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Formy naruszen i1 cywilnoprawne srodki
ochrony przed nieuprawnionym
korzystaniem ze znakoéw towarowych
w domenie internetowe;j

1. Wprowadzenie

W zwiazku z rosngcym znaczeniem Internetu nie brakuje osob, ktore uzywaja
g0 W sposoOb naruszajacy cudza renome, ugruntowang pozycje na rynku, logo czy
tez nazwisko. Brak jednolitej regulacji prawnej dla calej ,,cyberprzestrzeni” powo-
duje trudnosci w rozwigzywaniu sporéw w tej materii. Z tego powodu rozwigzan
nalezy szuka¢ w ustawodawstwach krajowych, jednak nie zawsze w prosty spo-
sob bedzie mozna ustali¢ wlasciwg jurysdykcje. Problematyka korzystania w do-
menach internetowych ze znakoéw towarowych przez osoby nieuprawnione byta
juz przedmiotem rozwazah w polskiej literaturze przedmiotu!. Jednak z uwagi

! Problem ten zostat opisany w polskiej literaturze m.in. w: J. Barta, R. Markiewicz, Internet
a prawo, Krakow 1998; R. Chmura, W. Wiodarczyk, Bezprawne uzywanie adresow domenowych
w Swietle ustawy o znakach towarowych, [w:] Internet — problemy prawne, red. R. Skubisz, Lu-
blin 1999; J. Ozegalska, Cybersquatting i inne formy naduzywania znakow towarowych w adresach
internetowych a nieuczciwa konkurencja, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczosci i Ochrony
Wriasnosci Intelektualnej, zesz. nr 77, Krakow 2001; M. Kondrat, Znaki towarowe w Internecie,
Warszawa 2001; Prawo Internetu, red. P. Podrecki et al., Warszawa 2003; J. Ozegalska-Trybal-
ska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa
Wiasnosci Intelektualnej UJ, zesz. nr 84, Krakow 2003; M. Podles, M. Ortowska, Prawna ochrona

Prawo 318, 2015
© for this edition by CNS



220 KAROLINA TRZECIAK-WACH

na trwajace ,,wypuszczenie” do cyberprzestrzeni nowych domen funkcjonalnych
najwyzszego stopnia i zwigzanymi z tym obawami przedsi¢biorcOw — temat ten
wydaje sie nad wyraz aktualny i wart rozwazenia’. Z uwagi na to w pierwszej
kolejnosci w artykule zostang przedstawione tradycyjne $rodki ochrony znakéw
towarowych w domenie internetowej, a nastgpnie zmiany, ktore sg spowodowane
przez wypuszczenie nowych domen najwyzszego stopnia.

2. Czym jest adres internetowy?

Wyjasnienie skomplikowanych poje¢ zwigzanych z Internetem nie stanowi
przedmiotu niniejszej analizy, jednak wydaje si¢ niezbedne do wprowadzenia
do tematyki rozwazan. Zrozumienie podstawowych technicznych poje¢ pozwala
rowniez na lepsze poznanie problematyki prawnej cyberprzestrzeni. W zwigzku
z tym nalezy chociazby w skrocie przyblizy¢ ich znaczenie.

Strona internetowa jest sposobem umieszczania danych w postaci tekstu, mu-
zyki, fotografii czy filméw w Internecie. W taki sposob stuzy ona magazynowaniu
danych w Internecie i ich odtwarzaniu przez uzytkownikow. Kazda strona inter-
netowa znajduje si¢ pod odpowiednim adresem internetowym, zwanym nickiedy
btednie domeng internetowa. Jednak nalezy mie¢ na uwadze, ze te nazwy nie sg
tozsame.

Kazdy komputer, ktory jest podtaczony do Internetu, posiada swoj niepowta-
rzalny, numeryczny adres IP (Internet Protocol). Adres ten przypomina numer tele-
foniczny, gdyz sklada si¢ z ciggu liczb, dwu- lub trzycyfrowych? oddzielonych od
siebie kropkami i moze mie¢ postaé np.: 156.132.80.16.* Postugiwanie si¢ skom-
plikowanymi ciggami liczb powodowato pewne utrudnienie dla uzytkownikow In-
ternetu. Z tego powodu dla utatwienia wprowadzono system domen internetowych
tworzacych adresy internetowe. Funkcjonuja one obok systemu numerycznego i po-
wstaja poprzez odpowiednie przyporzadkowanie przez rejestratora domeny adresu
IP odpowiedniej nazwy>. Dzigki temu adresy internetowe sa fatwiejsze do zapamie-

oznaczen przedsigbiorcow w Srodowisku domen internetowych, e-Biuletyn CBKE, Wroctaw 2003,
http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/files/ebiuletyn/Prawna_ochrona oznaczen prz.pdf; A. Kobylanska,
Ochrona znakow towarowych w Internecie, Warszawa 2005; J.R. Antoniuk, Ochrona znakow towa-
rowych w Internecie, Warszawa 2006.

2 Pierwsze 4 z 1400 planowanych nowych domen funkcjonalnych najwyzszego stopnia zosta-
to przyznane przez ICANN 24 pazdziernika 2013 r.

3 M. Kondrat, Ochrona znakéw towarowych przed naruszeniem w Internecie, Warszawa 2008,
s. 30.

4 Liczby te oddzielone kropkami wskazuja po kolei: serwer, sie¢, host (komputer nadrzedny),
a ostatni cigg liczb wskazuje na lokalny komputer. Numeracja zapewnia prawidtowa identyfikacjg
kazdego komputera podiaczonego do sieci, a co za tym idzie, prawidlowe funkcjonowanie catej sieci.

3 Ibidem.
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tania, a te, ktore sg proste do zapamigtania i niejako intuicyjnie wpisywane przez
uzytkownikow Internetu, stanowig ogromng warto$¢ marketingowa.

Adresy internetowe zbudowane sg z systemu domen, ktory jest oparty na hie-
rarchicznej strukturze. Adres domenowy nalezy czyta¢ od prawej strony do lewe;.
Znajdujacy si¢ na poczatku adresu internetowego prefix www jest oznaczeniem
serwera. Pierwsza domena (od prawej strony) jest domeng najwyzszego poziomu,
kolejno znajdujg si¢ domeny drugiego i dalszych poziomoéw, poszczegdlne do-
meny oddzielone s3 od siebie kropkami®. Kazda domena musi by¢ zarejestrowa-
na w jednym, unikatowym rejestrze odpowiadajacym poziomowi danej domeny.
Ponadto w rejestrze kazdego poziomu nazwa domeny musi by¢ niepowtarzalna,
czyli moze wystepowac tylko raz. Podstawowa zasada rejestracji jest zasada ,,kto
pierwszy, ten lepszy”. Domeny najwyzszego stopnia mozemy podzieli¢ na do-
meny ogo6lne (generic TLDs), np. domena ,,com”, i domeny krajowe, np. dome-
na ,,pl”, ktore sg tworzone dla poszczegdlnych panstw’. Zarzadzanie domenami
ogolnymi nalezy do ICANNS jako centralnej migdzynarodowej instytucji zajmu-
jacej si¢ nadzorem nad Internetem. Do niedawna ICANN prowadzilo dos¢ re-
strykcyjna polityke w sprawie domen najwyzszego stopnia®. Do$¢ nieoczekiwane
bylo zatem stanowisko ICANN, w ktorym zaplanowano, ze poczawszy od stycz-
nia 2012 r., bedzie mozna zglasza¢ wnioski rejestracyjne o nowe domeny, ktore
bedg przykladowo identyfikowaly firme, branze czy pochodzenie geograficzne.
Na podstawie decyzji ICANN mozna byto zglasza¢ do rejestracji domeny z do-
wolnymi rozszerzeniami'”. Takg mozliwo$é sktadania wnioskow adresowano do
kazdego, kto tylko speknit restrykcyjne procedury techniczne i przede wszystkim
finansowe. Wylaczone z mozliwosci zgtaszania wnioskow byly jedynie osoby fi-
zyczne 1 jednoosobowi przedsigbiorcy.

3. Przyktady ,,piractwa domenowego”

To, co moze budzi¢ najwigce] zastrzezen i watpliwosci w zwigzku z urucho-
mieniem w Internecie nowych domen najwyzszego stopnia, to obawa przed tzw.
piractwem domenowym. Zagrozenia wynikajace z uzywania cudzych znakow to-
warowych w srodowisku online sg szczegdlnie grozne, gdyz klienci majg ograni-

® Domeny zawsze wystepuja w parach. Przyktadowo adres internetowy ,,www.uni.wroc.pl”
sktada si¢ z domeny krajowej pierwszego poziomu — pl, z domeny drugiego poziomu — wroc,
z domeny trzeciego poziomu — uni i z prefiksu — www.

7 1. Ozegalska-Trybalska, Adresy..., s. 30.

8 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

9 Na poczatku 2013 r. tych domen bylo zaledwie 22 rodzaje, w tym do najpopularniejszych
naleza domeny: ,,com”, ,,org”, ,,edu”, ,,gov”, ,,mil”.

10°N. Marczuk, Domeny najwyzszego stopnia czekajg na wnioski, ,,Rzeczpospolita” z 19 grud-
nia 2011, http://prawo.rp.pl/artykul/782490.htm1?print=tak&p=0 [dostep: 5.03.2014].
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czone mozliwosci konfrontacji prawdziwosci tych oznaczen. Natomiast piractwo
domenowe to nieuczciwa praktyka rejestrowania domen internetowych zawiera-
jacych cudze znaki towarowe lub inne oznaczenia odrdzniajgce. Ponizej opisane
zostang cztery typy takich praktyk, a nastgpnie analizie zostang poddane sposoby
ochrony znakéw towarowych przed piratami domenowymi na gruncie polskiego
ustawodawstwa.

3.1. Cybersquatting'!

W polskiej literaturze przedmiotu jako pierwsza i w zasadzie przez dlugi czas
jedyna forme ,,piractwa domenowego” wskazywano cybersquatting. Przez pojecie
to uznawano wszelkiego rodzaju zachowania nieuczciwej konkurencji w Internecie
zwigzane z rejestracjg znaku towarowego!2. Obecnie przyjmuje sie, ze cybersqu-
atting jest to jedna z form deliktow popehianych w Internecie, polegajaca na reje-
strowaniu lub uzywaniu domen internetowych zawierajacych znane i cieszace si¢
renomg znaki towarowe. Cybersquattersi, nie bedac uprawnionymi do korzystania
z tych znakéw towarowych, czerpig korzysci z ich ugruntowanej pozycji na rynku
i duzego znaczenia gospodarczego'3. Zachowanie to moze mieé na celu przycia-
gni¢cie uzytkownikéw na stron¢ internetowg za pomocag uzycia przez nieupraw-
nionego cudzego znaku towarowego. Innym powodem moze by¢ cheé¢ uzyskania
korzys$ci ekonomicznej zwigzanej z odsprzedazg adresu internetowego uprawnione-
mu lub tez z uniemozliwieniem przez osobe prowadzacg dziatalno$¢ konkurencyjna
czerpania korzysci z adresu internetowego zawierajacego jego znak towarowy'4.

3.2. Typosquatting

Pojecie typosquatting jest uzywane do okreslenia zachowania, ktére polega
na rejestrowaniu lub uzywaniu domen internetowych, zawierajacych zmodyfi-

11 Przedstawiona w niniejszej analizie kolejno$é zachowan okreslanych jako przyktady ,,pi-
ractwa domenowego” zostala zaczerpni¢ta z monografii A. Kobylanskiej, op. cit., s. 9-20. Przedsta-
wiona tam kolejno$¢ wydaje si¢ najbardziej adekwatna ze wzgledu na chronologi¢ wyodrebniania
si¢ poszczegodlnych termindw.

12 7Zob. J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 269-271; J. Ozegalska, Cybersquatting..., s. 165—
174; M. Kondrat, Ochrona..., s. 58—68; A. Kobylanska, op. cit., s. 13-20; J.R. Antoniuk, op. cit., s. 64.

13 A. Kobylanska, op. cit., s. 14.

14 Poczatkowo omawiany proceder ujawnit si¢ w Stanach Zjednoczonych. W zwigzku z tym
przyjeto w 1999 r. regulacje¢ prawna The Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, ktdra usta-
nowita mozliwo$¢ wytoczenia powddztwa przeciwko piratom domenowym. W USA najbardziej
znanym cybersquatterem jest Dennis Toeppen. Zarejestrowat on ponad 240 domen internetowych
zawierajacych cudze znaki towarowe, w tym np. britishairways.com, lufthansa.com. Ostatecznie
jego sprawa trafita do sadu, gdzie zostal pozwany w zwigzku z piractwem domenowym. Jego przy-
padek jest traktowany jako jedna z pierwszych na §wiecie spraw sadowych przeciwko ,,piratom
domenowym”. Tak J. Ozegalska, Cybersquatting..., s. 167.

Prawo 318, 2015
© for this edition by CNS



Czy przed piractwem domenowym mozna si¢ bronié? 223

kowane lub zapisane z btgdem czy literowka znaki towarowe, ktore nie naleza
do osoby rejestrujacej taki adres internetowy. Jako przyktad mozna podac po-
mytki w adresach: gogle.com — zamiast Google.com, amazonn.com — zamiast
amazon.com. Dziatania typosquattera opieraja si¢ na zalozeniu, ze uzytkownicy
Internetu czgsto wpisujac adres internetowy, popetniaja bledy, przez co moga
trafi¢ na stron¢ utworzong przez typosquattera. Proceder ten wykorzystuje naj-
czestsze bledy powstajace przy wpisywaniu nazw domen internetowych i ma
na celu wykorzystanie znanych i popularnych znakéw towarowych. Gtéwnym
celem o0sob, ktore dokonuja tych czynow, jest odsprzedanie zmodyfikowanego
adresu internetowego lub tez przyciagniecie potencjalnych klientow na swoja
strone internetowa(1 s,

3.3. Cyberwildcatting,
czyli spekulacja domenami internetowymi

Kolejnym przyktadem piractwa domenowego jest zachowanie polegajace
na rejestrowaniu duzej ilo$ci domen internetowych, ktore zawierajg znaki towa-
rowe, z zamiarem ich pozniejszego odsprzedania osobom posiadajagcym prawa
ochronne na te znaki towarowe. Zachowanie to okreslane jest mianem cyber-
wildcatting, a w literaturze polskiej okresla si¢ je jako spekulacje domenami in-
ternetowymi. Istotna réznica mi¢dzy cybersquattingiem a cyberwildcattingiem
jest taka, ze spekulant domenami internetowymi ma na celu rejestracje duzej
ilosci domen w celu ich odsprzedazy, a cybersquatter bedzie rejestrowat zaled-
wie jedng domene.

3.4. Cybersmearing

Cybersmearing polega na umieszczeniu osmieszajacych stow przy zna-
kach towarowych w nazwach domen internetowych!6. Zachowanie to ma na
celu przedstawienie danego znaku towarowego w negatywnym $wietle, a co za
tym idzie — wywotanie negatywnych konotacji z podmiotem uprawnionym do
prawa ochronnego na ten znak towarowy. Uzywanie oczerniajacych czy obraz-
liwych stow moze wywota¢ obnizenie renomy znaku towarowego. W praktyce
omawiane zachowanie spowodowane byto w gtownej mierze przez niezadowo-
lonych klientéw, a takze bytych pracownikow przedsiebiorstw, ktorych znaki
towarowe byly oczerniane. Jednak pozniej praktyke t¢ przejety podmioty pro-
wadzace dziatalno$¢ konkurencyjng i w ten sposob chcialy obnizy¢ przychody

15 A. Kobylanska, op. cit., s. 16.
16 Ibidem, s. 18.
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swoich konkurentow poprzez obnizenie renomy ich znaku i odstraszenie poten-
cjalnych klientow.

4. Ochrona znakoéw towarowych
w domenach internetowych w Swietle ustawy
Prawo wlasnosci przemystowe;j

Ochrong przed naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Polsce
reguluje ustawa Prawo wlasnoéci przemystowej!’. Nalezy sie zastanowié¢, w ja-
kich przypadkach ustawa ta znajdzie zastosowanie do ochrony przed dziataniem
sensu largo piratow domenowych. Zgodnie z przepisami ustawy dla stwierdzenia
naruszen w wyniku uzywania przez osob¢ nieuprawniong w adresie internetowym
znaku towarowego nalezy spetni¢ nastepujace przestanki'®:

1) uzycie adresu internetowego ma miejsce na terytorium RP (art. 153 ust. 1
p-w.p.),

2) bezprawne uzycie znaku towarowego w obrocie gospodarczym (art. 296
ust. 2 p.w.p.),

3) adres jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowe-
g0 1 jest uzywany w stosunku do towaréw lub ustug identycznych lub podobnych
do zarejestrowanego znaku towarowego, co moze wprowadzi¢ czgs¢ odbiorcéw
w blad co do podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego do znaku z podmio-
tem uprawnionym do adresu internetowego (art. 296 ust. 2 pkt 11 2 oraz art. 301
p.w.p.) lub

4) w adresie internetowym uzywany jest renomowany znak towarowy, co
moze spowodowac jego ,,rozwodnienie” badz obnizenie jego charakteru odroz-
niajgcego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Stwierdzenie pierwszej przestanki uzycia domeny internetowej na terytorium
RP nie jest zabiegiem latwym. Samo stwierdzenie ,,fizycznych” powigzan jest
niewystarczajace, a konieczne jest wykazanie, ze uzywanie adresu w Internecie
wywotuje w Polsce gospodarczy skutek!'®. Zarejestrowanie domeny w krajowej
domenie pierwszego stopnia ,,pl” rowniez nie jest wystarczajace. Nie da si¢ w tym
zakresie wyznaczy¢ sztywnych regul, a kazdy przypadek nalezy ocenia¢ z osob-

17 Dz.U. 22003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.

18 Zob. U. Prominska, Znaki towarowe i prawa pochodne, [w:] E. Nowinska, U. Prominska,
M. du Vall, Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2010, s. 259-383; M. Mazurek, R. Skubisz,
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. System
prawa prywatnego. Tom 14 B., red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1047-1142.

19 J. Ozegalska-Trybalska, Ochrona..., s. 142.
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na®’. Jako pomocne mozna wskazaé takie przypadki, jak: skierowanie oferty znaj-
dujacej si¢ na stronie internetowej zwiazanej z dang domena do polskich odbior-
cow, uzycie jezyka polskiego, prowadzenie przez dysponenta adresu dziatalno$ci
na terenie Polski, towary lub ustugi sg faktycznie dostarczane odbiorcom znajdu-
jacym si¢ na terytorium Polski. Wymienione wskazoéwki moga by¢ pomocne ad
casum dla sagdu w celu zbadania, czy uzywanie adresu internetowego ma miejsce
na terytorium Polski.

Istota znaku towarowego zostata ujeta w art. 120 ust. 112 p.w.p., ktory zawie-
ra definicje znaku towarowego, odwolujac sie do jego funkcji w obrocie gospodar-
czym. Zgodnie z ta definicja ,,znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie,
ktore mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do
odroznienia towarow jednego przedsigbiorstwa od towardow innego przedsiebior-
stwa”. Przestanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zostaty okre-
slone w art. 296 ust. 2 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem do naruszenia dochodzi
tylko na skutek dziatalnosci zarobkowej lub zawodowej. Zatem uzywanie znaku
towarowego poza sferg obrotu gospodarczego na przyktad w dziatalnosci infor-
macyjnej, artystycznej, naukowej nie miesci si¢ w treSci zakresu prawa ochron-
nego. Czy jednak uzycie znaku towarowego w domenie internetowej miesci si¢
w kategorii poj¢cia ,,uzycie w obrocie gospodarczym™? Wydaje si¢, ze zachowa-
nia piratow domenowych bedzie mozna przyporzadkowac tej kategorii. Po pierw-
sze, adres internetowy bedzie uzywany w obrocie gospodarczym, gdy dochodzi
do jego wykorzystania w zwigzku z komercyjng dziatalnos$cia przedsigbiorstwa
obejmujaca reklame, promocije i sprzedaz towardéw lub ustug?!. W sytuacji gdy pi-
rat domenowy uzywa cudzego znaku towarowego w adresie internetowym w celu
skierowania potencjalnych klientow na jego stron¢ internetowg bedzie to uzy-
cie znaku w obrocie gospodarczym. Rowniez moze dojs¢ do sytuacji, ze strona
internetowa nie begdzie miata zadnej tresci, a dziatanie pirata domenowego ma
na celu jedynie ,,zajecie” atrakcyjnego adresu internetowego w celu pdzniejszej
odsprzedazy. Tego typu zachowanie nalezy réwniez kwalifikowaé jako uzycie ad-
resu internetowego majace miejsce w obrocie gospodarczym?2, poniewaz celem
jest uzyskanie korzysci majatkowej. Natomiast sam fakt rejestracji takiego adresu
nie moze by¢ traktowany w tych kategoriach?3.

Nadto uzywanie znaku towarowego w domenie internetowej musi by¢ bez-
prawne, co wystepuje wowczas, gdy uzywajacy znaku nie ma do niego zadnego
tytutu prawnego wynikajacego z wlasnego prawa ochronnego, za zgoda upraw-
nionego lub z innego zdarzenia prawnego®*. Majac to na uwadze oraz podsumo-

20 A. Kobylanska, op. cit., s. 98.

21 J. Ozegalska-Trybalska, Ochrona..., s. 138.

22 Zob. R. Chmura, W. Wiodarczyk, op. cit., s. 107.

23 Ibidem.

24 M. Smycz, Naruszenie oznaczeri odrézniajgeych w Internecie, [w:] Prawo..., red. P. Podrecki,
s. 541.
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wujac dotychczasowe rozwazania, przyjmuje si¢, ze podstawowa przestanka na-
ruszenia bedzie bezprawne uzycie znaku towarowego w obrocie gospodarczym?>.

Jako pierwsza forme naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy usta-
wodawca wskazal w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. sytuacje¢ ,,podwoéjnej identyczno-
$ci”. Zachodzi ona wowczas, gdy osoba trzecia uzywa identycznego znaku towa-
rowego w stosunku do identycznych towardéw lub uslug. Towary identyczne to
towary, ktore zaspokajajg te same potrzeby nabywcoOw w ten sam sposéb, jednak
nie zawsze chodzi tylko o wierne kopie towarow. Za identyczny bedzie uznany
rowniez znak, ktory zawiera nieodrézniajace elementy sktadowe, takie jak np.
stowa: ,,zielony”, ,,nowo$¢” w stosunku do znaku zarejestrowanego. Literalne
brzmienie przepisu, tacznie z zestawieniem z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., moze
sugerowac, ze do naruszenia nie jest konieczna przestanka wprowadzenia w btad
odbiorcy, ktora zostata wyraznie wskazana w kolejnych punktach art. 296 ust. 2
p.w.p. Jednak za podstawowa funkcje znaku towarowego ustawodawca przyjat
jego zdolno$¢ odrozniajaca, ujeta w definicji znaku towarowego z art. 120 ust. 1
p.w.p. W zwigzku z tym nalezy przyjac, ze przestankg naruszenia prawa do znaku
towarowego w kazdym przypadku musi by¢ naruszenie jego odrozniajacej funk-
cji, czyli zaistnienie ryzyka konfuzji?®. W szczegélnosci do naruszen nie dojdzie,
gdy bedzie mozna wykluczy¢ ryzyko konfuzji, co na pewno nastgpi, gdy strona
internetowa zajeta przez pirata nie bedzie miata zadnej tresci?’. Poza tym gdy
uzytkownik Internetu z tatwoscia bedzie moégt zauwazy¢, ze trafit na strong in-
nego przedsiebiorcy niz uprawnionego do znaku towarowego, ryzyko konfuzji
nalezy wykluczy¢. Uzytkownicy trafiajacy na takg strong z reguty beda $wiadomi,
ze nie znajdujg si¢ na stronie wtasciciela szukanego znaku towarowego, gdyz nie
znajda na niej zadnych wyraznych z nim powigzan. Ryzyko wprowadzenia w btad
co do pochodzenia towarow nie zaistnieje. Nie oznacza to jednak, Ze nie moze za-
istnie¢ sytuacja, w ktorej wtasciciel strony internetowej, na jaka trafi uzytkownik,
nie bedzie uzywat znakéw towarowych, do ktérych nie jest uprawniony, i tym
samym wprowadzi w btad uzytkownika. Takie zachowanie bedzie wyczerpywato
znamiona naruszenia praw ochronnych na znak towarowy.

Natomiast nie zawsze brak wprowadzenia w blad uzytkownika Internetu
oraz uzywanie adresu gospodarczego poza obrotem gospodarczym bedzie ozna-
czato brak odpowiedzialnosci. Niekiedy celem umieszczana znakéw towarowych
w adresach internetowych bedzie przyciagnigcie potencjonalnych klientow przy

25 Ibidem.

26 Zob. M. Mazurek [w:] Prawo..., red. R. Skubisz, s. 1110. Takie rozumienie jest ponadto
zgodne z przepisami dyrektywy 2008/95. Inaczej por. R. Chmura, W. Wtodarczyk, op. cit.

27 Jeszcze na gruncie ustawy o znakach towarowych z 1985 r. ryzyko konfuzji jako bez-
wzgledng przestanke naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy traktowat R. Skubisz. Stwier-
dzit on, ze ,,wszystkie sposoby uzycia cudzego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, ktore
nie wywotuja niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad co do pochodzenia towaru, sg w $wietle
ustawy legalne”. Tak R. Skubisz, Prawo znakow towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.
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korzystaniu z renomy i uznania znaku. W przypadku znakow renomowanych
i powszechnie znanych prawo przyznaje ochron¢ rowniez poza granicami funkcji
odrdzniajacej, a w ramach funkcji reklamowej znaku. Prawo chroni przed paso-
zytniczym uzywaniem renomowanych znakoéw towarowych i przed ich ,,rozwod-
nieniem”. W tego typu sytuacjach mozna podnosi¢, ze sam fakt wykorzystania
stawnego czy renomowanego znaku towarowego w domenach internetowych
moze prowadzi¢ do obnizenia renomy znaku lub do jego ,,rozwodnienia”. Nie
bedzie konieczne wykazywanie, ze adres internetowy uzywany jest w obrocie go-
spodarczym. Nadto nie bedzie trzeba wykazywa¢ wprowadzenia w btad odbiorcy,
polegajacego na mylnym wyobrazeniu co do wlasciciela znaku towarowego znaj-
dujacego si¢ w adresie strony internetowej, na ktora trafit uzytkownik Internetu.

Podsumowujac, trzeba podkresli¢, ze ochrona przyznana na gruncie Prawa
wlasnosci przemystowej nie zawsze bgdzie wystarczajgca przed dzialaniami pira-
tow domenowych. Na pewno bedzie ona skuteczna w stosunku do renomowanych
i powszechnie znanych znakdéw towarowych. Znacznie trudniejsze bedzie uzy-
skanie ochrony w przypadku ,,zwyktych” znakéw towarowych, gdyz konieczne
bedzie wykazanie wielu przestanek w tym zakresie. Z tego powodu ustawodawca
polski nie pozbawia ochrony posiadaczy takich znakéw, gdyz moga jej szukac,
korzystajac z ochrony przyznanej przez ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencjiZs.

5. Ochrona znakow towarowych
w domenach internetowych na gruncie
polskiego prawa o nieuczciwej konkurencji

Wydaje si¢, ze w polskim systemie prawnym najskuteczniejsza ochrone
przed ,,piractwem domenowym” mozna odnalez¢ na gruncie ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. Ustawa za czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie
z art. 3 ust. 1 uznaje dziatanie sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami,
jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsi¢biorcy lub klienta i ma miejsce
w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza?®.

28 Dz.U. 21993 1., Nr 47, poz. 211 ze zm., zwana dalej u.z.n.k.

29 Definicja czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust 1 u.z.n.k. stanowi klauzule generalng
tej ustawy. Por. E. Nowinska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, Warszawa 2010, s. 49-83; J. Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, Warszawa 2000, s. 106-169; A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywil-
noprawne, Warszawa 2009, s. 121-131; B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn
nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Wtasnosci
Intelektualnej UJ, z. 85, Krakow 2005.
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Konstrukcja art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi klauzulg generalng i moze znalez¢
zastosowanie dopiero wowczas, gdy zachowania sprawcy deliktu naruszajacego
zasady uczciwej konkurencji nie bedzie mozna zakwalifikowa¢ do ktoregos z prze-
pisow szczegdtowych ustawy. Jednak w kazdym przypadku zaistnienia czynow
nieuczciwej konkurencji z czgéci szczegdlnej ustawy czyn sprawcy musi réwniez
wyczerpywac przestanki wynikajace z klauzuli generalnej. Natomiast dopiero
wobec braku mozliwosci zakwalifikowania zachowania sprawcy jako jednego
z czyndw nieuczciwej konkurencji wymienionych w czesci szczegbétowej ustawy
istnieje mozliwos¢ oceny tego zachowania przez pryzmat art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
W takim wypadku art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi¢ bedzie samodzielng podstawe
prawng do uznania konkretnego zachowania za czyn nieuczciwej konkurenc;ji’C.

Do przyktadéw czyndéw popelianych przez piratéw domenowych mozna
zaliczy¢ miedzy innymi: wprowadzajace w blad oznaczenie przedsigbiorstwa,
utrudnianie dostgpu do rynku, nieuczciwg reklame, a takze w niektorych przy-
padkach falszywe sugerowanie powigzan z danym rejonem geograficznym. Po-
wyzsze czyny nieuczciwej konkurencji zostaty wymienione przyktadowo w art. 3
ust. 2 u.z.n.k. i z nimi mamy do czynienia w przypadku naduzy¢ adreséw inter-
netowych3!. Jezeli bowiem podmiot prowadzacy dzialalno$é gospodarcza uzywa
znaku towarowego, ktory kojarzony jest z innym przedsicbiorca, to przez takie
oznaczenie swojego przedsi¢biorstwa wprowadza w btad innych uczestnikow
rynku. Natomiast gdy osoba rejestruje adres z cudzym znakiem towarowym i nie
uzywa go w obrocie, to niewatpliwie blokuje dostep do rynku innemu przedsie-
biorcy. Rowniez celowe reklamowanie swoich produktow pod ,,nieuczciwym”
adresem strony internetowej mozna zakwalifikowa¢ jako nieuczciwg reklame.
Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2 u.z.n.k za nieuczciwa nalezy rowniez uznac re-
klame, ktora wprowadza klienta w btad i moze przez to wplynac na jego decyzje
co do nabycia towaru lub ustugi. Jezeli przy tym kontekst strony internetowej, jej
grafika, umieszczone logo czy informacj¢ beda btgdnie sugerowaly o pozostawia-
niu tego przedsi¢biorstwa w stalych kontaktach z innym przedsigbiorstwem, to
takie zachowanie wypelnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji okreslonego
w art. 14 u.z.n.k. Warto tez wspomnie¢, ze czynem nieuczciwej konkurencji, okre-
slonym w art. 8 u.z.n.k, bedzie stosowanie falszywych oznaczen geograficznych
sugerujacych powigzanie danego przedsigbiorcy z rejonem geograficznym. Moz-
na sobie wyobrazi¢, ze strona www.polska.com bedzie szczegolnie atrakcyjna dla
wielu przedsigbiorcow prowadzacych swojg dziatalno$¢ na terenie Polski. Zajgcie
takiej domeny przez pirata w celu jej odsprzedazy moze zosta¢ zakwalifikowane
jako wypehiajgce znamiona czynu nieuczciwej konkurencji okre§lonego w tym
przepisie.

30 Zob. wyrok SN z 30 maja 2006 r., I CSK 85/06, LexPolonica nr 1343984; wyrok SN z 9 maja
2003 ., V. CKN 219/01, OSP 2004, nr 4, poz. 54.
31 I. Ozegalska, Cybersquatting..., s. 181.
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Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, ze przepisy Prawa ochrony konkurencji
w pewnych przypadkach wydaja si¢ by¢ bardziej skuteczne niz Prawo wiasno-
$ci przemystowej. Zachowania piratdéw domenowych bedg wypetniaty znamiona
okreslone w klauzuli generalnej ustawy, a takze w przepisach szczegdtowych.
Na uwagg zastuguje ,,elastyczna” formula czynow nieuczciwej konkurencji i ich
otwarty katalog, dzi¢ki czemu normy prawa o nieuczciwej konkurencji lepiej so-
bie radzg w przypadku naruszen majacych miejsce w Internecie.

6. Alternatywne rozwigzywanie sporow
dotyczacych domen internetowych

W celu uniknigcia problemow zwigzanych z dochodzeniem roszczen przed
sadami powszechnymi, a w szczegdlnosci z okresleniem wiasciwej jurysdykeji
oraz z brakiem odpowiednich norm prawnych, zostat stworzony system alterna-
tywnego rozstrzygania sporéw. System ten dotyczy przede wszystkim naruszenia
praw 0s6b trzecich w wyniku rejestracji domen>? i nosi nazwe Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Zostatl on opracowany przez ICANN
we wspotpracy z WIPO (World Intellectual Property Organization). Glownym
celem ICANN bylo uzyskanie w miarg szybkiej i niedrogiej procedury rozwia-
zywania sporé6w o domeny internetowe, ktory bedzie szczegolnie korzystny przy
rozwigzywaniu konfliktéw oséb pochodzacych z réznych krajow>3. Regulamin
UDRP3* dotyczy rozwiazywania sporéw o domeny pierwszego stopnia, a takze
o niektore domeny krajowe. W momencie zawierania umowy z ICANN lub z pod-
miotem autoryzowanym przez ICANN o rejestracj¢ i utrzymanie domeny docho-
dzi réwniez do zawarcia umowy o arbitraz, ktora stanowi jeden z elementow tej
umowy. Osoba zawierajaca umowe zobowiazuje si¢ do poddania sporu o domene
przez autoryzowany panel arbitrazowy. Zgodnie z UDPR panel rozstrzyga na ko-
rzy$¢ skarzacego, gdy ten wykaze nastgpujace przestanki:

1) zarejestrowana domena jest identyczna lub mylaco podobna do znaku to-
warowego, do ktérego prawa ma skarzacy;

2) osoba, ktora zarejestrowala sporng nazwe¢ domeny, nie ma prawa do tej
nazwy domeny lub uzasadnionego interesu prawnego w uzywaniu takiej wta-
$nie nazwy;

3) domena zostata zarejestrowana i jest uzywana w ztej wierze’>.

32 M. Smycz, Naruszenie..., s. 556.

33 M. Kondrat, Znaki..., s. 105.

34 Decyzje wydawane na podstawie regulaminu nie zamykaja stronom drogi sadowej doty-
czacej sporu 0 nazwe domeny.

35 I. Ozegalska-Trybalska, Adresy..., s. 399.
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Rozstrzygniecia, jakie mogg zapas¢ przez panel arbitrazowy w przypadku
uznania zasadnosci skargi, moga by¢ tylko dwojakiego rodzaju. Arbitrzy moga
orzec jedynie o usunigciu domeny badz o jej przeniesieniu na skarzacego. Po do-
reczeniu orzeczenia do ICANN lub innego akredytowanego podmiotu organizacje
te obowiazane s3 wykonaé decyzje panelu arbitrazowego’°.

Obok regulacji dotyczacej domen ogdlnych najwyzszego stopnia w wielu
krajach funkcjonuja wewngtrzne regulaminy rozwigzywania sporow dotycza-
cych tego rodzaju domen na szczeblach krajowych. W Polsce do rozwigzywania
sporéow dotyczacych domeny ,,pl” zostal ustanowiony Sad Polubowny ds. Do-
men Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji?’. Zgod-
nie z pkt 14 zasad rejestracji i utrzymania domen abonent NASK-u zobowiazany
jest do przystapienia do postgpowania mediacyjnego w razie wystgpienia osoby
trzeciej z roszczeniem. Nastepnie na podstawie pkt 15 a i b niepodpisanie zapi-
su na sad polubowny w ciggu 30 dni od terminu wyznaczonego do podpisania
zapisu powoduje zablokowanie mozliwosci korzystania z nazwy domeny i wy-
powiedzenie umowy przez NASK z trzymiesigcznym terminem wypowiedzenia.
Obowiazek przystgpienia do postgpowania mediacyjnego i arbitrazowego wynika
Z umowy o rejestracj¢ i utrzymanie domeny zawieranej z NASK. Co wazne, Re-
gulamin Mediacji i Arbitrazu w sprawach dotyczacych nazw domen interneto-
wych38 znajdzie zastosowanie tylko w przypadku, gdy co najmniej jedna z os6b
ma miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Polski (art. 2 ust. 4). W przy-
padku braku spenienia takiej przestanki spory rozstrzygane bgda przez Centrum
Arbitrazu i Mediacji przy WIPO. Dodatkowo art. 30 Regulaminu wskazuje, ze ar-
biter wydaje wyrok w rozumieniu przepisoéw Kodeksu postgpowania cywilnego.
Na podstawie pkt 18 zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych
NASK, w razie wydania przez sad orzeczenia stwierdzajgcego naruszenie przez
abonenta praw osob trzecich, umowa z NASK wygasa z chwilg uprawomocnienia
si¢ tego orzeczenia. Niestety, na gruncie obowigzujacego prawa nie mozna zadaé
przeniesienia rejestracji domeny na osobe trzecia, gdyz dotyczy to bezposrednio
sfery praw osoby trzeciej’®. Mozna to uznaé za podstawowy mankament tego
postepowania arbitrazowego.

Poréwnujac Regulamin Mediacji i Arbitrazu do regulaminu UDPR, nalezy
pamigtac, ze sg to dwa oddzielne tryby polubownego postepowania. Jak wcze-
$niej wspomniano, pierwszy z nich ma zastosowanie dla nazw domeny z koncow-
ka ,,pl”. Natomiast na podstawie regulaminu UDPR rozstrzygane sa spory wyni-

36 M. Smycz, Naruszenie...,s. 557.

37 W Polsce podstawa prawna dzialania Sadu Arbitrazowego jest art. 697 k.p.c., ktory sta-
nowi, ze strony w granicach zdolnosci do samodzielnego zobowigzywania si¢ moga podaé¢ pod
rozstrzygnigcie sadu polubownego spory o prawa majatkowe z wyjatkiem sporéw o alimenty i ze
stosunku pracy.

38 Zwany dalej: Regulaminem.

39 M. Smycz, Naruszenie..., s. 559.
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kajace z rejestracji domen ogoélnych, w tym rozstrzygane beda spory dotyczace
nowych ,,wpuszczanych” do cyberprzestrzeni domen najwyzszego stopnia.
Podstawowym mankamentem regulaminu UDPR jest fakt, ze decyzja wyda-
na przez sad arbitrazowy nie blokuje mozliwosci wystgpienia przez ktdrakolwiek
ze stron sporu z roszczeniem przed wiasciwy sad powszechny. Taka regulacja
powoduje, ze sama istota postgpowania arbitrazowego — jako szybkiej i ostatecz-
nej metody rozwigzywania sporéw — jest zachwiana, gdyz wydtuza ostateczne
rozstrzygniecie sporu, a co za tym idzie — wiaze si¢ z dodatkowymi kosztami.

7. Procedura ochrony znakéw towarowych
wprowadzona przez I[CANN

Procedura sktadania wnioskow o zarejestrowanie nowej domeny zakonczy-
ta si¢ w potowie 2012 roku i obecnie prowadzony jest proces ich sprawdzania
i powolnego ,,wypuszczania” zweryfikowanych domen. Na stronie ICANN zo-
stata ogloszona oficjalna lista proponowanych domen pierwszego stopnia, ktore
zostaly zgloszone do rejestracji. W poczatkowym okresie mozna bylo zglaszaé
zastrzezenia do proponowanych nazw, tzw. sprzeciw, w sytuacji gdy dana nazwa
naruszata prawa wilasnosci intelektualnej czy w inny sposoéb byta niedozwolo-
na. Co istotne, sprzeciw mozna bylo zglasza¢ rdwniez w przypadku zaistnienia
naruszen prawa do niezarejestrowanych znakow towarowych*®. Podmiot, ktory
uzyska uprawnienie do uzywania domeny najwyzszego stopnia, stanie si¢ auto-
matycznie jej operatorem i bedzie mogt rejestrowa¢ domeny nizszego poziomu
w tej domenie najwyzszego stopnia.

Jak juz wspomniano na poczatku, uruchomienie nowych domen najwyzszego
stopnia budzi wiele obaw i zastrzezen. Najwigcej obaw jest zwigzanych z zaist-
nieniem naruszen do znakdéw towarowych przedsigbiorcéw czy innych oznaczen
odrézniajacych i indywidualizujacych nalezacych do osob fizycznych, innych
podmiotow czy instytucji. Ze wzgledu na liczne zastrzezenia co do wdrazanych
przez ICANN procedur zabezpieczajacych prawa wlasnosci intelektualnej orga-
nizacja ta stara si¢ wdrozy¢ réznego rodzaju nowe mechanizmy. Jedng z takich
procedur, jaka wdrozyl ICANN, bylo zalozenie bazy danych znakow towaro-
wych, tzw. the Trademark Clearinghouse. Kazda osoba fizyczna, podmiot czy
organizacja, ktéra posiada prawo ochronne na znak towarowy, moze je zglosic¢
do bazy danych — the Trademark Clearinghouse. Dzigki temu osoby, ktore zgto-
szg swoj znak towarowy do bazy danych, beda mogly zglasza¢ swoje pierwszen-

40 Pierwszy etap zglaszania wszelkiego rodzaju zastrzezen trwat do 13 marca 2013 r. Nato-
miast, uruchomienie pierwszych domen planowane bylo na kwiecien 2013 rok, ale proces ten si¢
opoznit i zaczat sie poczatkiem pazdziernika 2013 r.
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stwo do utworzenia domeny drugiego stopnia zawierajacej dany znak towarowy
w nowo powstatych domenach jeszcze zanim zostang one udostepnione do oferty
publicznej*!. Ponadto posiadanie swojego znaku towarowego w tej bazie danych
zapewnia mozliwos$¢ blokowania rejestracji znaku podobnego w nowych dome-
nach najwyzszego stopnia®2.

ICANN uruchomit réwniez procedure zwang Sunrise Trademark. Dla przy-
blizenia jej dziatania podam przyktad ze strony promowanej przez ICANN*3. Do
nowo zarejestrowanych domen najwyzszego stopnia nalezg .fitness czy .shoes.
Mozna sobie wyobrazié, ze firma taka, jak NIKE, bedzie zainteresowana zareje-
strowaniem swojej nazwy w domenach tego typu, gdyz sa one zwigzane w spo-
sOb bezposredni z prowadzong przez nig dziatalnoscia i oferowanymi towarami.
Procedura Sunrise Tramdemark zezwala na pierwszenstwo rejestracji w nowej
domenie przynajmniej jednego znaku towarowego nalezacego do przedsigbiorcy,
z ktorym jest w jaki$ sposob powigzana. Jedynym warunkiem jest wcze$niejsze

zgloszenie znaku do bazy danych the Trademark Clearinghouse**.

8. Podsumowanie

Mozliwos$¢ zglaszania swoich zastrzezen, czyli tzw. sprzeciw co do nowych
nazw domen, a takze najnowsze procedury powinny zabezpiecza¢ uprawnionych
z praw ochronnych na znaki towarowe. W mojej ocenie procedury te jednak nie
sa wystarczajace z kilku powodow. Po pierwsze, informacje o wprowadzeniu no-
wych domen najwyzszego stopnia sa mato spopularyzowane. ICANN nie stara si¢
dotrze¢ do wszystkich uzytkownikéw Internetu (a przynajmniej do wiekszosci)
z t3 informacja. Na stronie internetowej ICANN trudno znalez¢ informacje i kon-
kretne terminy wdrazania procedur. Co wigcej, same procedury sa do$¢ skompli-
kowane. Sprawy ewentualnych sprzeciwow 1 zastrzezen sg rozpatrywane mi¢dzy

41 Etap ten, zwany Sunrise Period, ma trwa¢ 30 dni od ogloszenia o wypuszczeniu nowej
domeny.

42 Taki proces wnoszenia sprzeciwu ma trwa¢ 60 dni od rozpoczecia publicznej rejestracii
w nowych domenach. Zob. http://www.newgtldsite.com/icann-new-gtld-trademark-clearinghouse/
[dostep: 5.03.2014].

43 Zob. http://www.newgtldsite.com/new-gtld-domain-trademark-sunrise/ [dostep: 5.03.2014].

4 ICANN wskazuje, ze dzieki tej procedurze firma moze zarezerwowac sobie uzywanie danej
domeny zamiast pewnego dnia odkry¢, ze kto$ inny korzysta z jej uprawnien wynikajacych z pra-
wa ochronnego na znak towarowy, ktory znajduje si¢ w adresie internetowym. Poza tym ICANN
przewidzialo mozliwo$¢ rezerwacji domeny drugiego stopnia rowniez dla innych oznaczen odroz-
niajacych, ktore nie sa zarejestrowanymi znakami towarowymi, ale na innej podstawie korzystaja
z ochrony. Niewatpliwie skorzystanie z tej procedury przez podmioty posiadajace takie prawa be-
dzie wymagato duzego naktadu w celu udowodnienia przystugujacych praw do oznaczen odréznia-
jacych innych niz znaki towarowe.
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innymi przez WIPO, przy czym ztozenie wniosku w tym zakresie kosztuje kil-
ka tysiecy dolarow™®. Jednak nie jest zrozumiate, czemu mozliwo$¢ wniesienia
sprzeciwu do nazwy domeny istniata tylko w poczatkowym okresie wypuszcza-
nia nowych domen. Ponadto na stronie ICANN zostato umieszczone kilkanascie
tysigcy proponowanych nazw domen, ktore nalezatoby doktadnie przestudiowaé
w celu zastanowienia si¢, czy nie naruszajg one uprawnien do oznaczen odréz-
niajacych bez wprowadzenia zadnych utatwionych mechanizméw wyszukiwania.
Przede wszystkim proponowane przez ICANN metody nie stanowig istotnego
novum w zakresie ochrony praw wtasnosci intelektualnej. Mechanizmy te to wie-
le nowych procedur, ktére nie sg zbyt przejrzyste i nie wprowadzaja zmian na
gruncie prawnym. Te wszystkie, niezbyt sprzyjajace malym (jednoosobowym)
przedsigbiorcom i osobom fizycznym warunki stanowig potezng bariere w do-
chodzeniu swoich praw. Jako ze podmioty te nie mialy prawa zglaszania nazw
nowych domen, powinny mie¢ mozliwo$¢ przejrzystego i nieskomplikowanego
procesu dochodzenia swoich praw. Te wszystkie bariery i watpliwosci wyraznie
wskazywane byly przez WIPO jako zagrozenie ochrony znakéw towarowych
w domenach, na dlugo przed decyzja o utworzeniu nowych domen. Jednak nie
zmienily one decyzji ICANN ani co do wypuszczenia nowych domen, ani w za-
kresie utatwienia mechanizméw shuzacych ich ochronie.

Could we fight “domain pirates™?
The forms of breaching and civil law legal protection
against trademarks infringements in the Internet domains

Summary

The subject of the consideration is mainly connected with the plans of launching new names of
generic Top Level Domains (gTLD). The author tries to present some possibilities of law infringe-
ment which could be caused in the future, because of these operations. The aim of this paper is to
show the legal solutions to help with the domain pirates infringements.

The plurality of the new gTLD is the chance for domain pirates. In the present literature there
are distinguished many forms of domain pirates such as: cybersquatting, cybertyping, cyberwildcat-
ting and cybersmearing. All of them could be a form of using trademarks without rights to them.
First of all, the author discusses the circumstances of trademarks infringement under Industrial Prop-
erty Law. The author also comments on the types of activities which constitute unfair competition
in relation to the use of trademarks in domains and suppression of Unfair Competition Act. In the
analysis, there are also presented the ways of alternative dispute resolution and the new procedure
against infringement establishes by ICANN.

Keywords: domain, pirates, trademarks, infringement, alternative

4 http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/wipo-fees-clean-19sep11-en.pdf [dostep: 5.03.2014].
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