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Wstep

Internet stworzyt wiele mozliwosci dla matych i $rednich przedsiebiorstw (MSP),
poniewaz zrewolucjonizowat dynamike handlu miedzynarodowego i doprowadzit do
nasilenia procesu umiedzynarodowienia. Dzieki internetowi MSP moga zyskaé
dostep do rynku miedzynarodowego w stopniu poréwnywalnym z duzymi
przedsiebiorstwami, co wczesniej nie byto tatwe ze wzgledu na zbyt duzg ilos¢
wymaganych zasobow. Co wiecej, internet to doskonaty sposdb na zwiekszenie
widocznosci marek.

Internet stanowi otwarta brame dla MSP, ale niestety jest takze idealng platforma
dla podmiotdw naruszajacych prawo, ktore sprzedajq podrabiane produkty i
dokonujg oszustw. Jednym z najwazniejszych wyzwan zwigzanych z oszustwami
internetowymi jest ,piractwo domenowe”, polegajace na tym, ze osoba Ilub
podmiot bezprawnie rejestruje, sprzedaje lub uzywa nazwy domeny zawierajgcej
cudzy znak towarowy, nazwe produktu lub nazwe firmy, czesto ostatecznie z
zamiarem sprzedania jej prawowitemu witascicielowi po znacznie wyzszej cenie niz
koszt rejestracji domeny.

Niniejsza broszura informacyjna ma na celu przedstawienie zagadnienia wtasnosci
i rejestracji nazw domen, ich zwigzku ze znakami towarowymi, a takze wyjasnienie
zagadnien zwigzanych z piractwem domenowym i dostepnych mechanizmoéw
rozstrzygania sporéw, jakich moga uzy¢ MSP dla ochrony wiasnej dziatalnoéci.

1. Czym jest nazwa domeny?

Wediug definicji Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) ,nazwy
domen to formy =zapisu adresdow internetowych czytelne dla cziowieka,
powszechnie uzywane do wyszukiwania stron internetowych”2. Innymi stowy, stuzg
do identyfikacji ztozonego, trudnego do zapamietania ciggu liczb, jakim jest adres
IP. Na przyktad nazwa domeny ,iprhelpdesk.eu” stuzy do zlokalizowania strony
internetowej European IPR Helpdesk: http://www.iprhelpdesk.eu. Dodatkowo
nazwy domen zapewniajg réwniez identyfikacje firm i znakédw towarowych w
internecie.

Koordynacjg systemu nazw domen (DNS), odpowiedzialnego za ttumaczenie nazw
domen na adresy IP, zajmuje sie organizacja o nazwie Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN)3.

2 Wiecej informacji na temat nazw domen mozna uzyska¢ na stronie ,Czesto zadawane pytania”
organizacji WIPO, tutaj.

3 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) jest organizacjg pozytku
publicznego skupiajacq wielu interesariuszy, ktérej celem jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego
dziatania systemoéw unikalnych nazw internetowych. Nadzoruje system rejestracji nazw domen i
okresdla wytyczne i zasady, jakich powinny przestrzega¢ wszystkie akredytowane podmioty
rejestrujace. Wiecej o ICANN tutaj.


http://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html
https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en
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1.1. Poziomy nazw domen
Nazwy domen sg podzielone w sposdb hierarchiczny na trzy poziomy:

e Domena najwyzszego poziomu: Najwyzszy poziom nazwy domeny to
ciag znakdow znajdujacy sie po ostatniej kropce (,,.”). Na przyktad w adresie
J~prhelpdesk.eu” domeng najwyzszego poziomu jest ,eu”.

Istniejg dwa rodzaje domen najwyzszego poziomu:

- Rodzajowe domeny najwyzszego poziomu (gTLD): wskazuje obszar
dziatania (np. ,.com” dowolny cel albo ,.biz” - domena Scisle
ograniczona do firm);

- Domena najwyzszego poziomu z kodem kraju (ccTLD): kraj lub obszar,
na ktérym zamierza dziata¢ wtasciciel domeny (np. ,,.uk” oznacza Wielkg
Brytanie, a ,.eu”* oznacza Europejski Obszar Gospodarczy).

e Domena drugiego poziomu: Drugi poziom nazwy domeny znajduje sie
bezposrednio po lewej stronie domeny najwyzszego poziomu. Na przyktad
w adresie ,iprhelpdesk.eu” domeng drugiego poziomu jest ,iprhelpdesk”.
Wiekszos¢ sporow dotyczy domen tego rodzaju.

¢ Domena trzeciego poziomu: Trzeci poziom nazwy domeny, nazywany
rowniez subdomeng, znajduje sie bezposrednio po lewej stronie domeny
drugiego poziomu. Na przykiad w adresie ,iprhelpdesk.eu” domeng
trzeciego poziomu jest ,helpline”. Nie kazdy adres ma ten poziom, poniewaz
jest on czesto uzywany do identyfikacji réznych sekcji strony internetowej,
zazwyczaj odpowiadajacych réznym dziatom w duzych organizacjach.

Rodzajowe: ,,.com” kodem kraju: ,,.uk”

N\ /
helpline.iprhelpdesk.eu

Domena trzeciego Domena drugiego Domena najwyiszego pgziomu
poziomu poziomu

1.2. Nowe rodzajowe domeny hajwyzszego poziomu

W 2011 r. ICANN uruchomita tak zwany ,Nowy program gTLD” w celu
rozszerzenia systemu nazw domen zwitaszcza poprzez umozliwienie rejestracji
nowych rodzajowych domen najwyzszego poziomu, czyli ciggu znakdw po ostatniej
kropce bez znaczenia geograficznego (np. .com, .biz, itp.).

4 Wiecej informacji na temat nazw domen ".eu" mozna znalez¢ w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr

874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0874
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0874
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Dzieki tej inicjatywie osoby i firmy moga rejestrowac swoje domeny z nowymi
rozszerzeniami, takimi jak: ,.guru” czy ,.book”, a takze znaki towarowe i stowa
pisane innym alfabetem np. chinskim lub cyrylica.

Nalezy zauwazy¢, ze nie kazdy moze ubiega¢ sie o nowg nazwe domen
najwyzszego poziomu, a procedura jest tu o wiele bardziej skomplikowana niz po
prostu zakup domeny drugiego lub trzeciego poziomu.

Tylko powotane zgodnie z prawem organizacje publiczne i prywatne, ktore
spelniaja wymogi kwalifikacyjne, moga ubiega¢ sie o utworzenie i
prowadzenie rejestru nowych rodzajowych domen najwyzszego poziomu.

Whnioskodawcy muszg wykazaé zdolno$¢ operacyjng, techniczng i finansowg do
prowadzenia rejestru i spetni¢ dodatkowe szczegdétowe wymagania.

2. W jaki sposob chronione sa nazwy domen?

2.1. Zakres ochrony

Nazw domen zwykle nie uwaza sie za prawa wiasnosci intelektualnej; prawo
nabyte przez wiasciciela nazwy domeny jest po prostu wytgcznym prawem do
korzystania z niej na czas trwania umowy z rejestratorem. Niemniej jednak nazwy
domen wcigz mozna traktowal jako zasoby niematerialne tak jak rzeczywiste
prawa witasnosci intelektualnej (tzn. rzeczywiste mienie, ktére moze powodowacd
powstanie praw i interesow finansowych, a =zatem posiadajgce wartosc
ekonomiczng).

Rejestracja nazw domen, podobnie jak w przypadku znakéw towarowych, opiera
sie na zasadzie ,kto pierwszy, ten lepszy”. Oznacza to, ze w zasadzie kazdy moze
kupi¢ domene o danej nazwie, o ile jest ona dostepna, czyli ze nie
zarejestrowal jej wczesniej ktos inny. Problemy wigzace sie z tg zasadq
opisano w rozdziale 3 ponizej.

W przeciwienstwie do znakéw towarowych nazwy domen nie sg ograniczone
terytorialnie. Majgq ogdlnoswiatowy zasieg geograficzny. Oznacza to, ze osoby
fizyczne, jak i prawne mogaq rejestrowa¢ domeny o wybranej nazwie u dowolnego
akredytowanego rejestratora na swiecie, a po zarejestrowaniu bedq one widoczne
na catym sSwiecie.

2.2. Proces rejestracji
Proces rejestracji jest prosty i sktada sie z nastepujacych krokdéw:

Sprawdzanie Wybér

. . Rejestracja ieni
dostepnosci rejestratora ) J Odnowienie
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1) Sprawdzanie dostepnosci
Wczesniejsze sprawdzenie, czy nazwa domeny, ktdérg zamierza sie
zarejestrowacd, jest nadal dostepne, pozwoli zaoszczedzi¢ czas i naprawde
warto to zrobié. Istnieje kilka baz danych, takich jak Whois i EURid, w
ktérych fatwo mozna sprawdzi¢, czy nazwa domeny jest dostepna albo
inaczej czy nazwa zostata juz zarejestrowana przez kogos innego.
W tym ostatnim przypadku dane wtasciciela nazwy domeny sg zazwyczaj
dostepne dla ogdtu, co zwieksza przejrzystosé, a jednoczesnie utatwia
transakcje dotyczace nazw domen.
Ponadto warto wspomnie¢, ze nazw domen uzywa sie zwykle réwniez jako
znakdéw towarowych, co moze rodzi¢ konflikty dotyczace znakdow i nazw
domen. Dlatego jesli nazwa domeny ma by¢ rowniez uzywana jako znak
towarowy, zaleca sie rowniez przeprowadzenie wyszukiwania znaku
towarowego w bazie znakdédw towarowych, takich jak e-Search plus czy
TMview, aby sprawdzi¢, czy jest on dostepny?®.

2) Wybor rejestratora
Kazda osoba fizyczna lub prawna, ktéra chce zarejestrowac rodzajowgq
domene najwyzszego poziomu, moze to uczyni¢ za posrednictwem
akredytowanego rejestratora przez ICANN. Na catym Swiecie dziatajg setki
akredytowanych rejestratoréw, a ich wykaz mozna znalez¢ tutaj.

3) Rejestracja
Podczas rejestracji mozna okresli¢ czas, na jaki chce sie zarejestrowad swojg
domene. Zwykle oferuje sie mozliwos¢ rejestracji nazw domen na rok lub
na okres kilku lat (do 10 lat).

4) Odnowienie
Najczesciej rejestratorzy oferujg mozliwo$¢ odnawiania tego okresu, w
nieskonczonos¢. Wazne jest sprawdzenie zasad danego rejestratora
dotyczacych odnowienia.

3. Piractwo domenowe: konflikt miedzy nazwami domen i znakami
towarowymi

Internet, ktéry staje sie coraz wazniejszym narzedziem rozwoju biznesu, stworzyt
wiele potencjalnych zagrozen dla wiascicieli znakdw towarowych.

Internet dat mozliwos$¢ tworzenia i rozpowszechniania tresci tatwiej niz kiedykolwiek
przedtem. Oprocz tego, o czym byta mowa wyzej, rejestracja nazw domen jest

5> Wiecej informacji na temat wyszukiwan znakéw towarowych mozna znalez¢é w Broszurze
Informacyjnej zatytutowanej ,Jak wyszukiwac znaki towarowe” dostepnej w jezyku angielskim.



https://www.whois.com/
https://eurid.eu/pl/
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=pl
https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Search-for-Trade-Marks
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prosta, niedroga i szybka. Wreszcie rozpowszechnianie sie nowych rodzajowych
domen najwyzszego poziomu znacznie zwiekszyto mozliwosci zmiany nazw domen.

Chociaz moze to zwiekszy¢ dynamike biznesu, co firmy doceniajg, to jednak stanowi
rowniez ogromne zagrozenie. Istniejg dwa gtdwne zagrozenia zwigzane z
naruszeniem praw wiascicieli znakow towarowych w internecie:

e poprzez kopiowanie znakdéw towarowych firmy w witrynach oséb trzecich, co
powoduje wsrdd konsumentéw niepewnos$¢ co do pochodzenia towardw i
ustug reklamowanych w tych witrynach (np. przedsiebiorca moze sprzedawac
w internecie podrobione produkty)®,

e poprzez zarejestrowanie znakdw towarowych jako nazw domen przez
nieuprawnione do tego osoby trzecie, co okresla sie mianem piractwa
domenowego (np. dana osoba bezprawnie rejestruje znak towarowy osoby
trzeciej jako nazwe na przyktad w domenie ,,.com”).

Piractwo domenowe to naduzycie w rejestracji nazw domen, ktére sa juz
zarejestrowane jako nazwy domen w co najmniej jednym obszarze
najwyzszego poziomu, jako znaki towarowe albo nazwy handlowe.

Piraci domenowi rejestrujg takie domeny, a nastepnie oferujq je na sprzedaz,
czesto wiascicielowi wczesniejszej domeny lub znaku towarowego, po znacznie
wyzszej cenie niz pierwotna optata rejestracyjna.

Chociaz rejestracja nazw domen odbywa sie na zasadzie , kto pierwszy, ten lepszy”,
to jednak dziatania piratow domenowych nie pozostajg bezkarne. Istnieje wiele
sposobdw rozwigzywania sporow, jakie moga powstaé¢ w tej dziedzinie, a takze
system prewencyjny pozwalajacy unikngé naruszenia znaku towarowego przez
rejestrujacych domeny: Trademark Clearinghouse (TMCH)’ - jest to pierwszy krok
przed skorzystaniem z opisanych nizej procedur rozstrzygania sporéw.

4. Procedury rozstrzygania sporow w zakresie nazw domen

Jak wyjasniono powyzej, spory dotyczace nazw domen powstajg zazwyczaj miedzy
wiascicielem znaku towarowego a podmiotem rejestrujgcym nazwe domeny, ktory
zarejestrowat nazwe domeny naruszajacq prawa wiasciciela znaku. W takiej
sytuacji wiasciciel znaku towarowego, nazywany w podobnych sporach skarzacym,
sprobuje albo przejgé kontrole nad domeng naruszajacg prawa, albo jg zawiesi¢,
aby druga strona sporu nie mogta jej uzywac.

6 Nalezy zapoznac¢ sie z dokumentem Komisji Europejskiej zatytutowanym ,Communication on
Tackling Illegal Content Online - Towards an enhanced responsibility of online platforms” (komunikat
W sprawie przeciwdziatania nielegalnym tresciom w internecie - w kierunku zwiekszonej
odpowiedzialnosci platform internetowych).

7 Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat Trademark Clearinghouse, prosimy przejs¢ tutaj.



https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
http://www.trademark-clearinghouse.com/
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Spory te moze rozstrzygna¢ sad. Jednakze dla unikniecia kosztéw?® i opdznien
wigzacych sie zazwyczaj z postepowaniem sgadowym zaleca sie skorzystanie z
dostepnych procedur rozstrzygania sporéw dotyczacych nazw domen, jakie
przeprowadza ICANN.

4.1. Jednolite zasady rozstrzygania sporow dotyczacych nazw domen
(UDRP)?®

Jednolite zasady rozstrzygania sporéw dotyczacych nazw domen (,UDRP”) to
system wprowadzony przez ICANN dla rozstrzygania sporéw dotyczacych naduzyc¢
w zakresie rejestracji i uzywania nazw domen.

Sa one uwzgledniane w umowach ze wszystkimi klientami (posiadaczami nazw
domen i rejestrujagcymi nazwy domen) przez wszystkich akredytowanych
rejestratorow. Podczas rejestracji nazwy domeny rejestrujacy oswiadcza, ze nie
narusza praw oséb trzecich oraz ze akceptuje poddanie sie rozstrzygnieciom w
ramach jednolitych zasad rozstrzygania sporéw dotyczacych nazw domen.

Oznacza to, ze jezeli wiasciciel znaku towarowego bedacy strong trzecig (zwany
skarzacym) uzna rejestracje nazwy domeny za naduzycie i postanowi wniesc
sprawe o rozstrzygniecie sporu dotyczacego nazwy domeny przeciwko
domniemanemu sprawcy naruszenia, sprawca, ktéry rejestrujac domene
powodujacg domniemane naduzycie u akredytowanego rejestratora, musiat
wyrazi¢ zgode na podporzadkowanie sie tym zasadom, bedzie musiat réowniez
poddac sie rozstrzygnieciom w ramach postepowania o ich naruszenie. Nie oznacza
to, e skarzgcy nie ma innych mozliwosci rozwigzania sporu, takich jak
postepowanie sgdowe. Wybdér forum pozostaje decyzja skarzacego, a rejestrujacy,
jako pozwany w tej sprawie, nie ma nic do powiedzenia.

Skarzacy w sprawie o rozstrzygniecie sporu dotyczacego nazwy domeny musi
udowodni¢, ze:

1) nazwa domeny jest identyczna lub fudzaco podobna do znaku towarowego
lub znaku ustugowego, do ktérego skarzacy posiada prawa;

2) rejestrujacy nie posiada zadnych praw ani uprawnionych intereséw w
odniesieniu do nazwy domeny;

3) nazwa domeny zostata zarejestrowana i jest uzywana w ziej wierze.

8 Chociaz postepowanie o rozstrzygniecie sporu dotyczacego nazw domen nie jest bezptatne, to
jednak zwykle jest mniej kosztowne niz postepowanie saqdowe.

9 Aby dowiedzie¢ sie wiecej o zasadach obowigzujacych w ramach postepowania o rozstrzygniecie
sporu dotyczacego nazwy domeny, nalezy przejs¢ tutaj.


https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
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e Jak mozna udowodni¢ zta wiare?

Skarzacy powinien ztozy¢ wszelkie dowody wskazujgce na wszystkie okolicznosci
Swiadczace o zlej wierze rejestrujacego. Ponizej znajduje sie niepetna lista
okolicznosci, jakie mozna uznac za ztg wiare w sprawach o rozstrzygniecie sporu
dotyczacych nazwy domeny:

e nazwa domeny zostata zarejestrowana gtownie w celu sprzedazy skarzgcemu,
ktory jest wiascicielem znaku towarowego, lub konkurencji skarzacego za
zhaczne wynagrodzenie przewyzszajace koszty rejestracji; lub

nazwa domeny zostata zarejestrowana przede wszystkim dla zaktdcenia
dziatalnosci konkurenta;

korzystajac z nazwy domeny, rejestrujacy sSwiadomie i dla zysku usitowat
przyciggnac¢ internautdw do swojej strony internetowej albo innej lokalizacji
w internecie, starajac sie wywotac btedne mniemanie, ze strona internetowa
lub inna lokalizacja albo opisywane na niej produkty lub ustugi sg oferowane
pod znakiem skarzacego bedacego twdércg oferty, sponsorem, podmiotem
powigzanym lub promujacym witryne lub lokalizacje rejestrujgcego lub
oferowanych w niej produktéw i ustug.

Jak wspomniano powyzej, procedura rozstrzygania sporow dotyczacych
nazw domen trwa znacznie krocej niz postepowanie sadowe. Od
otrzymania skargi przez podmiot rozstrzygajacy spory'® do rozstrzygniecia sprawy
uptywa zazwyczaj 60 dni.

Proces skfadania skargi jest stosunkowo prosty. Skarzgcy musi skierowac skarge
do podmiotu rozstrzygajacego zgodnie z zasadami rozstrzygania sporéw
dotyczacych nazw domen, ktére wymagajg miedzy innymi, aby skarga zawierata:

e Wybor panelu przez skarzacego: panel jednoosobowy lub trzyosobowy!!;

¢ nazwa domeny bedacej przedmiotem skargi;

e rejestrator, u ktérego zostata zarejestrowana domena;

e znak(i) towarowy(e) lub ustugowy(e), jakiego(ich) dotyczy skarga oraz
towary i ustugi w zwigzku z ktérymi znak(i) zostat(y) uzyty(e);

e podstawy, na jakich opiera sie skarga;

e oczekiwane srodki zaradcze.

Zasady rozstrzygania sporéw dotyczacych nazw domen przewidujg dwa dostepne
srodki zaradcze dla skarzacych: wycofanie domeny lub przeniesienie domeny na
skarzacego. Strony postepowania o rozstrzygniecie sporu dotyczacego nazwy
domeny moga rowniez zgtosi¢ sprawe do sadu w celu niezaleznego rozstrzygniecia

10 Sprawami o rozstrzygniecie sporu dotyczacego nazwy domeny zajmujg sie administracyjne
podmioty rozstrzygajace wymienione tutaj.

11 panel to osoba lub grupa oséb nazywanych ,panelistami” wyznaczona do rozstrzygniecia sporu
dotyczacego nazwy domeny.
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zaréwno w trakcie, jak i po zakonczeniu postepowania, o jakim mowa. Wéwczas
zgodnie z zasadami rejestrator nie wdrozy decyzji podjetej w ramach
postepowania, lecz zastosuje sie do decyzji sadu.

4.2. Ujednolicony system szybkiego zawieszenia (URS)!2

Ujednolicony system szybkiego zawieszenia (URS) to system wprowadzony przez
ICANN, zwiazany wylacznie z rodzajowymi domenami najwyzszego
poziomu (takimi jak: .companyX czy .city), ktérego zadaniem jest tansza i
szybsza ochrona praw wiascicieli znakéw towarowych. System ten uzupetnia
system zasad rozstrzygania sporéw dotyczacych nazw domen (UDRP) i stuzy do
przeciwdziatania najbardziej razacym przypadkom naruszenia praw do znakdéow
towarowych przez rejestrujgcych domeny. Chodzi o przypadki, w ktérych nie ma
watpliwosci co do faktow, a naduzycie znakéw towarowych jest oczywiste (np.
podrabianie, masowe fatszerstwo i rozprzestrzenienia sie wirusa lub ztosliwego
oprogramowania).

Podobnie jak w przypadku systemu zasad rozstrzygania spordéw dotyczacych
nazwy domeny, skarzacy w sprawie o szybkie zawieszenie musi udowodnié, ze:

1) zarejestrowana nazwa domeny jest identyczna lub tudzaco podobna do
znaku towarowego, do ktorego skarzacy posiada prawa;

2) rejestrujacy nie posiada zadnych praw ani uprawnionych intereséw w
odniesieniu do nazwy domeny;

3) nazwa domeny zostata zarejestrowana i jest uzywana w ztej wierze.

System szybkiego zawieszenia jest systemem przyspieszonym. Terminy
rozstrzygniec¢ sg znacznie krotsze niz w przypadku spraw o rozstrzygniecie sporu
dotyczacego nazwy domeny. Zazwyczaj cata procedura moze zosta¢ ostatecznie
zakonczona nawet w ciggu miesigca. Warto wspomnieé, ze w trakcie procedury
domena naruszajgca pozostaje zablokowana do czasu wydania ostatecznej
decyzjit3.

Procedura sktadania wniosku, podobnie jak w przypadku spraw o rozstrzygniecie
sporu dotyczacego nazwy domeny, jest stosunkowo prosta, a skarga, zgodnie z
zasadami szybkiego zawieszenia, musi zasadniczo zawierac te same elementy.

Ponadto rozpatrujacy sprawe podejmuje decyzje, po prostu analizujgc dokumenty
przedtozone przez strony, tzn. skarge i odpowiedz, bez dodatkowego gromadzenia
dowoddw i przestuchan. To z pewnoscig utatwia przyspieszone rozstrzygniecie.

Nalezy zauwazyé, ze w przypadku szybkiego zawieszenia nazwa domeny nie
przechodzi na skarzacego w przypadku wygranej, jak w przypadku spraw o
rozstrzygniecie sporu dotyczacego nazwy domeny. W ramach szybkiego

12 Aby dowiedzie¢ sie wiecej o procedurze szybkiego zawieszenia, nalezy przejs¢ tutaj.
13 Sprawami o szybkie zawieszenie zajmujg sie podmioty URS, organizacje zatwierdzone w tym celu
przez ICANN. Wykaz tych podmiotéw mozna znalez¢ tutaj.
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zawieszenia mozliwe sg tylko dwa rozwigzania: zawieszenie domeny,'* w
przypadku wygranej skarzacego, albo powrét domeny do rejestrujgcego, w
przypadku przegranej skarzacego.

Z tego powodu procedure te powinni wszczyna¢ wylacznie wiasciciele
znakéw towarowych, ktoérzy nie sa zainteresowani zdobyciem prawa
wilasnosci nazwy domeny naruszajacej prawo, lecz chca jak najszybciej
doprowadzi¢ do zaprzestania przedmiotowego naruszenia.

Podobnie jak w przypadku sprawy o rozstrzygniecie sporu dotyczacego nazwy
domeny, w niektérych przypadkach zakonczenie procedury szybkiego zawieszenia
umozliwia stronom wszczecie réwniez postepowania o rozstrzygniecie sporu o
nazwe domeny lub oddanie jej do wiasciwego sadu.

4.3. Procedura rozstrzygania sporéw dotyczacych znakow towarowych
(Trademark PDDRP) 15

Procedura rozstrzygania sporéow dotyczacych znakéw towarowych (,PDDRP”) to
procedura rozstrzygania sporow w zakresie nazw domen wprowadzona przez
ICANN, zwiazana wylacznie z rodzajowymi domenami najwyzszego
poziomu, gdy wiasciciel domeny uwaza, ze operator rejestru, to znaczy
organizacja zarzadzajaca rejestracjq i obstuga nazw domen, celowo i
systematycznie narusza prawa do znakow towarowych w swojej domenie
najwyzszego poziomu, albo sama, albo pomagajac w tym osobom trzecim?®,

Podobnie jak w przypadku innych procedur rozstrzygania sporéw, skarzgcy musi
wykazaé, ze rejestrujacy dziata w ztej wierze oraz ze w sposdb nieuczciwy czerpie
korzysci z reputacji znaku towarowego skarzgcego, szkodzi reputacji znaku albo
usituje wprowadzi¢ uzytkownikéw internetu w btad co do znaku skarzgcego. A
zatem nie wystarczy wykaza¢, ze operator rejestru wie o mozliwym naruszeniu
praw do znaku towarowego poprzez zarejestrowanie danej domeny w obszarze
rodzajowych domen najwyzszego poziomu.

Procedura skfadania skargi przebiega podobnie jak w przypadku rozstrzygania
sporow dotyczacych nazwy domeny i ujednoliconego systemu szybkiego
zawieszenia, jednak posiada pewne cechy charakterystyczne zwigzane z rodzajem
sporow rozstrzyganych w ramach tego postepowania, ktére szczegdtowo opisano
w Zasadach zwigzanych z procedurg rozstrzygania sporéw dotyczacych znakow
towarowych. Ze wzgledu na fakt, ze pozwany to operator rejestru, skarzacy musi
w skardze umiesci¢ oswiadczenie, dlaczego poniesiona szkoda wynika z dziatan
operatora rejestru w zwigzku z obszarem rodzajowych domen najwyzszego
poziomu.

14 Nazwa domeny jest zawieszona na pozostaty okres przewidziany we wniosku rejestracyjnym, po
ktérego uptywie domena znoéw bedzie dostepna do rejestracji na zasadzie ,kto pierwszy, ten lepszy”.
15 Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat procedury rozstrzygania sporow dotyczacych znakdéw
towarowych, warto zapoznac sie z aktualnie obowigzujacymi zasadami, tutaj.

16 Sprawami o rozstrzygniecie sporu dotyczacego znakdw towarowych zajmujg sie podmioty
nienalezace do ICANN. Wykaz tych podmiotéw mozna znalez¢ tutaj.
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Procedura przewiduje rézne $rodki egzekucyjne, jezeli operator rejestru okaze sie
winny naruszenia: od obowigzku wprowadzenia przez rejestr srodkéw zaradczych
zapobiegajgcych przysztym przypadkom rejestracji z naruszeniem zasad az do
catkowitego rozwigzania przez ICANN umowy z rejestrem.

4.4. Sprzeciw prawny?!’

Sprzeciw prawny (LRO) to procedura rozstrzygania sporow, zgodnie z ktorg
wiasciciele znakdéw towarowych i organizacje miedzyrzadowe (tzn. spetniajgce
kryteria wymagane do rejestracji domeny .int) mogg wnies¢ formalny sprzeciw
wobec wniosku o rejestracje nowej rodzajowej domeny najwyzszego poziomu,
wnoszac ,Sprzeciw prawny”. Innymi stowy, zanim ICANN zatwierdzi nowa
rodzajowa domene najwyzszego poziomu, wilasciciele znakow
towarowych lub zainteresowane organizacje miedzyrzadowe, ktérych
prawa do znakéw towarowych, nazw i akronimow moze naruszaé¢ nowa
domena, moga wstrzymac proces jej zatwierdzenia'é.

Podobnie jak w przypadku innych procedur rozstrzygania sporéw opisywanych w
niniejszym rozdziale, wnoszacy sprzeciw musi wykaza¢, ze wnioskodawca moze
wykorzystywa¢ domene do nieuczciwego czerpania korzysci z wyrézniajgcego
charakteru lub reputacji znaku towarowego, nazwy Ilub akronimu podmiotu
wnoszacego sprzeciw, do naruszania wyrdzniajacego charakteru lub reputacji
znaku towarowego, nazwy lub akronimu podmiotu wnoszacego sprzeciw lub do
usitowania wprowadzenia uzytkownikéw internetu w btad za pomocg domeny co
do znaku towarowego, nazwy lub akronimu podmiotu wnoszacego sprzeciw.

Procedura rozpatrywania wniosku o rozstrzygniecie sporu w ramach sprzeciwu
prawnego przebiega podobnie jak w przypadku postepowan opisywanych wyzej,
jednak posiada pewne cechy charakterystyczne zwigzane z rodzajem sporow
rozstrzyganych w ramach tego postepowania, ktére szczegdtowo opisano w
Procedurze rozstrzygania sporéow dotyczacych nowych rodzajowych domen
najwyzszego poziomu, dotyczy to rowniez uzasadnienia wnoszenia sprzeciwu,
wyjasnienia jego zasadnosci i powodow, dla ktérych nalezy go uwzglednié.

Srodki zaradcze ograniczajg sie do przyjecia lub odrzucenia sprzeciwu, bez
zadnych strat pienieznych z wyjatkiem mozliwosci uzyskania przez strone
wygrywajacq czesciowego zwrotu optaty panelowej.

17 Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat sprzeciwu prawnego, warto odwiedzi¢ strone internetowg
WIPO i zapoznac sie z Modutem 3 podrecznika the New gTLD Applicant Guidebook.
18 Sprzeciw prawny rozpatruje podmiot nienalezacy do ICANN. Wykaz tych podmiotdw mozna znalezé

tutaj.
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Ponizej znajduje sie charakterystyka opisanych procedur:

Rodzaj sporu Czas Mozliwy wynik

rozstrzygniecia

v" Powrét domeny do

Wiasciciel znaku rejestrujacego
UDRP towarowego 2 miesiace v Przel_<azan|e domeny
przeciwko skarzgcemu
rejestrujgcemu domene v Anulowanie rejestracji
domeny

Szybsza wersja UDRP ) )
v’ Zawieszenie domeny

URS Tylko dla nowych 1 miesiac v Powrdt domeny do
rodzajowych domen rejestrujgcego
najwyzszego poziomu

Wiasciciel znaku

towarowego
przeciwko
operatorowi rejestru Rézne Srodki
PDDRP 8 miesiecy skierowane przeciwko

Tylko dla nowych operatorowi rejestru

rodzajowych domen
najwyzszego poziomu

Sprzeciw witascicieli
znakow towarowych i

organizacji
LRO miedzyrzadowych 2 miesigce v Sprzeciw uznany
wobec wniosku o v' Sprzeciw oddalony

rejestracje nowej
rodzajowej domeny
najwyzszego poziomu

Q Zalety procedur rozstrzygania sporéow dotyczacych nazw domen

Szybkos¢

Bezstronnos¢

Niewielki koszt (niskie optaty, bez adwokata)

Ograniczone wyniki (przeniesienie / anulowanie)

Bezposrednie wyegzekwowanie przez akredytowanych rejestratorow
Przejrzystos¢: przebieg postepowania i decyzje sq publikowane w internecie
Mozliwos$¢ wniesienia sprawy do sadu po zakonczeniu postepowania.
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Podsumowanie

Teoretycznie wybdr nazwy domeny jest prosty. Jezeli nazwa zapada w pamie(, jest
krotka i chwytliwa, to moze to by¢ doskonata recepta na sukces. Nawet jesli wybor
z punktu widzenia marketingu wydaje sie genialny, to z perspektywy prawnej moze
juz wzbudzac¢ zastrzezenia. Zarejestrowanie domeny pozostajgcej w konflikcie ze
znakiem towarowym lub nazwa handlowg naraza rejestrujacego na ryzyko
postepowania sgdowego, a czasem na utrate domeny. Takie ryzyko oraz czesto
znaczgce koszty zwigzane z przygotowaniem witryny internetowej moze stanowic
ogromny cios dla firmy.

Z kolei prawowity wtasciciel nazwy domeny musi zdawac¢ sobie sprawe z zagrozen
wynikajacych z praktyki piractwa domenowego i znac¢ wszelkie dostepne sposoby
obrony.

Aby zadba¢ o wilasne bezpieczenstwo, przy wyborze nazwy domeny nalezy
pamieta¢ miedzy innymi, by wczesniej sprawdzi¢, czy domena, ktérg chce sie
zarejestrowacd, jest dostepna. Jednoczesnie wiasciciele znakéow towarowych
powinni znac procedury rozstrzygania sporow, ktéore mogg im pomdc w przypadku
zetkniecia sie z piractwem domenowym.
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Przydatne dokumenty

Zobacz takze:

« Broszura Informacyjna ,Uwagi dotyczace wtasnosci intelektualnej dla witryn
biznesowych” dostena w jezyku angielskim.

« Broszura Informacyjna ,Jak wyszukiwac znaki towarowe” dostepna w jezyku
angielskim.

« Ustuga rozstrzygania sporéw dotyczacych nazw domen, dostepna w jezyku
angielskim.

« Ujednolicony system szybkiego zawieszenia, dostepna w jezyku angielskim.

e Procedura rozstrzygania sporéw dotyczacych znakéw towarowych, dostepna
w jezyku angielskim.

« Sprzeciw prawny, dostepna w jezyku angielskim.

« Nowe rodzajowe domeny najwyzszego poziomu, dostepna w jezyku
angielskim.

« Trademark Clearinghouse, dostepna w jezyku angielskim.
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SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

Odpowiedzi na pytania lub porady dotyczace wtasnosci intelektualnej:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.

62, rue Charles Martel
L-2134, Luksemburg

Mail: service@iprhelpdesk.eu O

Telefon: +352 25 22 33 - 333
Faks: +352 25 22 33 - 334

PRESS FOR TICKET

©istockphoto.com/Dave White

O NAS

European IPR Helpdesk ma na celu podniesienie swiadomosci na temat witasnosci intelektualnej (IP) i praw
wilasnosci intelektualnej (IPR) poprzez informacje, bezposrednie porady i szkolenia z tego zakresu dla obecnych
i potencjalnych uczestnikéw projektéw finansowanych przez UE. Dodatkowo, European IPR Helpdesk dostarcza
wsparcia w zakresie wiasnosci intelektualnej dla matych i $rednich przedsiebiorstw negocjujacych Ilub
wnioskujacych o projekty w ramach wspdtpracy miedzynarodowej, szczegolnie wspotpracujac z Enterprise Europe
Network. Wszystkie ustugi sa bezpfatne.

Serwis telefoniczny: Serwis telefoniczny udziela odpowiedzi na pytania z zakresu wiasnosci intelektualnej do
trzech dni roboczych. Kontakt poprzez rejestracje na stronie www.iprhelpdesk.eu, telefon lub faks.

Strona internetowa: Na stronie mozna znalez¢ obszerne informacje i pomocne dokumenty na temat réznych
aspektow wiasnosci intelektualnej i jej zarzadzania, zwlaszcza w zakresie specyficznych kwestii zwigzanych z
wilasnoscig intelektualng w konteks$cie programéw badawczych UE.

Newsletter i Biuletyn: W ramach tej ustugi mozna $ledzi¢ najnowsze wiadomosci w temacie wiasnosci
intelektualnej i przeczyta¢ artykuty ekspertéw oraz studia przypadkoéw, subskrybujac biuletyn i newsletter.

Trening: W ramach European IPR Helpdesk zaprojektowano katalog szkolen sktadajacy sie z dziewieciu réznych
modutéw. Osoby zainteresowane zaplanowaniem sesji szkoleniowej proszone sg o mail na adres
training@iprhelpdesk.eu.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

European IPR Helpdesk to projekt finansowany ze $rodkéw programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badan naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji (Grant Agreement) nr
641474. Projekt jest zarzadzany przez Agencje Wykonawcza ds. Matych i Srednich Przedsiebiorstw (EASME) oraz
przy wsparciu Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. rynku wewnetrznego, przemystu,
przedsiebiorczosci i MSP. Pomimo tego, Ze niniejszy dokument zostat sporzadzony przy uzyciu wsparcia
finansowego Unii Europejskiej, jego zawarto$¢ nie powinna by¢ uwazana za oficjalne stanowisko EASME lub
Komisji Europejskiej.

Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani zadna z oséb reprezentujacych EASME lub Komisje Europejska, nie jest
odpowiedzialna za skutki wykorzystania zawartosci niniejszego dokumentu. Pomimo staran w celu zapewnienia
wysokiego poziomu ustug, European IPR Helpdesk nie gwarantuje poprawnosci ani kompletnosci zawartosci
niniejszej broszury informacyjnej. Cztonkowie konsorcjum European IPR Helpdesk nie sgq odpowiedzialni i nie
moga by¢ pociagnieci do odpowiedzialnosci za skutki uzytkowania zawartosci niniejszej broszury informacyjnej.
Wsparcie udzielone przez European IPR Helpdesk nie powinno by¢ uwazane za porade prawng ani doradztwo.

© Unia Europejska (2018)
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