Sygn. akt I ACa 1557/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2015 .

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy:SSA Zbigniew Cendrowski
Sedziowie:SA Beata Kozlowska

SA Dorota Markiewicz (spr.)

Protokolant: praktykant Edyta Golonka

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie
na rozprawie

sprawy ze skargi B. F.

przeciwko (...) z siedziba w O. (Japonia)

o uchylenie wyroku sadu polubownego

na skutek apelacji skarzacego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 28 lipca 2014 r. sygn. akt XXII GWzt 24/14

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od B. F. na rzecz (...) z siedzibq w O. (Japonia) kwote 900 (dziewieéset) zlotych tytutem
zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 1557/14

UZASADNIENIE

Skarzacy B. F. wniost o uchylenie w calo$ci wydanego wzgledem niego 27 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt 58/13/PA
wyroku Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w W. i zawieszenie postepowania z uwagi
na toczace sie przed Urzedem Patentowym RP z wniosku skarzacego postepowanie w sprawie o rejestracje znaku
towarowego (...) Z- (...), zgloszonego 7 listopada 2013 r.

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucil:
L. Sprzeczno$¢ z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnoSci poprzez:

1. brak powigzania w sentencji wyroku naruszenia znaku towarowego z konkretnymi towarami, na ktore znak zostal
przyznany (...) w O.. Niedostrzezenie, ze B. F. sluzylo w dniu orzekania warunkowe prawo ze zgloszenia znaku
towarowego (...), ale warunek rozwigzujacy na dzien orzekania przez sad polubowny nie zostat zrealizowany i nie byto
wiadome, czy sie zrealizuje, a jednak sad przyjal, iz prawo ze zgloszenia nie jest istotne dla ustalania naruszenia, co
godzi w porzadek prawny Rzeczypospolitej, w tym w podstawowe zasady rzadzace prawem wlasnoSci przemystowej,



poprzez przyznanie monopolu na znak towarowy w oderwaniu od chronionych nim towaréw i ustug. Sama rejestracja
domeny nie moze stanowi¢ naruszenia prawa do znaku towarowego, albowiem chroni ono oznaczenia w $cistym
powigzaniu z towarami i uslugami. W praktyce jest czeste i prawnie dopuszczalne posiadanie przez kilka podmiotéw
takiego samego znaku towarowego zastrzezonego dla réznych towar6éw i ushug.

2. naruszenie art. 21 Konstytucji stanowiacego, iz Rzeczpospolita Polska chroni prawo wlasnoSci, a wywlaszczenie
jest dopuszczalne jedynie wowczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za slusznym odszkodowaniem, poprzez
ustalenie, ze rejestracja domeny, stanowila naruszenie przez pozwanego praw powoda, co stanowi podstawe nie
wynikajacg z przepisow rangi ustawowej i wywlaszczenie pozwanego z nabytej przez niego domeny, pomimo iz naby}l
ja zgodnie z przepisami prawa, za wynagrodzeniem i ja oplacal. W ocenie pozwanego, wyrok sadu polubownego moze
zakazac prezentowania okreslonych tresci na spornej domenie, ale nie powinien pozbawia¢ wlasciciela jego wlasnosci
w oderwaniu od towardw i ustug, dla ktérych znakowi towarowemu (...) zostala przyznana ochrona.

3. naruszenie art. 22 Konstytucji poprzez ograniczenie wolno$ci dzialalno$ci gospodarczej w sposob nieprzewidziany
w ustawie i bez wzgledu na wazny interes publiczny. Prawo wlasnosci przemystowej i rozporzadzenie w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego ogranicza dzialalnoé¢ gospodarcza, poprzez przyznanie monopolu uprawnionym
w zakresie zgloszonych towaréw i uslug. W tym przypadku sad polubowny uznal w sentencji wyroku, iz
sama rejestracja spornej domeny stanowila naruszenie przez pozwanego praw powoda. Narusza to w sposob
nieprzewidziany w ustawie swobode prowadzenia przez pozwanego dziatalno$ci gospodarczej, godzac w podstawowe
zasady Rzeczypospolitej Polskie;j.

4. naruszenie art. 45 Konstytucji poprzez pozbawienie pozwanego prawa do sprawiedliwego rozpoznania sprawy
przez bezstronny sad, z uwagi na przyjecie przez sad polubowny, ze zasada szybkoSci postepowania jest nadrzedna
w stosunku do rzetelnego wyjasnienia sprawy. Przejawilo sie to w niemozno$ci ustosunkowania sie przez
pozwanego do stanowiska powoda. Po zlozeniu odpowiedzi na pozew sad polubowny wyznaczyl jeden termin
dla obu stron, co godzi w prawo pozwanego czynnego udzialu w sprawie i powoduje, iz nie mial on faktycznej
mozliwoSci swobodnego przedstawienia swojego stanowiska. Ponadto sad odmowil zawieszenia postepowania,
pomimo wystapienia zagadnienia wstepnego, do ktdrego rozstrzygniecia jest kompetentny organ administracyjny.
Sad polubowny hipotetycznie przyjal w chwili orzekania, ze organ administracyjny wydal decyzje odmowna. Doszlo
w ten sposob do naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Zagadnienie wstepne majace decydujacy wplyw na rozstrzygniecie
sprawy dotyczy ustalenia, czy pozwanemu przysluguje prawo wylaczne, ktére moglby on przeciwstawi¢ prawu
powoda, uprawniajace go do korzystania z domeny(...)" w zakresie zgloszonych do UPRP klas. Stanowisko sadu
polubownego godzi w istote wznowienia postepowania jako Srodka nadzwyczajnego oraz w fundamentalng zasade
trwalo$ci prawomocnych orzeczen sadowych, od ktérych instytucja wznowienia jest tylko wyjatkiem i ostateczno$cig.

5. razgce naruszenie art. 9 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 poprzez zakazanie posiadania i
nabywania domen internetowych zawierajacych znaki towarowe, pomimo ze przepis nakazuje ocene naruszenia znaku
towarowego przez pryzmat towaréw i ushug, dla ktérych znak zostal zgloszony. Taka ocena zostala dokonana przez
sad polubowny w sposéb bardzo pobiezny w uzasadnieniu i nie znajduje odzwierciedlenia w sentencji wyroku, ktory
przyznaje powodowi uprawnienia zakazowe w szerszym zakresie niz przewiduje to rozporzadzenie. Do naruszen
znakow towarowych moze dojsé tylko przez prezentacje okre$lonych treSci na stronach internetowych, a nie przez
sam fakt ich posiadania lub zarejestrowania. Sentencja wyroku winna zakazywac rzeczywistych naruszen w oparciu
0 przepisy rozporzadzenia, a nie pozbawia¢ pozwanego prawa do posiadania spornej domeny niezaleznie od tego, w
jaki sposob bedzie z niej korzystal. Takie ustalenie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porzadku prawnego, w
tym fundamentalnymi zasadami przyznawania i zakresu monopolu wynikajacego z praw wylacznych.

6. uznanie w sposob sprzeczny z art. 12 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009, ze uzycie znaku towarowego
powoda w rankingu komputeréw mobilnych w celu poré6wnania r6znych komputeréw stanowi naruszenie praw do
znaku, albowiem nie jest to posluzenie sie cudzym znakiem dla wlasnych ustug lub towaréw ale uprawniona ocena
produktu powoda. Zakaz uzywania cudzych znakow w celu oceny produktéw nimi opatrywanych godzitby w swobode
wypowiedzi.



7. naruszenie art. 14 rozporzadzenia poprzez uznanie, ze prowadzenie serwisu informacyjnego w branzy tozsame;j
ze znakiem towarowym stanowi nieinformacyjnie uzycie znaku i jest jednoznaczne z naruszeniem praw do znaku,
pomimo ze nie zachodzily przestanki naruszenia. Dopuszczalne jest postugiwanie sie znakiem towarowym w celu
informacyjnym, a nie w celu oferowania towaré6w na stronie internetowej, na ktéra nastepowalo poczatkowo
przekierowanie ze spornej domeny. Pozwany prowadzil portal informacyjny, gdzie poréwnywal produkty réznych
przedsiebiorcow i z treSci strony wynikalo w sposéb oczywisty, ze pozwany nie jest powigzany z zadnym z
producentéw. Sad polubowny calkowicie wypaczyl sens prawny pojecia naruszenia praw wylacznych, uznajgc za
takowe dzialania prawnie dozwolone.

I1. niewazno$¢ postepowania, ze wzgledu na wlasciwosé wylaczna Sadu, z uwagi na treéc art. 98 rozporzadzenia, a
co za tym idzie niewazno$¢ zapisu na sad polubowny. Dodatkowo pozwany nie mial mozliwos$ci obrony swoich praw,
faktycznej mozliwosci odniesienia sie do stanowiska drugiej strony, ktore bylo replika wobec odpowiedzi na pozew,
ktora otrzymat po uplywie terminu zakre$lonego przez arbitra na prezentacje stanowiska.

Przeciwnik skargi (...) w O. zazadal jej oddalenia i zwrotu kosztéw postepowania.
Wyrokiem z dnia 28 lipca 2014 r. Sad Okregowy Warszawie oddalil skarge oraz obciazyl skarzacego kosztami procesu.

Sad Okregowy ustalil, Ze w dniu 17 pazdziernika 2014 r. (...) z siedziba w O. przedstawil wniosek o rozpoznanie przez
Sad Polubowny ds. Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w W. powodztwa o stwierdzenie, ze uzywanie przez B.
F. nazwy domeny internetowej (...) narusza jego prawo do wspolnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego
w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...) i z reguly uczciwej konkurencji.

(...)iB. F. dokonali w spos6b wazny i skuteczny zapisu na sad polubowny. Odpis pozwu doreczony zostal abonentowi
dnia 3 grudnia 2013 r. z informacja o prawie zlozenia odpowiedzi w terminie 7 dni. Pozwany przedstawil swoje
stanowisko, zadajac oddalenia powddztwa. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 r. arbiter zakre§lil obu stronom
dodatkowy, siedmiodniowy termin na przedstawienie ewentualnych dowodéow.

Dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt 58/13/PA zapadt wyrok, w ktorym sad polubowny stwierdzil, ze B. F., w
wyniku rejestracji domeny (...).pl naruszyl prawa (...) (pkt 1.) i zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 6.541
z} tytulem zwrotu kosztoéw postepowania (pkt 2.).

Sad Okregowy zwazyl, ze skarga o uchylenie wyroku arbitrazowego, stanowiaca nadzwyczajny $rodek nadzoru
judykacyjnego sadu panstwowego nad dzialalnoécig sadow polubownych, ma charakter kasatoryjny. W postepowaniu
przed sadem powszechnym wywolanym skarga o uchylenie wyroku sadu polubownego, regulowanym przepisami
art. 1205 i nast. k.p.c., sad powszechny nie bada meritum sporu (czy przytoczone w nim fakty uzasadniaja wydane
rozstrzygniecie), ani nie weryfikuje prawidlowosci poczynionych i przyjetych za podstawe wyroku ustalen. Zadaniem
sadu powszechnego rozpoznajacego skarge o uchylenie wyroku sadu arbitrazowego jest wyjasnienie, czy w sprawie nie
wystapila okre§lona w ustawie podstawa uchylenia tego wyroku. Nie miesci sie tu, co do zasady, kontrola zgodnoSci
wyroku sagdu polubownego z prawem materialnym ani badanie, czy znajduje on oparcie w faktach przytoczonych w
jego uzasadnieniu i czy fakty te zostaly prawidlowo ustalone.

Sad zauwazyl, ze dokonujac zmiany unormowan odnoszacych sie do sagdownictwa polubownego (dodanie Czeéci pigtej
k.p.c.), polski ustawodawca dazyl do jego wzmocnienia, w szczeg6lnoSci przez ograniczenie mozliwoéci podwazania
wyrokow sadéw polubownych, a dokonywana przez sad powszechny a casu ad casum, raczej z zastosowaniem
wykladni zawezajacej niz rozszerzajacej, ocena istnienia podstaw do uchylenia wyroku sagdu polubownego powinna
by¢ niezwykle rozwazna i ostrozna. Uchylenie wyroku sadu polubownego przez sad powszechny moze nastapic
wylacznie z przyczyn wymienionych w art. 1206 k.p.c. Sad powszechny nie moze w ramach postepowania o uchylenie
wyroku sadu polubownego rozpoznawac merytorycznie sporu pomiedzy stronami postepowania polubownego.

Sad rozpoznajacy skarge jest zwigzany podstawami przytoczonymi przez skarzacego i moze uchyli¢c wyrok sadu
arbitrazowego ze wzgledu na zaistnienie okre$lonej podstawy z art. 1206 § 1 k.p.c. tylko wowczas, gdy zostala ona



powolana w skardze. Z urzedu uwzglednia jedynie dwie podstawy wskazane w § 2 art. 1206 k.p.c.: wynikajaca z ustawy
niemozno$¢ rozstrzygniecia sporu przez ten sad (pkt 1) i sprzeczno$é wyroku arbitrazowego z podstawowymi zasadami
porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 2). Branie przez sad pod rozwage z urzedu wymienionych podstaw
uchylenia wyroku nie stoi na przeszkodzie powolaniu sie na nie w skardze.

W ocenie Sadu Okregowego:

1. Sqd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy (...) Izbie (...) w W. byl wladny
rozstrzygnagé spor o naruszenie prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego:

Przepis art. 95 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego stanowi w ust. 1, ze panstwa czlonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza
liczbe krajowych sadow dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji (sady w sprawach wspolnotowych znakow
towarowych), ktore pelnia funkcje powierzone im rozporzadzeniem. Zgodnie za$ z art. 96, sady te maja wylaczng
wladciwosé :

a.we wszystkich sprawach dotyczacych naruszenia, a jezeli zezwala na to prawo krajowe, takze dotyczacych zagrozenia
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego;

b.w sprawach o stwierdzenie braku naruszenia, jezeli zezwala na to prawo krajowe;
c.w sprawach odnoszacych sie do roszczen okreslonych w art. 9 ust. 3 zdanie drugie;

d.w sprawach powddztw wzajemnych o stwierdzenie wygas$niecia lub uniewaznienie wspolnotowego znaku
towarowego, na podstawie art. 100.

Wedle Sadu z powolanego przepisu nie wynika ograniczenie przez ustawodawce wspdlnotowego praw stron do
poddania sporu odnoszgcego sie do naruszenia praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych rozstrzygnieciu
sadu polubownego. Nalezy go interpretowac w ten sposob, ze ograniczenie uprawnien do rozpoznawania tego typu
spraw dotyczy systemu sadownictwa powszechnego. Gdyby wola ustawodawcy wspo6lnotowego bylo pozbawienie
stron uprawnien do zawarcia ugody lub do wyboru przez uprawnionego i naruszyciela innego rozwigzania ich sporu

to by o tym wyraznie wyrzekl.

W przekonaniu Sadu, art. 96 rozporzadzenia nie przesadza o utracie zdatnosSci arbitrazowej przez spor o naruszenie
praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych. Taki skutek nie wynika takze z przepiséw prawa krajowego
(zdolno$¢ ugodowa wg art. 1157 k.p.c.) Prawo z rejestracji ma charakter majatkowy, a spor o jego naruszenie strony
moga — wedle wlasnej decyzji - rozstrzygnac, zawierajgc ugode, zaréwno pozasadowa jak i sgdowg. Dla oceny zdatnoSci
arbitrazowej nie ma znaczenia kwestia, ze przepisy dla danej sprawy ustanawiaja jurysdykcje krajowa wylaczng
sadoéw okres§lonego panstwa, ani to, ze w sprawie tej ustanowiona zostala wlasciwo$¢ wylgczna okreslonego sadu
panstwowego (tak: Tadeusz Erecinski, Karol Weitz ,,Sad arbitrazowy” Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa
2008 s.117)

2. W postepowaniu przed sqdem polubownym pozwany mial zapewnionq mozliwosé obrony swych
praw (a contrario art. 1206 § 1 pkt 2 k.p.c.).

W przekonaniu Sadu, zarzut sformulowany w pkt I.4. i II. skargi jest pozbawiony racji. Nie potwierdzaja go: przebieg
postepowania i czynnosci sadu polubownego. Z istoty postepowania arbitrazowego wynika za$, ze sad polubowny nie
na obowiazku dokonywania czynnosci zgodnych z przepisami kodeksu postepowania cywilnego.

B. F. otrzymatl odpis pozwu (...) i mial mozliwo$¢ przedstawienia swojego stanowiska wobec zadan i twierdzen powoda.
Skorzystat z niej w bardzo ograniczonym stopniu, formutujac krotka acz stanowcza odpowiedz. Jakkolwiek stopien
skomplikowania sprawy i obszerno$¢ zaoferowanego przez powoda materialu dowodowego uzasadnialy zakreslenie
pozwanemu dluzszego niz siedmiodniowy terminu, szczegblnie, ze postepowanie toczylo sie od kilku miesiecy, to B. F.



nie wykazal w tym wzgledzie zadnej inicjatywy, w szczego6lnoSci nie sformulowal wniosku o umozliwienie mu zlozenia
kolejnych pism, ani nie skorzystal z pomocy profesjonalnego pelnomocnika.

Wedle Sadu nie mozna sie zgodzié z zarzutem nierdwnego traktowania stron. Sad polubowny zakreslil obu stronom
dodatkowy siedmiodniowy termin na zgloszenie ewentualnych wnioskow dowodowych. Poréwnanie z regulami
procedury cywilnej jest o tyle nietrafne, ze — stosownie do art. 207 k.p.c. - sad powszechny moze zobowigzac
pozwanego do zlozenia odpowiedzi na pozew i pism przygotowawczych. Z obowiazujacych przepisow nie wynika
bezwzgledne uprawnienie powoda do zlozenia repliki, a pozwanego do odniesienia sie do formulowanych w toku
postepowania twierdzen i zglaszanych wnioskéw dowodowych. W praktyce decyzja sadu o zobowiazaniu strony do
zlozenia pisma przygotowawczego w duzej mierze zalezy od jej inicjatywy — wystapienia ze stosownym wnioskiem,
wskazania okoliczno$ci, co do ktérych dostrzega potrzebe ich wyjasnienia.

3. Zaskarzony wyrok nie narusza podstawowych zasad porzqdku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej (a contrario art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.).

Sad podkreslil, ze klauzula porzadku publicznego jak kazda klauzula generalna jest niedookreslona, co pozostawia
sadowi orzekajacemu w konkretnej sprawie duza doze swobody, niemniej dokonana kontrola elementow skladajacych
sie na orzeczenie sadu polubownego nie moze przybiera¢ rozmiaréw wlasciwych kontroli merytorycznej (zasadno$ci)
takiego orzeczenia. Zakaz takiej kontroli zwigzany jest z istota stosowania klauzuli porzadku publicznego. Przy
jej stosowaniu nie chodzi bowiem o to, aby oceniane orzeczenie bylo zgodne ze wszystkimi wchodzacymi w gre
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa, lecz o to, czy wywarlo ono skutek sprzeczny z podstawowymi
zasadami krajowego porzadku prawnego.

Wedlug dominujacego pogladu, przy ocenie, czy wyrok sadu arbitrazowego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami
porzadku prawnego, nalezy uwzgledniac jego tresé, a nie prawidlowo$¢ postepowania przed sadem arbitrazowym ani
prawidlowo$¢ obsady skladu tego sadu. Przez podstawowe zasady porzadku prawnego stanowigce podstawe oceny
wyroku sadu arbitrazowego nalezy rozumie¢ nie tylko normy konstytucyjne, ale i naczelne normy w poszczegblnych
dziedzinach prawa. Na podstawie wyrazonej w art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. klauzuli porzadku publicznego wyrok sadu
arbitrazowego ulega zatem uchyleniu wtedy, gdy zdeterminowane jego trescig skutki sg nie do pogodzenia z okres§long
norma zaliczang do podstawowych zasad tego porzadku.

W ocenie Sadu Okregowego stosowanie przez sad polubowny prawa materialnego wlasciwego dla rozstrzyganego
stosunku - przestrzeganie ktoérego, co do zasady, nakazuje art. 1194 § 1 k.p.c. - podlega kontroli sadu powszechnego
rozpoznajgcego skarge o tyle tylko, o ile wymaga tego zastosowanie, uwzglednianej z urzedu klauzuli porzadku
publicznego. Naruszenie przez sad polubowny wlasciwego prawa materialnego uzasadnia uchylenie wyroku sadu
polubownego jedynie wowczas, gdy pociaga za sobg jego sprzeczno$c¢ z porzadkiem prawnym.

Rozstrzygajac o stusznos$ci stawianych w pozwie zarzutéw naruszenia znaku (...), sad polubowny by} zobowigzany
zastosowac przepisy prawa wspodlnotowego - rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ktére stanowia element obowiazujacego w Rzeczypospolitej Polskiej
porzadku prawnego, a w zakresie nim nieuregulowanym przepisy prawa krajowego, w szczegdlno$ci ustawy z dnia 30
czerwcea 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej (poprzez art. 101 rozporzadzenia)

Zdaniem Sadu Okregowego nie mozna sie zgodzié z zarzutem stawianym przez skarzacego, iz stwierdzenie naruszenia
praw do wspdlnotowego znaku towarowego uzasadnia¢ moze wylgcznie stosowanie wzgledem naruszyciela sankcji
zakazowych, stosownie do art. 102 ust. 1 rozporzadzenia. Przeciwnie z ust. 2 tego przepisu wynika wprost
dopuszczalno§é zastosowania do znakéw wspolnotowych innych érodkéw przewidzianych prawem dla znaku
krajowego. Jesli zatem uprawniony ma interes prawny w ustaleniu faktu naruszenia lub istnienia grozby naruszenia
w przyszlosci jego znaku, moze wystapié¢ ze stosownym zadaniem w trybie art. 189 k.p.c. W tym przypadku wydanie
przez sad polubowny rozstrzygniecia ograniczonego do stwierdzenia faktu naruszenia prawa wylacznego wynika takze
wprost z art. 10 ust. 1ii. Regulaminu.



W ocenie Sadu, zaskarzony wyrok nie narusza podstawowych zasad prawa znakéw towarowych. W szczego6lnoSci
nie przemawia za tym brak ograniczenia ustalenia do okreslonych towarow i ustug, dla ktérych znak (...) jest
chroniony. W motywach zaskarzonego wyroku arbiter przedstawil swa ocene dzialania pozwanego, uwzgledniajac
przy tym zasade specjalizacji. Sad zaznaczyl, Ze pewne zastrzezenia moze budzi¢ wigzanie naruszenia z rejestracja
nazwy domeny internetowej w sentencji pomimo odmiennego zadania pozwu i pogladu judykatury i doktryny,
Ze nie sama rejestracja, ale uzywanie moze narusza¢ prawo do znaku towarowego. Nie jest to jednak blad, ktory
moglby by¢ kwalifikowany jako sprzecznoé¢ z podstawowymi zasadami porzadku prawnego. Zasad tych nie narusza
takze dokonana przez sad polubowny ocena przekroczenia przez pozwanego granicy dopuszczalnego uzycia znaku
towarowego osoby trzeciej w celach informacyjnych. Zadana przez skarzacego weryfikacja poprawnosci zastosowania
przepiséw prawa materialnego wykracza poza uprawnienia przyznane sadowi powszechnemu rozpoznajacemu skarge
o uchylenie wyroku sadu polubownego.

Skarga o uchylenie wyroku sadu polubownego nie jest §rodkiem odwolawczym, a nadzwyczajnym Srodkiem nadzoru
judykacyjnego sadu panstwowego nad dzialalno$cia sadu polubownego. Ma to ten podstawowy skutek, ze sad
panstwowy w zasadzie nie bada rozstrzygniecia sadu arbitrazowego, a w szczegolno$ci nie kontroluje, czy ma
on oparcie w faktach przytoczonych w jego uzasadnieniu, badZz czy zastosowano odpowiednie przepisy prawa
materialnego. Moze tylko w wyjatkowych przypadkach, wskazanych przez przepisy ustawy interpretowane Scisle,
uchyli¢ wyrok sadu polubownego, skutkiem czego w razie watpliwoSci nalezy dazy¢ do utrzymania w mocy wyroku,
anizeli do jego uchylenia. Zdaniem Sadu takie wyjatkowy przypadek nie mial miejsca.

Jakkolwiek motywy skarzonego wyroku moga nasuwaé watpliwosci co do prawidlowosci interpretacji stosowanych
przez sad polubowny przepisdbw prawa, to jej ocena w tym postepowaniu nie jest dopuszczalna. Sama zreszta
bledna wyktadnia prawidlowo zastosowanych przepiséw prawa materialnego dokonana przez sad polubowny nie jest
rownoznaczna z pogwalceniem praworzadnosci.

4. Zaskarzony wyrok nie narusza przepisu art. 21 Konstytucji RP.

Art. 21 Konstytucji RP stanowi ze Rzeczpospolita Polska chroni prawo wlasno$ci. Nalezy wedle Sadu wyraznie
odroznié¢ skuteczne erga omnes prawo wlasnosci (w szerokim, konstytucyjnym rozumieniu obejmujacym wlasnosé
przemystowa) wynikajace z rejestracji znaku towarowego od skutecznego jedynie inter partes i majacego inny
przedmiot uprawnienia abonenta do korzystania z nazwy domeny internetowej, wynikajacego z zawarcia umowy o
jej rejestracje.

Rejestracja nazwy domeny nie jest tozsama z uzyskaniem do niej prawa wylacznego. Jest czynnoécia techniczna,
polegajaca na przypisaniu nazwy domenowej do numerycznego adresu danego komputera. Rejestracja skutkuje
wylacznie powstaniem umownych praw i obowiazkéw po stronie rejestratora i abonenta. Regulamin nazw w domenie
»-pl” Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w zdaniu drugim pkt 5 jednoznacznie stanowi, ze zawarcie umowy
nie oznacza przyznania abonentowi jakichkolwiek praw zwigzanych z nazwa domeny, poza wynikajacymi wyraznie z
umowy. Ochrona wynikajaca z rejestracji jest ograniczona do faktycznej wytacznosci w korzystaniu z danego adresu,
o ile nie koliduje to z prawami innych podmiotéw.

W ocenie Sadu B. F. nie moze zatem skutecznie zarzucaé pozbawienia go nieistniejacego prawa wilasnosci nazwy
domeny internetowej (...).pl.

5. Zaskarzony wyrok nie narusza przepisu art. 22 Konstytucji RP.

Wedle Sadu nie jest trafny podniesiony przez skarzacego zarzut naruszenia art. 22 Konstytucji RP przez ograniczenie
swobody prowadzenia przezen dzialalnosci gospodarczej. Zaskarzony wyrok stanowi jedynie o tym, ze w wyniku
rejestracji nazwy domeny internetowej (...).pl — poprzez jej uzywanie (co wynika z uzasadnienia) B. F. narusza prawo
wylacznego uzywania przez P. (...). wspolnotowego znaku towarowego (...). Pozwany moze korzysta¢ z wolnoSci
gospodarczej, prowadzac dzialalnos¢é w sposob nienaruszajacy praw oséb trzecich. Zaskarzony wyrok ma charakter



deklaratoryjny i przez stwierdzenie naruszenia prawa P. (...). nie ogranicza pozwanego w prowadzeniu dziatalno$ci
gospodarczej.

6. Zgloszenie przez B. F. znaku towarowego (...) nie mialo wplywu na ocene naruszenia prawa (...).

Sad uznal za wlasciwa decyzje sadu polubownego o odmowie zawieszenia postepowania ze wzgledu na zgloszenie
znaku krajowego. Decyzja Urzedu Patentowego RP nie moglaby mie¢ wplywu na ocene naruszenia, nawet
bowiem przyznanie pozwanemu ochrony stwarzaloby najwyzej sytuacje konfliktu praw, w ktorej decydujace jest
pierwszenstwo. W tej mierze nalezy stosowa¢ odpowiednio wskazania zawarte w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej z 21 IT 2013 r. C-561/11 Federation Cynologique Internationale: Art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowac w
ten sposob, ze prawo wylaczne wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim
uzywania w obrocie handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje
osobe trzecig bedaca wlascicielem podzZniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, bez koniecznosSci uprzedniego
uniewaznienia tego ostatniego znaku towarowego. Identycznie sytuacje konfliktu praw ocenia sie w orzecznictwie
krajowym (por.: wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2008r., VCSK 109/08).

Apelacje od powyzszego orzeczenia wniost skarzacy. Zaskarzyl wyrok w calosci. Zarzucit:
1. naruszenie przepisow postepowania, to jest:

a) art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. poprzez uznanie, iz zaskarzony wyrok Sadu Polubownego nie narusza podstawowych zasad
porzadku prawnego, w zwiazku z art. 233 k.p.c., poprzez niewszechstronne rozwazenie zebranego w sprawie materiatu
dowodowego, polegajace w szczegdlnoSci na pominieciu faktu, iz gdyby sprawe rozpoznawal sad powszechny,
zaskarzony wyrok nie moglby mie¢ takiej formy, co w ocenie skarzacego §wiadczy niezbicie o tym, ze wyrok Sadu
Polubownego narusza podstawowe zasady porzadku prawnego, przy czym Sad Okregowy pominal zarzut, ktory co
prawda wprost zostal wyartykulowany w replice na odpowiedzZ na apelacje, ale nie moégt by¢ pominiety przez Sad,
albowiem mieScil sie w granicach zaskarzenia i zostal przytoczony w skardze bez podania numeru artykulu, co nie
stanowi obowigzku procesowego, albowiem Sad zna prawo. Mianowicie Sad nie odniost sie do zarzutu, iz zaskarzony
wyrok narusza art. 189 k.p.c. Sad Okregowy calkowicie blednie wywi6dt interes prawny z przepisow Regulaminu
Sadu Polubownego, ktore stoja w sprzecznosci do przepiséw ustawowych, przez co sg niewazne, albowiem katalog
sankcji z tytulu naruszenia znakéw wspdlnotowych stanowi katalog zamkniety, okreslony art. 102 Rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 r.) w sprawie znaku wspolnotowego, ktory odsytajac do porzadku prawnego RP, ma na
mys$li przepis art. 296 p.w.p. Nie ma w polskim systemie prawnym sankcji za naruszenie prawa do znaku towarowego
w postaci pozbawienia prawa do domeny, z ktérej mozna korzystaé w sposob nie stanowiacy naruszenia praw do
znaku towarowego, a wiec w zakresie niezgloszonych klas towarowych. Zgodnie z podstawowymi zasadami porzadku
prawnego RP wyrok w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego nie powinien by¢ wyrokiem ustalajacym,
a powinien w przypadku takiego ustalenia naklada¢ sankcje wynikajace z przytoczonych powyzej przepiséw, w
ktérych nie ma sankeji pozbawienia prawa do domeny lub prawa do korzystania z zastrzezonego oznaczenia poza
zakresem chronionych towaréow i ustug. W tym przypadku wyrok Sadu Polubownego nie naklada zadnych konkretnych
sankcji zakazowych, upowazniajac niejako podmiot niesadowy jakim jest (...), do pozbawienia skarzacego prawa
do domeny i prawa do jej korzystania nawet w zakresie posiadanej przez skarzacego decyzji administracyjnej o
ochronie znaku ,,(...)" i nawet nie stanowigcego naruszenia praw do znaku towarowego przeciwnika skargi, co jest
typowa sankcja, ograniczajaca swobode dziatalno$ci gospodarczej, nie znajdujaca oparcia w podstawowych zasadach
porzadku prawnego RP i w jej Konstytucji, ktora taka swobode dzialalnoS$ci i uprawnien nabytych, chroni. Naruszenie
przytoczonego przepisu przez Sad Okregowy w Warszawie polega na tym, iz utrzymano w mocy wyrok sprzeczny z
podstawowymi zasadami porzadku prawnego RP, pomimo iz jest to wyrok ustalajacy, przy czym zakres ustalenia, ze
skarzacy naruszyl prawa przeciwnika procesowego jest razaco za szeroko zakre$lony, (nie jest wskazane w sentencji
ani w uzasadnieniu, jakie konkretnie prawo przeciwnika zostalo naruszone i w jakim okresie, a bezsporne jest, iz
uzywanie spornej domeny nie bylo ciagle i mialo okreslone ramy czasowe, przy czy wprost w sentencji wyroku, ktora
nie podlega interpretacji, z uwagi na to, iz jest precyzyjna i jasna (clara non sunt interpretanda), zostalo wskazane,



iz skarzacy naruszyt prawa przeciwnika procesowego przez sam fakt rejestracji domeny ,(...)"). Sad Okregowy w
Warszawie, analizujgc brak zaistnienia przestanek wskazanych przez skarzacego, uzasadniajacych uchylenie spornego
rozstrzygniecia Sadu Polubownego z uwagi na sprzeczno$¢ z podstawowymi zasadami porzadku prawnego, zignorowat
oczywiste konsekwencje wyroku sadu polubownego, ograniczajac sie do jego treSci, co nie moze mie¢ miejsca,
albowiem wyrok jest ustalajacy i musi by¢ interpretowany w zwigzku z Regulaminem korzystania z domen (...) (art. 19,
22,231 24), co powoduje, iz wyrok ma skutek nieprzewidziany w przepisach prawa i jest on razaco sprzeczny z art. 102
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 r. w sprawie znaku wspolnotowego, ktéry odsylajac do porzadku prawnego
RP, ma na mysli przepis art. 296 p.w.p., oraz z art. 120 i n. p.w.p., albowiem skarzacy posiada wlasne prawo wylaczne
na znak towarowy ,(...)" w klasach 10, 25 i 28 i nie bedzie moég} z tego prawa korzysta¢ w chronionym zakresie, tym
samym zaskarzony wyrok jest sprzeczny z decyzja administracyjna, ograniczajac jej zakres, co godzi w zasade podziatu
kompetencji na sadownictwo, organy administracyjne, czego nie da sie pogodzi z podstawowymi zasadami porzadku
prawnego RP.

b) brak zawieszenia postepowania przed tym sadem, oraz brak uznania za zasadny zarzut braku zawieszenia
postepowania przed Sadem Arbitrazowym, co skutkuje wydaniem wyrokéw, ktérych wykonanie naruszy decyzje o
przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) wydana na rzecz skarzacego, (pomimo iz sa to wyroki ustalajace,
a takie by¢ nie powinny), tj. przedstawienie prawomocnego wyroku Sadu Polubownego spowoduje, iz skarzacy straci
prawo do domeny, pomimo iz posiada decyzje (...) o przyznaniu mu prawa ochronnego na znak towarowy ,,(...)",
co powoduje, iz wyroki sadowe s3 sprzeczne z decyzja administracyjna i nie daja sie z nia pogodzi¢, co Swiadczy o
naruszeniu przez Sad Polubowny podstawowych zasad porzadku prawnego RP;

¢) naruszenie art. 189 k.p.c. przez uznanie, iz przeciwnik mial interesu prawny w ustaleniu naruszenia jego praw,
pomimo iz przystugiwaly mu uprawnienia okre$lone przepisami prawa tj. art. 102 C. i 296 p.w.p., oraz uznanie, iz
przepisy Regulaminu (...) i Regulaminu Sadu Polubownego przy (...), ktore sa sprzeczne z przytoczonymi przepisami
rangi ustawowej, kreujacymi zamkniety katalog roszczen w sprawie naruszen znakoéw towarowych, kreuja nowe
roszczenia i interes prawny w ustaleniu naruszenia, sankcjonujgc zastosowanie art. 189 k.p.c., co jest razaco sprzeczne
z podstawowymi zasadami porzadku prawnego RP;

d) brak rozpoznania istoty sprawy poprzez niezbadanie przez Sad Okregowy czy zakres ustalenia naruszenia
praw przeciwnika procesowego nastapil poza granicami klasyfikacji nicejskiej i czy takie ustalenie bez naruszenia
podstawowych zasad porzadku prawnego RP jest mozliwe.

Majac na uwadze powyzsze zarzuty, wniosk:

1. 0 zmiane zaskarzonego wyroku i uwzglednienie powodztwa zainicjowanego skarga na orzeczenie Sadu polubownego
w caloSci, poprzez uchylenie rozstrzygniecia tego sadu jako naruszajacego podstawowe zasady porzadku prawnego RP
oraz zasgdzenie kosztow procesu za obie instancje z uwzglednieniem wynagrodzenia z tytulu zastepstwa procesowego
wedlug norm przypisanych,

2. ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania wraz z orzeczeniem
o kosztach za postepowanie odwolawcze.

W odpowiedzi na apelacje przeciwnik skargi wnidst o jej oddalenie w calo$ci jako bezzasadnej oraz o zasadzenie
od skarzacego na rzecz przeciwnika skargi kosztow procesu, w tym kosztéw zastepstwa procesowego, wedlug spisu
kosztow, a jezeli takowy nie zostal zlozony, wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie zastuguje na uwzglednienie.

1. Zarzut naruszenia art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. poprzez uznanie, iz zaskarzony wyrok Sadu
Polubownego nie narusza podstawowych zasad porzqdku prawnego, w zwiqzku z art. 233 k.p.c.,



poprzez niewszechstronne rozwazenie zebranego w sprawie materiatu dowodowego, polegajqce
w szczegolnosci na pominieciu faktu, iz gdyby sprawe rozpoznawal sqd powszechny, zaskarzony
wyrok nie moglby mieé takiej formy, co w ocenie skarzgcego swiadczy niezbicie o tym, ze wyrok
Sadu Polubownego narusza podstawowe zasady porzadku prawnego.

W ocenie Sadu Apelacyjnego zarzut powyzszy jest chybiony. Przepis art. 233 § 1 k.p.c. dotyczy zasad oceny
materialu dowodowego, ktora poprzedza dokonanie ustalen faktycznych. Tymczasem z uwagi na charakter niniejszego
postepowania przedmiotem analizy przez Sad I instancji byly kwestie natury prawnej, nie za$ faktycznej. Juz choéby
z tego tylko wzgledu niezasadne jest twierdzenie skarzacego, iz doszto do naruszenia wymienionej normy prawnej.
Nadto utrwalone jest w orzecznictwie stanowisko, ze dla skutecznego podniesienia zarzutu naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. niezbedne jest wskazanie, jakie kryteria swobodnej oceny (zasady logicznego rozumowania czy doSwiadczenia
zyciowego) naruszyt sad i w odniesieniu do ktérych dowodéw mialo to miejsce. Niewatpliwie takich informacji
apelacja nie zawiera — z przyczyn zreszta oczywistych, tj. ze wzgledu na fakt, ze kognicja sadu powszechnego byta
ograniczona do badania zasadno$ci podstaw do uchylenia wyroku sadu polubownego. Z kolei przepis art. 233 § 2 k.p.c.
dotyczy odmowy przedstawienia przez strone dowodu lub przeszkodom stawianym przez nia w tym wzgledzie, ktora
to sytuacja nie miala miejsca w sprawie niniejsze;j.

Z tredci art. 1206 k.p.c. wynika w sposéb jednoznaczny, ze zawarte w nim wyliczenie podstaw skargi o uchylenie
wyroku sadu polubownego ma charakter wyczerpujacy. Sad rozpoznajacy skarge jest zwigzany przytoczonymi
przez skarzacego podstawami, moze wiec uchyli¢ wyrok sadu arbitrazowego ze wzgledu na zaistnienie podstawy
wymienionej w art. 1206 k.p.c. w zasadzie o tyle tylko, o ile zostala ona powotana w skardze. Z urzedu, a zatem nawet
bez przytoczenia w skardze, uwzglednia jedynie podstawy wskazane w art. 1206 § 2 k.p.c.

W pierwszej kolejnoSci zauwazy¢ wiec trzeba, ze skarzacy w skardze nie podnosil zarzutu naruszenia art. 189 k.p.c.
w ramach ktorejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 1206 k.p.c., co dostrzeg} zreszta sam apelujacy, probujac
przekonywad, iz mieScil sie on w granicach zaskarzenia oraz ze — wprawdzie bez wskazania przepisu — byl akcentowany
w skardze. Stanowisko to nie odpowiada prawdzie. Po pierwsze z uwagi na sformalizowany charakter postepowania
ze skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego, wyrazajacy sie zamknietym katalogiem podstaw skargi i zwigzaniem
przez sad podstawami powolanymi przez skarzgcego, sam fakt, ze granicami zaskarzenia objety jest caly wyrok sadu
polubownego, nie jest wystarczajacy do oceny na etapie postepowania apelacyjnego zarzutu, ktory nie byl podniesiony
w skardze. Po drugie za$ skarzacy odwolywal sie wprawdzie do ustalajgcego charakteru wyroku wydanego przez sad
polubowny, ale w kontekscie zakresu tego orzeczenia, z ktérego wywodzil pozbawienie go prawa do domeny, jak
roéwniez podnosil niepowigzanie w wyroku ustalenia o naruszeniu przez skarzgcego znaku towarowego przeciwnika
skargi z chronionymi nim towarami oraz, Ze przepisy prawa — tak krajowego (polskiego), jak i unijnego, nie przewiduja
mozliwo$ci wydania wyroku ustalajacego, a dopuszczaja jedynie wyrok nakladajacy na naruszyciela prawa do znaku
towarowego konkretne sankcje. Obecnie usiluje natomiast podnosi¢ brak interesu prawnego przeciwnika skargi w
uzyskaniu wyroku ustalajgcego, zarzucajac ze Sad Okregowy wywiodt interes prawny przeciwnika skargi z zapisow
Regulaminu Sadu Polubownego. W ocenie Sadu Apelacyjnego oznacza to rozszerzenie podstaw skargi, co z uwagi na
ustawowy termin do jej wniesienia generalnie nie jest dopuszczalne na etapie postepowania apelacyjnego.

Poniewaz jednak skarzgcy powigzal opisany zarzut z zarzutem naruszenia art. 1206 § 2 k.p.c., gdzie zostaly wymienione
podstawy uchylenia wyroku sadu polubownego, brane pod uwage przez sad powszechny z urzedu, koncentrujac sie
na klauzuli porzadku publicznego (pkt 2 tego przepisu), zarzut ten wymagal rozwazenia.

Przede wszystkim nieprawdziwe jest twierdzenie, ze Sad Okregowy wywi6dl interes prawny przeciwnika skargi do
zgloszenia zadania ustalenia naruszenia jego prawa do znaku ochronnego z zapiséw Regulaminu Sadu Polubownego.

Przepis art. 189 k.p.c., jakkolwiek zamieszczony w Kodeksie postepowania cywilnego, ma réwniez charakter
materialnoprawny, bowiem wymienia materialnoprawne przestanki powddztwa o ustalenie. Jedna z nich jest interes
prawny w takim ustaleniu. Odr6zni¢ wiec nalezy zagadnienie dopuszczalno$ci wydania wyroku ustalajacego co do
zasady od istnienia interesu prawnego w uzyskaniu takiego wyroku. Przed Sadem I instancji skarzacy podnosil



argumenty dotyczace tej pierwszej kwestii, natomiast dopiero w apelacji zajal sie interesem prawnym. Zatem Sad
Okregowy w pisemnych motywach swojego rozstrzygniecia rowniez odniost sie wylacznie do kwestii dopuszczalnosci
wydania przez sad polubowny wyroku ustalajacego, nie analizowal natomiast, czy zasadne bytoby wydanie takiego
wyroku w sprawie niniejszej w aspekcie istnienia interesu prawnego przeciwnika skargi. Wskazanie przez Sad
I instancji, ze dopuszczalno$¢ wydania wyroku ustalajagcego naruszenie prawa do znaku towarowego wynika z
Regulaminu Sadu Polubownego (nie Regulaminu (...) jak omylkowo podal skarzacy), nie odnosi sie wiec w zaden
sposob do interesu prawnego przeciwnika skargi w uzyskaniu takiej treSci orzeczenia w konkretnym sporze ze
skarzacym. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1(ii) Regulaminu Sadu Polubownego pozew winien zawieraé¢ zadanie
stwierdzenia, ze Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej naruszyl prawa
Powoda. W rezultacie reguluje on wylacznie kwestie proceduralne i istotnie mozna wywie$¢ z niego wniosek, ze w
Swietle Regulaminu dopuszczalny jest wyrok ustalajacy.

Nie ma przy tym racji przeciwnik skargi, ze art. 189 k.p.c. nie byt wiazacy dla sadu polubownego. Jak wyzej wskazano,
nie ogranicza sie on do kwestii procesowych, lecz reguluje materialnoprawne podstawy powddztwa o ustalenie. Skoro
za$ po my$li art. 2 ust. 3 Regulaminu Sadu Polubownego rozstrzyganie sporéw podlegaé bedzie prawu Rzeczpospolitej
Polskiej, to obejmuje to rowniez zwiazanie norma art. 189 k.p.c.

Istotnie art. 102 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1 ze zm.) i art. 296 Prawa wlasnoSci przemyslowej przewiduja konkretne sankcje
(zakazy, odszkodowanie) za naruszenie prawa do znaku towarowego, jednak teza skarzacego, ze wydanie wyroku
ustalajacego naruszenie prawa do znaku towarowego jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porzadku prawnego
RP, jest nieuprawniona. Po pierwsze w kazdej sprawie, w ktorej strona powodowa dochodzi owych szczegolnych
sankcji, sad (powszechny czy polubowny) musi prejudycjalnie ustali¢, czy doszlo do naruszenia prawa do znaku
towarowego. Po drugie, formula art. 189 k.p.c. (ustalenie prawa badZ stosunku prawnego) jest tak szeroka, ze obejmuje
wszelkie prawa i stosunki prawne w zakresie prawa cywilnego — z wyjatkiem tych, w przypadku ktérych ustawodawca
przewidzial wyraZne wylaczenie badz przewidzial wyraznie szczego6lny tryb takiego ustalenia (np. art. 252 i 425 k.s.h.
czy postepowanie nieprocesowe w Kodeksie cywilnym). Co do zasady ustawy szczeg6lne nie zawieraja natomiast
norm dozwalajgcych na ustalenie prawa w trybie art. 189 k.p.c., poniewaz kwestia ta jest wystarczajgco uregulowana
wlasnie w art. 189 k.p.c. Zatem w ocenie Sadu Apelacyjnego wymienione przepisy Rozporzadzenia Rady (WE) i
Prawa wlasnoSci przemystowej nie wykluczaja moznoéci wydania wyroku ustalajacego naruszenie prawa do znaku
towarowego. Ponownie nalezy zastrzec, ze osobnym zagadnieniem jest istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu,
jednak podlega ono badaniu ad casu i sam fakt, ze ustawodawca przewidzial dalej idace roszczenia w przypadku
naruszenia prawa do znaku towarowego, nie wylacza dopuszczalno$ci wyroku ustalajacego. Niesporne jest np. ze
dalej idacym roszczeniem wlasciciela rzeczy jest zadanie jej wydania od bylego najemcy, a jednocze$nie nie jest
kwestionowana dopuszczalno$¢ wydania wyroku ustalajacego nieistnienie stosunku najmu.

Zatem sam charakter wyroku ustalajacego naruszenie prawa do znaku ochronnego nie narusza nie tylko
podstawowych zasad porzadku prawnego RP, ale takze zadnych innych norm prawnych. Doda¢ nalezy takze, ze
zamkniety katalog roszczen nie wylacza mozliwo$ci ustalenia naruszenia prawa réwniez z tego wzgledu, iz zadanie
ustalenia prawa badZ stosunku prawnego nie jest tozsame z roszczeniem. Roszczenie polega na domaganiu sie
okre$lonego zachowania od strony przeciwnej (zaplaty, wydania, zakazania itp.), podczas gdy powddztwo o ustalenie
zmierza do stwierdzenia okre§lonego stanu prawnego i nie rodzi po stronie pozwanej zadnych obowigzkow.

Powyzsze rozroznienie jest istotne takze dlatego, ze skarzacy wywodzi z wyroku daleko idgce konsekwencje, w tym
twierdzi, ze na jego podstawie nie bedzie mogl korzystaé z przystugujacej mu domeny internetowej. Wedle skarzacego
wyrok wywola skutki przewidziane przez w Regulaminie (...), ktory wiaze go jako cze$¢ umowy o rejestracje i
utrzymywanie domeny internetowej. Pomijajac fakt, ze Regulamin ten nie zostat ztozony przez skarzacego, to bazujac
na jego twierdzeniu, wywnioskowaé nalezy, iz skutkiem tym moze byé rozwigzanie umowy ze skarzacym. Jednak taki
sam skutek moglby spowodowaé wyrok nakladajacy sankcje przewidziane w art. 296 Prawa wlasnosci przemystowej,
bowiem — zobowiazanie skarzacego do okre§lonego zachowania czy zaplaty byloby rownoznaczne ze stwierdzeniem
naruszenia przez niego prawa do znaku towarowego. Znamienne jest przy tym, ze jednocze$nie skarzacy zarzucil, ze



wyrok jest niewykonalny, a wiec popadl w wewnetrzng sprzeczno$é. Niewatpliwie skarzacy ma racje — co do zasady
wyrok ustalajacy nie podlega wykonaniu, a jesli kt6ras ze stron dotkna negatywne dalsze nastepstwa niewykonalnoSci
wyroku ustalajgcego, to jest nig w pierwszej kolejnoSci strona powodowa, ktéra mimo wygranej w sporze nie ma nadal
instrumentéw prawnych, by usuna¢ skutki naruszenia jej prawa badz zapobiec dalszym naruszeniom.

Skarzacy podnosi, ze sporny wyrok abstrahowal od konkretnych towaréw lub ustug chronionych znakiem towarowym
ize Sad I instancji zaniechal oceny zarzutéw z tym zwigzanych. Twierdzenie to nie polega na prawdzie. Sad Okregowy
dokonatl analizy powyzszego zarzutu na kartach: 9 i 10 pisemnych motywéw zaskarzonego rozstrzygniecia. Sad
Apelacyjny podziela wnioski Sadu I instancji.

Sad Okregowy stusznie w zwigzku z powyzszym skonstatowal, ze w toku postepowania wywolanego skarga o uchylenie
wyroku sgdu polubownego sad powszechny nie bada w zasadzie zgodno$ci wyroku sadu polubownego z wlasciwym
W sprawie prawem materialnym.

Kognicja sadu powszechnego rozpoznajacego skarge nie obejmuje, co do zasady, kontroli zgodnoéci wyroku sadu
polubownego z prawem materialnym, ani badania czy ma on oparcie w faktach wskazanych w jego uzasadnieniu (tak
m.in. wyroki Sadu Najwyzszego: z dnia 21 grudnia 2004 r., I CK 405/04, niepubl., z dnia 8 grudnia 2006r., V CSK
321/06, LEX nr 322023, z dnia 11 maja 2007 r., I CSK 82/07, OSNC 2008/6/64, z dnia 3 wrzeénia 2009 r., I CSK
53/09, Biul.SN 2009/12/9, OSNC-ZD 2010/1/25, OSP 2011/10/108, M.Prawn. 2010/17/966-967, LEX nr 527154).

Zadaniem sadu powszechnego rozpoznajacego skarge o uchylenie wyroku sagdu polubownego jest zbadanie jedynie,
czy w sprawie nie wystgpila ustawowa podstawa do uchylenia tego wyroku (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 28
listopada 2013 r., IV CSK 187/13, LEX nr 1433567).

W $wietle regulacji art. 1206 k.p.c. zastosowanie przez sad polubowny prawa materialnego wlaéciwego w sprawie
podlega kontroli sadu powszechnego tylko o tyle, o ile tego wymaga przeprowadzana z urzedu, zgodnie z zastrzezona
w art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c. klauzula porzadku publicznego, ocena wyroku sagdu polubownego pod katem jego
ewentualnej sprzecznoSci z podstawowymi zasadami polskiego porzadku prawnego - do ktérych zalicza sie normy
konstytucyjne o zasadniczym znaczeniu oraz naczelne zasady poszczegblnych dziedzin prawa. Przyjmuje sie, ze
wyrok sgdu polubownego podlega uchyleniu na podstawie klauzuli porzadku publicznego, gdy naruszenie prawa
materialnego przez sad polubowny prowadzi do nastepstw niedajacych sie pogodzi¢ z podstawowymi zasadami
polskiego porzadku prawnego, tj. do skutkéw sprzecznych w sposob oczywisty i razacy z tymi zasadami - chocby tylko
jedna z nich (por. (tak: wyroki Sadu Najwyzszego z dnia: 28 kwietnia 2000 r., II CKN 267/00, OSNC 2000/11/203,
OSP 2001/1/6, Biul.SN 2000/7/11, M.Prawn. 2002/2/82; 11 maja 2007 r., I CSK 82/07, OSNC 2008/6/64, Biul.SN
2007/11/12; 11 czerwca 2008 r., V CSK 8/08, LEX nr 400965, M.Prawn. 2008/14/734; 7 stycznia 2009 r., II
CSK 397/08, LEX nr 523608 i 3 wrzeénia 2009 r., I CSK 53/09, Biul.SN 2009/12/9, OSNC-ZD 2010/1/25, OSP
2011/10/108, M.Prawn. 2010/17/966-967, LEX nr 527154).

Do podstawowych zasad polskiego porzadku prawnego zalicza sie m. in. zasada wolnoS$ci dzialalno$ci gospodarczej
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 354/03, OSNC 2005/5/91, Biul.SN 2004/12/7, M.Prawn.
2005/13/655).

Jedynie normy bezwzglednie obowigzujace (ius cogens), i to tylko te, ktérym przypisuje sie podstawowe znaczenie,
mogg uzasadnia¢ odwolanie do klauzuli porzadku publicznego. Stosowanie klauzuli nie ma bowiem shuzyé
naprawieniu wszelkich nieprawidlowosci i wad wyrokéw sadéw polubownych, ale chroni¢ integralno$é naszego
porzadku prawnego.

W wyroku z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 267/00 (OSNC 2000/11/203) Sad Najwyzszy stwierdzil, ze
naruszenie prawa materialnego przez sad polubowny tylko wtedy uzasadnia uchylenie wyroku tego sadu, gdy laczy
sie z uchybieniem praworzadnoéci. Sama mylna wykladnia prawa materialnego przez sad polubowny nie moze
usprawiedliwia¢ uwzglednienia skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego. Analogiczne stanowisko Sad Najwyzszy
zajal w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13 (LEX nr 1472172), gdzie wskazal, iz same ewentualne



nieprawidlowosci w zastosowaniu art. 484 § 2 k.c. przez sad polubowny nieprowadzace do sprzeczno$ci wydanego
przez niego wyroku z podstawowymi zasadami porzadku prawnego nie moga mie¢ znaczenia w sprawie o uchylenie
tego wyroku.

Wskazac tez nalezy na wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 maja 2014 r., Il CSK 557/13 (LEX nr 1491130), w my$l ktérego
nie mozna uwazaé za uchybienie podstawowym zasadom porzadku prawnego zastosowania przez sad polubowny
przepisow o przedawnieniu lub prekluzji, choéby nastapito to na podstawie ich blednej wykladni.

Rowniez w wyroku z dnia 12 wrzeénia 2007 r., I CSK 192/07 (LEX nr 488970) Sad Najwyzszy stanat na stanowisku,
ze naruszenie przez sad polubowny przepisu art. 67 prawa o postepowaniu ukladowym, w wyniku jego blednej
wykladni, nie stanowi wystarczajacej przestanki do uchylenia jego wyroku. Wskazana wadliwo$é¢ rozstrzygniecia sadu
polubownego nie moze by¢ zakwalifikowana jako uchybienie praworzadno$ci.

Jak zatem wynika z powyzszych orzeczen, nawet bledna wykladnia przepiséw o podstawowym znaczeniu dla
rozstrzygniecia, dokonana przez sad polubowny, nie musi oznaczac naruszenia klauzuli porzadku publicznego. Ocena,
czy orzeczenie nie uchybia podstawowym zasadom porzadku prawnego powinna by¢ zatem ad casu formulowana
w sposbb zwezajacy i do konkluzji pozytywnej mozna dojsé tylko wtedy, gdy skutki orzeczenia sadu polubownego
prowadzilyby do istotnego naruszenia podstawowych zasad zaliczonych do klauzuli porzadku publicznego (tak:
Tadeusz Erecinski Karol Weitz ,,Sad arbitrazowy” LexisNexis Warszawa 2008 str. 399 - 400).

W $wietle powyzszego okolicznos¢, ze wyrok sadu polubownego nie odwolal sie do konkretnych towaréw chronionych
znakiem towarowym, jak réwniez ze powigzal sama rejestracje domeny z naruszeniem prawa do znaku towarowego,
nie za$ jej uzywaniem, nie jest wystarczajaca do przyjecia, iz jest on sprzeczny z podstawowymi zasadami porzadku
prawnego, zwlaszcza ze wyrok ten w swojej treéci nie wprowadza zadnych sankcji wobec skarzacego, a skutki
wywodzone przez apelujacego (rozwigzanie umowy o korzystanie z domeny internetowej) mogtby wywola¢ rowniez
wyrok uwzgledniajacy powodztwo oparte na art. 296 Prawa wlasno$ci przemystowej. Dodatkowo w uzupelnieniu
ustalen Sadu I instancji doda¢ trzeba, ze w petitum pozwu powod alternatywnie wnidst o stwierdzenie, ze do
naruszenia prawa do znaku towarowego doszlo w wyniku rejestracji domeny. Powyzsze sformulowanie, uzyte w
sentencji wyroku polubownego wyklada¢ nalezy zreszta szerzej jako ,w nastepstwie rejestracji domeny”, zatem teza
skarzacego o powigzaniu naruszenia prawa do znaku towarowego z sama rejestracja domeny, bedaca czynno$cia
techniczng, jest bledna. Za powyzsza wykladnia przemawia tre$é uzasadnienia wyroku Sadu Polubownego, z ktérej
jasno wynika, jakie zachowania skarzgcego w ramach uzywania domeny internetowej zostaly uznane za naruszajace
prawo ochronne do znaku towarowego powoda.

Sad Apelacyjny stoi nadto na stanowisku, ze uzycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej moze stanowic
naruszenie takiego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa wlasnoS$ci przemyslowej. Uznanie, ze prawo
ochronne ze znaku towarowego nie rozciaga sie na przestrzen zagospodarowana przez Internet, naruszaloby przepis
art. 153 ust. 1 ustawy - Prawo wlasnoéci przemyslowej (u.p.w.p.), zawierajacy istote prawa ochronnego na znak
towarowy, ktéra wyraza sie w prawie do wylacznego uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy
na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi slowy, uprawnionemu ze znaku towarowego przyznana jest
pewna sfera monopolu do postugiwania sie nim we wszystkich formach prowadzonej dzialalnoéci, a przyznana
mu w zwiazku z tym ochrona prawna dotyczy wszelkich obszaréw prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, a wiec
zatem takze i Internetu. Nie budzi zatem watpliwo$ci, iz przepis ten (art. 153) oznacza, iz takze w Internecie nie
mozna narusza¢ praw ochronnych ze znaku towarowego, a wiec np. wykorzystywac tych znakdéw (lub ich czesci)
albo znakéw podobnych do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych, jezeli w swej dzialalno$ci
gospodarczej zajmuje sie on sprzedaza tej samej grupy produktéw w ramach dzialalno$ci handlowej, przy czym Sad
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2008 r., I ACa 1334/07, OSA 2010/3/65-73 — w systemie LEX
bledna sygnatura I ACa 1334/08) stwierdzil, ze zasada powyzsza nalezy do podstawowych pryncypiow spoleczno-
gospodarczych porzadku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Stanowisko powyzsze zachowuje aktualno$¢ rowniez na
gruncie wspolnotowego znaku towarowego.



Rowniez analizujac orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwo$ci, dojé¢ nalezy do wniosku, ze uzycie w nazwie domeny
zastrzezonego na rzecz innej osoby stownego znaku towarowego moze stanowi¢ naruszenie prawa do tego znaku, a
uprawniony ze znaku moze domagaé sie ochrony przed takim dzialaniem.

W wyroku z dnia 23 marca 2010 r. C-236/08 — C-238/08 (Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier SA oraz
Google France SARL przeciwko Viaticum SA, Luteciel SARL oraz Google France SARL przeciwko Centre national
de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, P.'owi-A. T., B. R., Tiger SARL) Trybunal Sprawiedliwo$ci
na gruncie sprawy dotyczacej internetowej ustugi odsylania stwierdzil, ze do ustalenia okoliczno$ci uzywania przez
osobe trzecia oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub don podobnego wymagane jest co najmniej, by
oznaczenie to bylo wykorzystywane przez te osobe w ramach jej wlasnej dzialalnosci handlowej, a uzycie przez
reklamodawce oznaczenia identycznego ze znakiem konkurenta jako stowa kluczowego w ramach ustugi odsylania
w Internecie w tym celu, by internauta zapoznal sie nie tylko z towarami lub uslugami oferowanymi przez tego
konkurenta, ale r6wniez z towarami lub uslugami samego reklamodawcy, stanowi uzywanie dla towaréw lub uslug
tego reklamodawcy w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 o znakach towarowych. Ponadto z uzywaniem
»dla towaréw lub ustug” mamy do czynienia rowniez w przypadkach, gdy uzycie przez reklamodawce oznaczenia
identycznego z danym znakiem towarowym jako stowa kluczowego nie ma na celu przedstawienia jego towaréw lub
ushug jako oferty alternatywnej wzgledem towaréw lub uslug wlasciciela wspomnianego znaku, a wrecz przeciwnie,
ma wprowadza¢ internautéw w blad co do pochodzenia tych towaréw lub ustug, sklaniajac ich do uznania, ze pochodza
one od wlasciciela znaku lub od przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo. Takie uzywanie istnieje bowiem
w kazdym razie wowczas, gdy osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym w sposob,
ktory ustanawia zwigzek miedzy wspomnianym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nig towarami lub $§wiadczonymi
przez nig ustlugami. W konsekwencji art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i art. 9 ust. 1 lit.
a) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania wedlug stowa kluczowego
identycznego z tym znakiem, ktére 6w reklamodawca wybrat bez zgody wspomnianego wlasciciela w ramach ustugi
odsylania w Internecie, towaréw lub ustug identycznych z towarami lub uslugami, dla ktérych rzeczony znak zostal
zarejestrowany, jezeli reklama ta nie pozwala lub z trudno$cia pozwala przecietnemu internaucie na zorientowanie
sie, czy towary lub uslugi, ktorych dotyczy, pochodza od wlasciciela znaku lub z przedsiebiorstwa powiazanego z
nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej. W istocie w takiej sytuacji, charakteryzujacej sie ponadto
tym, ze rozpatrywana reklama ukazuje sie natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego internaute danego
znaku towarowego jako wyszukiwanego hasla i jest wySwietlana w momencie, w ktérym znak ten jest widoczny na
ekranie jako wyszukiwane hasto, internauta moze pomyli¢ sie co do pochodzenia danych towaréw lub ustug. W tych
okoliczno$ciach uzywanie przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym jako slowa
kluczowego powodujacego wyswietlenie sie wspomnianej reklamy moze wzbudzi¢ przekonanie o istnieniu w obrocie
handlowym materialnego zwigzku miedzy danymi towarami lub ustugami a wlascicielem znaku towarowego.

Zwazywszy na podstawowa funkcje znaku towarowego, ktéora w kontekscie handlu elektronicznego polega na
umozliwieniu internautom natrafiajgcym na reklamy wys$wietlane w odpowiedzi na wyszukiwanie dotyczace
konkretnego znaku towarowego odrdznienia towaréw lub ustug wlasciciela tego znaku od towaréw lub ustug majacych
inne pochodzenie, wspomniany wlaSciciel powinien by¢ uprawniony do zakazania wy$wietlania reklam oséb trzecich,
ktoére internauci moga blednie uznac za pochodzace od niego.

Przypomnieé¢ w tym miejscu nalezy, ze Sad Polubowny stwierdzil, iZ nazwa domeny zarejestrowanej przez skarzacego
wprowadzala uzytkownikéw Internetu w blad co do zwiazkéw z powodem — po wpisaniu w wyszukiwarce internetowe;j
zastrzezonego na rzecz powoda znaku towarowego na kluczowych pozycjach pojawiala sie nazwa domeny skarzacego.

Z kolei w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 (Intel Corporation Inc. Przeciwko CPM United Kingdom
Ltd) Trybunal Sprawiedliwoéci stwierdzil, ze uzywanie p6zniejszego znaku towarowego moze dziala¢ na szkode
charakteru odrézniajacego wczesniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jesli ten ostatni nie jest



niepowtarzalny; pierwsze uzycie p6Zniejszego znaku towarowego moze wystarczy¢, aby spowodowaé szkode dla
charakteru odro6zniajacego wezeéniejszego znaku towarowego.

Wreszcie w wyroku z dnia 22 wrze$nia 2011 r., C-323/09 (Interflora Inc., Interflora British Unit przeciwko Marks
& Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd) Trybunal Sprawiedliwos$ci wskazal, ze z brzmienia art. 5 ust. 1 pierwszej
dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i jej motywu dziesigtego wynika, iz prawo panstw czlonkowskich zostato
zharmonizowane w tym znaczeniu, ze wskutek wylacznego prawa do znaku towarowego wlasciciel tego znaku uzyskuje
ochrone ,calkowity” przed uzywaniem przez osoby trzecie oznaczen identycznych z tym znakiem towarowym dla
towardow i ushug identycznych, podczas gdy w braku tej podwojnej tozsamosci tylko zaistnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad pozwala wlascicielowi powolywaé sie skutecznie na jego wylaczne prawo. To rozroznienie
miedzy ochrong udzielana na podstawie ust. 1 lit. a) wspomnianego artykutu oraz ochrong okreslona w ust. 1 lit. b)
tego artykulu zostalo przejete w odniesieniu do wspolnotowego znaku towarowego przez motyw sidédmy oraz art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

O ile ochrona przed uzywaniem bez zgody wlasciciela oznaczen identycznych ze znakiem towarowym dla towar6ow lub
ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany, zostala przez prawodawce Unii uznana za
scalkowita”, o tyle Trybunal uznal, ze - bez wzgledu na to, jak wazna moze ona by¢ - ochrona przyznawana na podstawie
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wylacznie umozliwienie wlascicielowi znaku towarowego ochrony
jego szczegoblnych interesow jako wlasciciela tego znaku, tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mogl spelniaé
wlasciwe mu funkcje. Trybunal doszed! na tej podstawie do wniosku, ze wykonywanie wylacznego prawa do znaku
towarowego winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie oznaczenia przez osobe trzecig naraza na
szwank w sposob rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczegolnosci jego zasadnicza funkcje,
jaka jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru.

Tawykladnia art. 5 ust. 11it. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 11it. a) rozporzadzenia nr 40/94 zostala ponadto uscislona
w ten sposdb, ze owe przepisy pozwalaja wlascicielowi znaku towarowego powolywac¢ sie na jego wylaczne prawo w
przypadku wystepowania lub mozliwo$ci wystapienia negatywnego wplywu na funkcje znaku towarowego niezaleznie
od tego, czy chodzi o podstawowa funkcje wskazania pochodzenia towaru lub uslugi objetej znakiem towarowym, czy
o0 jedna z pozostalych funkcji tego znaku, takich jak funkcja polegajaca na gwarantowaniu jakoSci towaru lub ustugi
badz tez funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa.

Wedle Trybunalu art. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze
wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczania - na bazie identycznego
z tym znakiem slowa kluczowego, ktére ten konkurent wybral bez zgody wspomnianego wtasciciela w ramach
ushugi odsylania w internecie - reklamy towaréw lub ustug identycznych z towarami lub ustlugami, dla ktérych
rzeczony znak zostal zarejestrowany, gdy uzywanie to moze mie¢ negatywny wplyw na jedna z funkcji znaku
towarowego. Takie uzywanie ma negatywny wplyw na pelniong przez znak towarowy funkcje wskazania pochodzenia,
gdy reklama wy$wietlona na bazie wspomnianego slowa kluczowego nie pozwala lub z trudnoécia pozwala wlaéciwie
poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy towary lub ustugi, ktérych dotyczy
reklama, pochodza od wtaéciciela znaku lub z przedsiebiorstwa powiazanego z nim gospodarczo, czy tez, przeciwnie,
od osoby trzeciej; ma negatywny wplyw na funkcje inwestycyjna znaku towarowego, jesli ogranicza w istotny sposob
stosowanie przez wspomnianego wlasciciela jego znaku towarowego dla celow uzyskania lub zachowania reputacji
mogacej przyciagac lub przywigzaé do niego konsumentow.

Co sie tyczy funkeji wskazania pochodzenia, jezeli reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powigzan gospodarczych
miedzy ta osoba trzecia a wlascicielem znaku, nalezy stwierdzi¢ istnienie negatywnego wplywu na peliong przez
ten znak towarowy funkcje wskazania pochodzenia. Podobnie nalezy stwierdzi¢ istnienie negatywnego wplywu na
wspomniang funkcje znaku, gdy reklama, ktéra nie sugeruje istnienia powigzan gospodarczych, pozostaje na tyle
niejasna w zakresie pochodzenia danych towaréw lub uslug, ze wlaéciwie poinformowany i dostatecznie uwazny
internauta nie jest w stanie zorientowaé sie na podstawie linku reklamowego i zalaczonego do niego przekazu



reklamowego, czy reklamodawca jest osoba trzecia wzgledem wlasciciela danego znaku czy, przeciwnie, osoba
powiazana z nim gospodarczo.

Wedle Trybunalu Sprawiedliwoéci art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowac¢ w ten sposob,
ze wlaSciciel znaku towarowego cieszacego sie renomg uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania
reklam na bazie odpowiadajacego temu znakowi towarowemu slowa kluczowego, ktore konkurent ten bez zgody
wspomnianego wlasciciela wybral w ramach ustugi odsylania w Internecie, gdy konkurent ten czerpie w ten
sposob nienalezng korzy$¢ z charakteru odrézniajacego lub z renomy znaku towarowego (pasozytowanie) lub gdy
wspomniana reklama dziala na szkode tego charakteru odr6zniajacego (oslabienie) badz tej renomy (przyémienie).

Reklama na bazie takiego stowa kluczowego dziala na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego cieszacego
sie renomg (oslabienie), w szczegolno$ci gdy przyczynia sie ona do wynaturzenia tego znaku towarowego poprzez
przeksztalcenie go w pojecie rodzajowe.

Jakkolwiek Sad Apelacyjny dostrzega, ze przywolane orzeczenia Trybunalu Sprawiedliwosci dotyczyly glownie
dzialalnoSci reklamowej w Internecie, to jednak plynie z nich wniosek, ze ochrona slownego znaku towarowego
moze obejmowaé zakazanie osobie trzeciej postugiwania sie w nazwie domeny slowem kluczowym tozsamym z
zastrzezonym znakiem towarowym, o ile takie jego uzycie moze oslabiaé¢ charakter odr6zniajacy znaku towarowego.

W niniejszej sprawie skarzacy w dacie rejestracji domeny nie legitymowat sie nawet warunkowym prawem do
znaku towarowego, o ktore wystapil znacznie pdzniej, juz po zwigzaniu sie zapisem na sad polubowny, a wiec
ze $wiadomoscig sporu co do domeny. Ostatecznie uzyskal je, ale do innych klas ,klasyfikacji nicejskiej”, przy
czym przystugujaca mu domene wykorzystywal wylacznie dla prezentacji na niej towaréw z klasy (...), do ktoérych
wylgczne prawo ochronne posiadal przeciwnik skargi. Zatem rejestrujac domene zawierajacq w nazwie znak towarowy
przynalezny powodowi, mial §wiadomo$¢, ze uzywa w jej nazwie cudzego znaku towarowego.

Niewatpliwie dla nabywcow sprzetu komputerowego, ktérego sprzedaza trudnig sie obie strony procesu, stowo ,,(...)”
to stowo kluczowe, ktére jednoznacznie wskazuje na strone powodowsa jako producenta sprzetu komputerowego.
Uzycie tego slowa w domenie przez skarzacego co najmniej sugeruje powigzania gospodarcze z przeciwnikiem skargi,
ktére nie maja miejsca, to zas moze wprowadzac¢ odbiorcéw w blad i ostabia¢ renome znaku towarowego naleznego
powodowi.

W tym miejscu trzeba wskazaé, ze w praktyce znane sa juz zjawiska polegajace na naruszaniu prawa do znakow
towarowych poprzez sama rejestracje domen internetowych. Jedno z nich to cybersquatting - proceder polegajacy
na celowej rejestracji kilku lub kilkunastu domen internetowych zawierajacych cudze, renomowane znaki towarowe
lub ich elementy wylacznie w celu pdzniejszego odsprzedania ich wlascicielom wykorzystanych oznaczen badz ich
konkurentom. Inne to typosquatting, ktéry polega na rejestrowaniu i uzywaniu domen internetowych, w ktorych
treéci znajduja sie znaki towarowe podobne lub zawierajace drobna réznice ortograficzna, pisarska czy przestankowa,
przez osoby, ktére nie sa uprawnione do korzystania z tych oznaczen. Zjawisko to opiera sie na zalozeniu, ze
uzytkownicy Internetu stosunkowo czesto przy wpisywaniu adresow stron WWW popelniaja bledy. Typosquatting
shuzy wychwytywaniu oséb korzystajacych z sieci robiacych takie bledy i $ciggnieciu ich na witryne naruszyciela.
Innym sposobem nieuczciwego postugiwania sie czyimi$ znakiem towarowym jest jego rejestracja w nazwie domeny
internetowej w polaczeniu z innymi slowami. Mozliwoé¢ ta wykorzystywana jest przez podmioty, ktére maja zamiar
przedstawienia okreS§lonego oznaczenia odrdzniajacego w negatywnym Swietle. Umieszczaja one zatem w adresie
domenowym obok nazwy znaku, wyraz lub okreSlenie, ktére moze by¢ uznane za obelzywe, oSmieszajace lub
obnizajace renome tego oznaczenia (tak: ,,Przewodnik: ochrona domen internetowych” — opracowanie przygotowane
przez Ceret Grzywaczewska Lubasz Kancelaria Radcéw Prawnych).



Przytoczenie powyzszych przykladow nie oznacza, ze skarzacemu przypisywane jest takie postepowanie, a jedynie, ze
generalnie moga istnieé sytuacje, w ktorych juz sama rejestracja domeny internetowej o okreslonej nazwie prowadzic
bedzie do naruszenia prawa do znaku towarowego.

Zatem wyrok Sadu Polubownego ustalajacy, ze w wyniku rejestracji domeny doszlo do naruszenia prawa powoda do
znaku towarowego, poniewaz odbiorcom strony internetowej (nabywcom sprzetu komputerowego) mogta kojarzy¢ sie
ze strong powoda, a z uwagi na uzycie slownego znaku ,(...)” wprowadza¢ ich w blad co do tego, ze jest utrzymywana
przez samego uprawnionego z prawa ochronnego i tym samym stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencji, mimo
niezreczno$ci jego sformulowania znajduje wsparcie w koncepcji monopolu uprawnionego do znaku towarowego na
uzywanie go w jakiejkolwiek postaci. Nie jest sprzeczny z zadnymi bezwzglednie obowiazujacymi normami prawnymi,
a w konsekwencji nie narusza klauzuli porzadku publicznego.

W konsekwencji nie sposob uznaé¢, by wyrok naruszal prawo skarzacego do swobody dzialalnoéci gospodarcze;j.
Istotnie tylko jedna ze stron — mimo ze obie maja obecnie prawo do znaku stownego ,,(...)", moze korzystaé z domeny
www.(...).pl, ale nie oznacza to ograniczenia swobody dzialalno$ci gospodarczej. Gdyby bowiem powdd wezedniej
zarejestrowal taka domene, skarzacy, majac prawo do znaku towarowego, rowniez nie moglby zawrze¢ umowy o
rejestracje i uzywanie domeny o tozsamej nazwie i rozszerzeniu.

Jakkolwiek istotnie wyrok Sadu Polubownego nie odwoluje sie do ,klasyfikacji nicejskiej” towarow, to jednak
niestluszne sa obawy skarzacego, ze nie bedzie mogl generalnie korzystaé z przyslugujacego mu znaku towarowego
»(...)” wklasach 10, 25 i 28. Skoro bowiem przeciwnik skargi posiada prawo wylgczne na ten znak tylko w klasie 9, to
nie budzi watpliwosci, ze dotyczy on tylko tej klasy. W sentencji jest bowiem mowa o naruszeniu prawa powoda do
znaku towarowego czyli jedynie w zakresie klasy 9. Tym samym wyrok nie ogranicza prawa skarzacego do korzystania
z jego znaku towarowego — z zastrzezeniem uwag dotyczacych mozliwosci korzystania z domen o konkurencyjnej
nazwie, do ktbérej ma zastosowanie przywolane przez Sad Okregowy prawo pierwszenstwa.

Niewatpliwie takze nie doszlo do naruszenia konstytucyjnej normy chronigcej prawo wlasnosci, poniewaz w $wietle
utrwalonych pogladow doktryny prawo do domeny nie korzysta z ochrony wlaéciwej dla prawa wlasnosci.

Rejestracja domeny internetowej powoduje powstanie tylko umownych praw i obowiazkéw rejestratora i abonenta
wynikajacych z umowy o rejestracje i utrzymywanie domeny internetowej. Nie tworzy po stronie uprawnionego z
tej umowy prawa do zadania zaprzestania wykorzystywania jej elementéw przez inne podmioty. Prawo z rejestracji
domeny internetowej nie jest bowiem wprost objete regulacja zadnej ustawy krajowej czy innego aktu prawa unijnego
badZ miedzynarodowego. Obecnie jedyna regulacja prawna, na ktéra moglby sie powola¢ w celu ochrony prawa z
rejestracji nazwy domeny internetowej uprawniony z umowy o rejestracje i utrzymywanie domeny, jest ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ewentualnie przepisy o znakach towarowych w przypadku rejestracji domeny
jako takiego znaku.

2. Zarzut braku zawieszenia postepowania przed tym sadem, oraz braku uznania za zasadny
zarzut braku zawieszenia postepowania przed Sqdem Arbitrazowym, co skutkuje wydaniem
wyrokow, ktéorych wykonanie naruszy decyzje o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy
(...) wydang na rzecz skarzgcego, (pomimo iz sq to wyroki ustalajagce, a takie byé nie powinny), j.
przedstawienie prawomocnego wyroku Sqdu Polubownego spowoduje, iz skarzqcy straci prawo
do domeny, pomimo iz posiada decyzje (...) o przyznaniu mu prawa ochronnego na znak towarowy
»(..)", co powoduje, iz wyroki sqgdowe sq sprzeczne z decyzjqg administracyjng i nie dajq sie z
nig pogodzié, co swiadczy o naruszeniu przez Sqd Polubowny podstawowych zasad porzgdku
prawnego RP.

Zarzut ten jest bezzasadny. Sad Apelacyjny podziela w pelni stanowisko Sadu Okregowego, iz pdzniejsza rejestracja
znaku towarowego nie ma wplywu na prawo pierwszenstwa podmiotu, ktoérego znak zostal zarejestrowany wczeéniej.
Po drugie — jak wyzej zaznaczono — nie jest sporne, ze znaki towarowe posiadane przez strony dotycza towarow z



roznych klas wedhug ,klasyfikacji nicejskiej”, zatem moga by¢ wykorzystywane w sposéb odrebny i bezkolizyjny. Skoro
z wyroku Sadu Polubownego wynika, ze skarzacy naruszyl prawo powoda do znaku towarowego, a prawo to dotyczy
innych towardéw niz chronione znakiem towarowym zastrzezonym na rzecz apelujgcego, wyrok ten nie jest sprzeczny
z decyzja Urzedu Patentowego, na ktéra powoluje sie skarzacy, poniewaz jej nie dotyczy. Dlatego tez nie oznacza on
ingerencji w kompetencje organu administracyjnego, jak rowniez nie jest sprzeczny z decyzja administracyjna, a w
konsekwencji argumentacja skarzacego nie pozwala na uznanie, by naruszone zostaly podstawowe zasady porzadku
prawnego Rzeczpospolitej Polskie;j.

Ewentualna utrata prawa do domeny nie bedzie oznacza¢ sprzecznoéci z decyzja Urzedu Patentowego. Jak wyzej
wskazano, skoro obie strony maja prawo do znaku stownego ,,(...)”, niewatpliwie tylko jedna z nich moze mie¢ domene
(...).pl, wiec druga takowej nie zarejestruje i nie sposob uznac, iz w ten sposéb dojdzie do naruszenia decyzji Urzedu
Patentowego. Nadto skarzacy nie wykorzystywal domeny do prezentacji towaréw objetych naleznym mu znakiem
towarowym, lecz towaréw chronionych znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda. Zatem uznac nalezy,
ze celem skarzgcego nie bylo prowadzenie dzialalno$ci gospodarczej w ramach przyznanego mu prawa ochronnego
poprzez uzywanie wymienionej domeny, a tym samym ewentualne rozwigzanie umowy z (...) nie bedzie mie¢ na te
dzialalno$é wplywu.

3. Zarzut naruszenia art. 189 k.p.c. przez uznanie, iz przeciwnik mial interes prawny w ustaleniu
naruszenia jego praw, pomimo iz przysthugiwaly mu uprawnienia okreslone przepisami prawa tj.
art. 102 C. 1296 p.w.p., oraz uznania, iz przepisy Regulaminu (...) i Regulaminu Sqdu Polubownego
przy (...), ktore sq sprzeczne z przytoczonymi przepisami rangi ustawowej, kreujqgcymi zamkniety
katalog roszczen w sprawie naruszen znakéw towarowych, kreujq nowe roszczenia i interes
prawny w ustaleniu naruszenia, sankc¢jonujac zastosowanie art. 189 k.p.c., cojest razqco sprzeczne
z podstawowymi zasadami porzqdku prawnego RP.

Zarzut ten nie zasluguje na uwzglednienie. W istocie zmierza on do przeprowadzenia merytorycznej kontroli
wyroku Sadu Polubownego, co — jak wyzej zaznaczono — nie miesci sie co do zasady w zakresie kognicji sadu
powszechnego rozpoznajacego skarge o uchylenie wyroku sadu polubownego. Niewatpliwie w Swietle art. 189 k.p.c.
dla uwzglednienia powodztwa niezbedne jest ustalenie interesu prawnego powoda. Co do zasady gdy powodowi stuzy
dalej idace roszczenie o $wiadczenie, przyjmuje sie w orzecznictwie, ze nie ma interesu prawnego w ustaleniu prawa
czy stosunku prawnego, bowiem wytoczenie powodztwa o roszczenie zapewnia mu dalej idacg ochrone.

Z pisemnych motywow wyroku Sadu Polubownego jednoznacznie wynika, ze skarzacy wykorzystywal domene do
oferowania do sprzedazy towar6w tozsamych z chronionymi znakiem towarowym nalezacym do przeciwnika skargi.
Takie zachowanie zostalo zakwalifikowane jako naruszajace prawo do znaku towarowego powoda. Z uwagi na
specyfike postepowania ze skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego, zblizona do postepowania kasacyjnego,
ustalenia faktyczne sadu polubownego generalnie nie podlegaja badaniu przez Sad Apelacyjny. Zreszta w apelacji brak
zarzutéw odnoszacych sie do tych ustalen.

Niewatpliwie wobec istnienia normy art. 296 Prawa wlasno$ci przemystowej i zwigzania Sadu Polubownego przepisem
art. 189 k.p.c. (vide: oméwienie zarzutu nr 1 apelacji), powod winien byl wykaza¢ swdj interes prawny w powodztwie
o ustalenie, skoro mial dalej idace roszczenie o Swiadczenie. W $wietle analizy akt postepowania przed sadem
arbitrazowym nie mialo to miejsca. Jednak odwolujac sie do przedstawionych wyzej pogladéw judykatury i doktryny,
trzeba jednoznacznie stwierdzi¢, ze bledna wykladnia badZ zastosowanie przez Sad Polubowny art. 189 k.p.c.,
skutkujaca przyjeciem istnienia interesu prawnego powoda w zadaniu ustalenia naruszenia jego prawa do znaku
towarowego, nie narusza podstawowych zasad porzadku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Ratio legis art. 189 k.p.c.
jest zapewnienie ochrony podmiotowi, ktérego prawo jest kwestionowane. Wprowadzenie w tej normie prawnej
przesltanki interesu prawnego ma na celu wyeliminowanie takich proceséw, ktorej ochrony tej nie zapewnia, bo
powdd uzyska ja dopiero w drodze dalej idacego powodztwa o $§wiadczenie. Nadal wiec uzasadnieniem takiego
rozwigzania jest ochrona podmiotu, ktérego prawo jest podwazane oraz potrzeba wyeliminowania zdublowanych
proceséw, w ktérych w jednym istnienie tego prawa bedzie przedmiotem rozstrzygniecia, a w drugim - zagadnieniem



prejudycjalnym dla rozstrzygniecia. Zatem ewentualny brak prawidlowej oceny przeslanki interesu prawnego
skutkujgcy uwzglednieniem powddztwa o ustalenie spowoduje co najwyzej, ze powod nie uzyska w tym procesie
wystarczajacej ochrony prawnej i bedzie zmuszony wnie$¢ kolejne powodztwo. Sytuacja taka, aczkolwiek niedogodna
przede wszystkim dla powoda, nie godzi w podstawowe zasady porzadku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, cho¢by
dlatego, ze jest rezultatem inicjatywy tegoz powoda. Niewatpliwie sad rozpoznajacy ewentualne powddztwo o
$wiadczenie bedzie zwigzany wyrokiem ustalajacym, jednak w analizowanym przypadku skarzacy nie podwazyt
skutecznie zasadniczego zarzutu przeciwnika skargi, tj. ze oferowal do sprzedazy na stronie internetowej, do ktorej
nastepowalo przekierowanie z przynaleznej mu domeny, towary identyczne z chronionymi znakiem towarowym
powoda. Z kolei jakkolwiek wyrok Sadu Polubownego ustala, ze do naruszenia prawa powoda doszlo w wyniku
rejestracji domeny, to jednak dla nalozenia konkretnych sankcji z art. 296 Prawa wlasnos$ci przemyslowej czy art.
102 Rozporzadzenia Rady (WE) sad rozpoznajacy roszczenie o §wiadczenie bedzie zobligowany do analizy aktualnego
zachowania pozwanego w $wietle art. 296 ust. 2 Prawa wlasno$ci przemyslowe;j.

4. Zarzut braku rozpoznania istoty sprawy poprzez niezbadanie przez Sad Okregowy czy
zakres ustalenia naruszenia praw przeciwnika procesowego nastqpil poza granicami klasyfikacji
nicejskiej i czy takie ustalenie bez naruszenia podstawowych zasad porzqdku prawnego RP jest
mozliwe.

Sad Apelacyjny nie podziela tego zarzutu. Na podstawie pogladéw dominujacych w doktrynie i orzecznictwie przyjac
nalezy, ze nierozpoznanie istoty sprawy odnosi sie do roszczenia bedacego podstawa powddztwa i zachodzi, gdy sad
pierwszej instancji nie orzekl w ogoble merytorycznie o zadaniach stron, zaniechal zbadania materialnej podstawy
zadania pozwu albo pominal merytoryczne zarzuty pozwanego. Przyjmuje sie, ze do nierozpoznania istoty sprawy
przez sad pierwszej instancji dojdzie w szczegdlnoéci w razie oddalenia pow6dztwa z uwagi na przyjecie przedawnienia
roszczenia, prekluzji lub braku legitymacji procesowej strony, ktérej oceny sad drugiej instancji nie podziela (por.:
wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 23 wrzeénia 1998 r., I CKN 897/97, OSNC 1999/1/22 i z dnia 14 maja 2002 r., V CKN
357/00, LEX nr 55513). Sad Najwyzszy uznal, ze oceny, czy sad pierwszej instancji rozpoznat istote sprawy, dokonuje
sie na podstawie analizy zadan pozwu i przepiséw prawa materialnego stanowiacych podstawe rozstrzygniecia, nie
za$ na podstawie ewentualnych wad postepowania wyjasniajacego. Niewyja$nienie okoliczno$ci faktycznych istotnych
dla rozstrzygniecia sprawy nie jest rbwnoznaczne z nierozpoznaniem istoty sprawy (por.: wyrok Sadu Najwyzszego z
dnia 22 kwietnia 1999 r., Il UKN 589/98, OSNP 2000/12/483).

W niniejszej sprawie nie doszlo do takiej sytuacji. Sad Okregowy poczynit wszelkie ustalenia faktyczne niezbedne
dla rozstrzygniecia i poddat je ocenie prawnej. Zakres prawa ochronnego naleznego przeciwnikowi skargi przemawia
jednoznacznie za wnioskiem, ze naruszenie tego prawa przez skarzacego dotyczylo wylacznie towaréw z klasy 9, nie za$
innych, w szczegblnos$ci objetych prawem ochronnym do znaku towarowego, przyznanym apelujacemu. Informacje
w tej mierze podal sam powdd juz w pozwie, a tre$¢ pisemnych motywoéw wyroku Sadu Polubownego jednoznacznie
wskazuje, ze Sad mial tego $wiadomos$é (punkt 9 uzasadnienia) i poddat te okoliczno$¢ ocenie, stwierdzajac naruszenie
prawa do konkretnie opisanego znaku towarowego (punkt 23 uzasadnienia) i dostrzegajac rozlaczny co do zakresu
charakter prawa ochronnego pozwanego z prawem powoda (punkt 25 uzasadnienia). Istotnie Sad Okregowy w
motywach rozstrzygniecia nie rozwazat szczegbélowo tej kwestii, ale bylto to uzasadnione jednoznacznymi ustaleniami
Sadu Polubownego, zgodnymi z twierdzeniami skarzacego o niepokrywaniu sie przedmiotowym obu praw do
znakow towarowych. Nie budzi wiec watpliwoéci, ze ustalenie naruszenia prawa do znaku towarowego nastapito
z uwzglednieniem ,klasyfikacji nicejskiej”, a w konsekwencji nie moze by¢ mowy o naruszeniu klauzuli porzadku
prawnego. Jakkolwiek z sentencji wyroku nie wynika, jakie prawo powoda zostalo naruszone w wyniku rejestracji
domeny, to biorac pod uwage, ze powod ma zarejestrowany okreslony znak towarowy, nie budzi watpliwosci, iz tylko
ono wchodzi w rachube. Watpliwosci skarzacego co do zakresu wyroku ustalajacego sa wiec pozorne.

Z tych wzgledéw Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji wyroku na mocy art. 385 k.p.c. oraz art. 98 § 11 3 k.p.c.
w zwiazku z art. 108 § 1 k.p.c. W sklad kosztow postepowania apelacyjnego naleznych przeciwnikowi skargi weszlo
wynagrodzenie jego pelnomocnika procesowego obliczone zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z § 12 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzes$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych



oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z
urzedu.



