigzanej z danymi pod-
miotami. W zwiazku z rosngcym znaczeniem domen internetowych niektore kraje
decyduja si¢ bezposrednio na wprowadzenie ustaw zwigzanych z przeciwdziata-
niem cybersquattingowi. Dla przyktadu Belgia wprowadzita w 2003 roku ustawy
odnoszace si¢ do problemu abuzywnej rejestracji domen!?.

Prawdziwym przelomem w rejestracji domen o generycznym charakterze byta
decyzja w sprawie domeny clara.com. Decyzja ta wspolnie z nieco wczes$niejsza
dotyczaca domeny zerospam.com odnosi si¢ do standardu oceny mozliwosci prze-
jecia domeny generycznej na podstawie znaku towarowego. Zgodnie z decyzja
WIPO we wspomnianych sprawach oraz dalszym trendem osoba posiadajaca ge-
neryczny znak towarowy ma prawo ubiegac si¢ o przekazanie na jej rzecz domeny
internetowej. Co wigcej, istotnym czynnikiem jest realne uzycie danej domeny
— czy jest ona uzywana w zwigzku z prowadzona dziatalnoscia!>.

Warto zauwazy¢, ze posiadanie znaku towarowego nie ma charakteru absolut-
nego w zakresie prawa do posiadania domeny. Jest ono warunkiem koniecznym
w wigkszosci przypadkow do rozpoczecia postepowania lub wniesienia skargi,
jednak zgodnie z paragrafem 4(c)(ii) polityki UDRP nalezy zatozy¢, ze jesli osoba
posiadajgca domene zyskata swego rodzaju rozpoznawalnos¢ wiasnie dzieki po-
siadanej domenie, to moze ona mie¢ rowniez uzasadniony interes zwigzany z jej
dalszym posiadaniem oraz aktywnym uzyciem. Zastosowanie wyzej wspomnia-
nego zapisu zmusza do wykazania zgodno$ci z dwoma kryteriami, mianowicie
(1) dany podmiot jest rozpoznawalny dzigki uzyciu domeny oraz (2) wspomniana
rozpoznawalno$é moze by¢ zademonstrowana w czasie'®. Przyktadem komenta-

11" W sporze dotyczacym domeny stellardo.com panel arbitrazowy uznat, ze deklaracja checi
rozpoczecia biznesu zajmujacego si¢ produkcja bizuterii w Ameryce Lacinskiej jest niewystarcza-
jaca, aby uzna¢, ze dany podmiot ma uzasadniony interes w posiadaniu danej domeny (WIPO,
sprawa nr 2000-00012).

12 Sprawa International Data Group Inc. przeciw K McGovern, WIPO D2005-0906.

13 D. Lindsay, International Domain Name Law: ICANN and the UDRP, Oxford 2007, s. 279.

14" G. Smith, Internet Law and Regulation, London 2007, s. 206.

15 Za uzasadniony interes mozna uznaé niektore przypadki rejestracji w celu pdzniejszej
sprzedazy w wypadku domen generycznych, jak na przyktad NAF, sprawa nr 1501995 dotyczaca
domeny rive.com.

16 T Bettinger, A. Waddell, op. cit., s. 1390-1394.
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rza do pierwszego kryterium jest spor o domeng mclaren.biz, gdzie panel NAF
stwierdzil, ze samo umieszczenie nazwiska w domenie nie wystarczy, aby wyka-
za¢, ze dana domena spetnia kryterium 4(c)(ii). W kwestii czasu wspomnianego
w kryterium 2 w sporze dotyczacym domeny pokerneteller.com stwierdzono, ze
aby spetni¢ kryterium 4(c)(ii), nalezy wykazac, ze w chwili rejestracji domeny
dana dzialalnoéé byta rozpoznawalna na podstawie swojej nazwy'”.

Ostatnim kryterium zwigzanym z potencjalnym naruszeniem prawa w zwigz-
ku z posiadaniem domeny internetowej jest rejestracja i/lub posiadanie w zlej
wierze — kryterium to jest zawarte w paragrafie 4(c)(iii) polityki UDRP. Odnosi
si¢ ono do $wiadomej rejestracji lub poézniejszego nabycia domeny internetowej
w sytuacji, gdy wiemy, ze nabywajacy jest §wiadomy, ze dany podmiot trzeci po-
siada dany znak towarowy i w oparciu o ten znak buduje lub zamierza budowac
brand. Zakres 4(c)(iii) mozna réwniez interpretowa¢ w $wietle nieuczciwej kon-
kurencji, gdy rejestracja lub p6zniejsze nabycie nastepuje w celu wprowadzania
w btad potencjalnych klientow podmiotu majacego znak towarowy. Co istotne,
dzialanie w ztej wierze nie ogranicza si¢ wylacznie do czynnego dziatania przez
wlasciciela domeny. Za dzialanie w ztej wierze mozna réwniez uzna¢ pasywng
postawe lub brak aktywnosci. Taka interpretacja zapisu 4(c)(iii) zostata zaprezen-
towana w sprawie WIPO Telstra Corporation Limited przeciw Nuclear Marsh-
mallows'8, gdzie panel arbitrazowy wyraznie podkreglit, ze brak aktywnosci ze
strony wiasciciela domeny moze réwniez zosta¢ uznany za dziatanie w zlej wierze.
Co ciekawe, w ostatnich latach umacnia si¢ trend zwigzany z retroaktywnym po-
siadaniem w zlej wierze odnoszacym si¢ do przedtuzenia rejestracji domeny jako
podstawy do wniesienia o posiadanie w ztej wierze — argumentacja opiera si¢ na
tym, ze posiadanie domeny (oraz przedtuzanie jej rejestracji) wigze si¢ z obowigz-
kiem nienaruszania znakow towarowych oraz praw z nimi zwigzanych nalezacych
do podmiotéw trzecich!'®. Perspektywa ta zostata przedstawiona migdzy innymi
w sporze o domene phillipcapital.com?’.

Charakterystyczny dla postepowania UDRP jest krotki czas oraz tatwa forma
sktadania skargi (wniosek online), dlatego tez w wypadku licznych sporéw strony
decydujg si¢ na te wtasnie procedure. Oczywiscie nie oznacza to, ze w jurysdyk-
cjach krajowych postepowania dotyczace domen internetowych sa rzadkoscia?!.
W wypadku postepowania przed UDRP nalezy rowniez zwroci¢ uwage na poten-
cjalne efekty decyzji panelu arbitrazowego, ktore moga by¢ mniej oczywiste niz

17 WIPO, sprawa nr D2007-01713 dotyczaca domeny pokerneteller.com.

18 WIPO, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, D2000-0003.

19 T. Bettinger, A. Waddell, op. cit., s. 1419.

20 ADNDRC, sprawa nr DE-0900226 dotyczaca domeny phillipcapital.com.

2l Dotychczas rowniez w Polsce padto kilka wyrokow odnoszacych sie do interpretacii reje-
stracji w ztej wierze (orangewarsawfestival.pl, sygn. akt 29/10/PA), rzekomego podejrzenia zjawi-
ska cybersquattingu (gmail.com.pl, sygn. akt 9/07/PA) czy tez rejestracji domeny identycznej do
znaku towarowego (converse.eu, sprawa nr 07238).
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w wypadku postepowania krajowego. Zgodnie z polityka UDRP panel arbitrazo-
wy moze podjac jedno z trzech dziatan jako finalnych dla postepowania:

1. decyzja na korzys$¢ osoby wnoszacej skarge o naduzycie oraz transfer dome-
ny do strony wnoszacej skargg;

2. decyzja na korzys¢ osoby wnoszacej skarge o naduzycie oraz usunigcie do-
meny — staje si¢ ona niedostgpna;

3. decyzja na korzy$¢ obecnego posiadacza domeny/osoby rejestrujgcej oraz
whiesienie, ze skarga byta bezpodstawna, z mozliwo$cig zaznaczenia, ze jej wnie-
sienie stanowito dziatanie w ztej wierze??.

Zgodnie z zatozeniami UDRP decyzja panelu jest stosowana bezposrednio
przez rejestr domen w ciggu 10 dni roboczych. Jest to najprawdopodobniej jeden
z elementow zachecajacych do uzycia procedury arbitrazowej przez strony sporu.

Whioski

Spory dotyczace domen internetowych pozostajg obszarem dynamicznie roz-
wijajacej si¢ praktyki zwigzanej z ochrong znakéw towarowych. Co wigcej, w do-
bie rozwoju internetu oraz nowych technologii sa jednym z bardziej istotnych
elementow marki. Powstawanie procedur takich jak UDRP jest niezwykle ko-
rzystnym zjawiskiem — forum rozwijajacym sfer¢ prawa i interpretacji zwiagzanej
z posiadaniem oraz rejestracjag domen internetowych. Poréwnujac prawo krajowe
oraz zakres wdrazania ustaw odnoszacych si¢ bezposrednio do domen interneto-
wych, mozna ulec wrazeniu, ze rozwdj na szczeblu migdzynarodowym znacznie
przewyzsza ten krajowy. Z tego punktu widzenia istnienie procedur takich jak
UDRP wydaje si¢ jeszcze bardziej korzystne, poniewaz jest waznym wzorcem
dla jurysdykcji krajowych oraz omawia problemy czgsto wymagajace szeroko
zakrojonej wiedzy zwigzanej z technologia oraz jej praktycznym funkcjonowa-
niem. Spory zwigzane z domenami internetowymi oraz znakami towarowymi
sa niezwykle wdziecznym polem do analizy oraz prezentowania styku wiedzy
technologicznej i prawa.
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Relation between Internet domain protection and trademarks

Summary

The article refers to the relationship between domain names and trademark protection of names
related to different types of business. Registration of a domain name becomes one of the leading
elements of any business, consequently, its relationship with trademarks remains vital as a legal
phenomenon. The article explains how protection of a trademark may act as the grounds on which
to act against owners of a legal domain registered in an abusive manner, infringing trademark holder
rights. Furthermore, it addresses potential ways of addressing the issue before arbitration panels ac-
credited by ICANN. It also attempts to show the dual nature of possible conflict resolution — either
based on UDRP as an international document or national procedures.
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