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Domena jako znak towarowy

Krzysztof Was, 23 pazdziernik 2009

Domena stanowi element adresu internetowego, ktory identyfikuje komputer (host) podtaczony do Internetu.
W technicznym aspekcie domena jest fragmentem adresu DNS (ang. Domain Name System, system nazw
domenowych) wykorzystywanego do nazywania urzadzen w Internecie (Wikipedia,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_internetowa).

Kazdy adres internetowy sktada sie co najmniej z domeny

pierwszego i drugiego stopnia. Domeny pierwszego, REKLAMA
najwyzszego stopnia sg tworzone i zarzadzane przez

organizacie IANA (ang. Internet Assigned Numbers PDtrZEijESZ St]"[]ny
Authority, http://www.iana.org) oraz ICANN (ang. T7he . 3

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Infe l‘nEtOWE]?

Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerdw,
http://www.icann.org).

Nazwy domenowe w adresie internetowym oddzielone sg od H V™
siebie kropkami. Ich struktura jest hierarchiczna. Pierwszy = k —

poziom znajduje sie na koncu adresu. Kazdy kolejny - na
lewo od poprzedniego. I tak, domeng pierwszego,
najwyzszego, stopnia jest np.:.pl, .eu, .com, .info, .org,
.net, czy .edu. Natomiast domeng drugiego i dalszego

stopnia moze by¢ praktycznie kazde wyrazenie. Wyjatek WW.OlgI‘OLlp.pl

stanowig domeny drugiego poziomu bedace subdomenami

domen najwyzszego poziomu. Chodzi tu o ,koncowki” takie

. ) ) www.olgroup.pl

jak: .edu.pl, .com.pl, .info.pl, .org.pl (krajowe domeny

funkcjonalne) oraz .slask.pl, .warszawa.pl (krajowe domeny regionalne). Trzeci poziom to tzw. subdomena. Jest

nig wyrazenie znajdujace sie przed domeng drugiego stopnia, jezeli nie wystepuje krajowa domena funkcjonalna
badz regionalna.

O ile w zakresie brzmienia domeny pierwszego stopnia mozna jedynie dokona¢ wyboru sposrod wczesniej
utworzonych, to nazwe domeny nizszego poziomu da sie ksztattowac swobodnie. Zazwyczaj stanowi ona ciag
znakow uktadajacy sie w okreslone stowo, skrét, wyrazenie. Moze by¢ nig nazwa przedsiebiorcy (por. J. Barta,
R. Markiewicz, Internet a prawo, wyd. 1, Krakéw 1998, s. 262), przedsiebiorstwa, produktu, ustugi, jak rowniez
znak towarowy. Domene drugiego stopnia (w przypadku krajowych domen funkcjonalnych badz regionalnych —
domene trzeciego stopnia) nalezy zarejestrowa¢ w odpowiednim rejestrze za posrednictwem podmiotu
Swiadczacego ustugi rejestracji domen internetowych. Rejestracja ta odbywa sie na zasadzie ,kto pierwszy, ten
lepszy”, lecz pierwszy nie znaczy w tym wypadku lepszy w prawie (prior tempore potior iure). Zarejestrowanie
domeny o okreslonej nazwie z reguty nie daje zadnych uprawnien do postugiwania sie dang nazwa. Uprawnienie to
winno wynikac¢ z faktu postugiwania sie takg nazwa przy prowadzeniu dziatalnosci. W drugg strone jest podobnie,
bowiem aby zarejestrowa¢ domene internetowg nie trzeba wykazywac podstaw do postugiwania sie okreslonym
oznaczeniem, w szczegodlnosci chodzi o znak towarowy, firme (zob. K. Felchner, Domena internetowa w prawie
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polskim, Edukacja Prawnicza nr 03/2008, s.23-24). Taki stan rzeczy czesto prowadzi do naduzy¢ ze strony
nieuczciwych uzytkownikow Internetu, ktdrzy uprawiajg tzw. piractwo domenowe (wiecej: Ewa N. Wdjcik, Formy

naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych,
http://www.iprawo.net.pl/artykuly/formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych.
pdf).

Czy domena moze by¢ znakiem towarowym?

Znakiem towarowym, zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej
(tj.: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117, dalej: p.w.p.), moze by¢ kazde oznaczenie, ktdre da sie przedstawic
w sposob  graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odrdznienia towardw (lub ustug) jednego
przedsiebiorstwa od towardw (lub ustug) innego przedsiebiorstwa. Moze nim by¢ w szczegdlnosci wyraz, rysunek,
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia
lub inny sygnat dzwiekowy.

Ustawa expressis verbis wskazuje nam, Zze znakiem towarowym moze by¢ dowolny wyraz, a wiec takze taki, ktory
bedzie tozsamy z nazwg domenowa. Powyzsze wyliczenie ma jednak charakter przykladowy i za dozwolone nalezy
uznac zaliczenie do kategorii znakdw towarowych kazde oznaczenie stowne badz stowno-graficzne, takze jezeli jest
wynikiem kombinacji wyrazéw, pod warunkiem Ze bedzie posiadac tzw. zdolnos¢ odrézniajaca.

Tak wiec, za znak towarowy (ustugowy) moze zosta¢ uznana nie tylko nazwa domenowa (stopnia drugiego badz
dalszego), ale takze caty adres internetowy (zob. J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, s. 267). Swiadczy
o tym takze praktyka Urzedu Patentowego, ktéry udzielit prawa ochronnego 565 adresoéw internetowych w samej
tylko domenie krajowej ,,.pl” (stan na dzien 22.10.2009, http://www.uprp.pl).

Przestanki udzielenia prawa ochronnego

Wiadomym jest, ze prestiz i sita reklamowa danego znaku
towarowego (ustugowego) wzrasta wraz z jego rejestracjq
w Urzedzie Patentowym. Ponadto rejestracja znaku
towarowego o tresci domeny ,hamuje” inne podmioty przed
postugiwaniem sie dang domeng oraz daje okreslone
uprawnienia ochronne.

REKLAMA

prawo

Aby zarejestrowac znak towarowy (ustugowy) muszg byc
spetnione dwa warunki - pozytywny i negatywny. Otdz,
znak musi mie¢ wspomniang zdolno$¢ odrdzniajaca, ktdra
wyrdznia okreslone dobro chronione znakiem posréd

innych, oraz nie mogg wystepowac jakiekolwiek ustawowe
przeszkody rejestracyjne.

W mysl art. 129 p.w.p. nie majg dostatecznych dla
udzielenia prawa ochronnego znamion odrdzniajacych
oznaczenia, ktore sa:
1. niedystynktywne - nie nadajg sie do odrozniania
w obrocie towardw lub ustug;
2. opisowe - skfadajg sie wylacznie z elementow
mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania
w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia,
jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczenia, sposobu
wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci;
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3. tzw. wolne - weszty do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w utrwalonych praktykach
handlowych (J. OZegalska-Trybalska, WtasnoS¢ przemystowa [w:] Handel elektroniczny, prawne problemy,
J. Barta, R. Markiewicz (red.), Zakamycze 2005, s. 667).

Elementy te nalezy rozpatrywa¢ w odniesieniu do catosci nazwy (domeny, adresu internetowego), ktdra ma zostac
zarejestrowana jako znak towarowy, a nie do jej poszczegdlnych fragmentéw. Nie mozna bowiem odmodwié
udzielenia prawa ochronnego z tego powodu, Ze w nazwie znajdowac sie bedzie wyrazenie ,www” sugerujace, iz
chodzi o adres internetowy, ktdre rozpatrywane w sposob autonomiczny uznane zostanie za wyrazenie ogolne
i niedystynktywne.

Jezeli domena, czy tez caly adres internetowy, jest pozbawiona zdolnosci odrdzniajacej, prawo ochronne moze byc
udzielone, lecz po uzyskaniu tzw. wtdérnej zdolnosci odrdzniajacej. Polega to na tym, ze zdolnos¢ odrdzniajaca
moze nabyc¢ znak w rezultacie jego uzywania w przecietnych warunkach obrotu (zob. art. 130 p.w.p., J. OZegalska-
Trybalska, WtasnosS¢ przemystowa, s. 669).

Drugi warunek dopuszczalnosci udzielenia domenie prawa ochronnego na znak towarowy (ustugowy) to brak
wystepowania bezwzglednych i wzglednych przeszkdéd rejestracyjnych (J. OZegalska-Trybalska, Wiasnosc
przemystowa, s. 670). Katalog bezwzglednych przeszkdd zawiera art. 131 p.w.p. Wedtug przepisu art. 131 ust. 1
nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenia:

1. ktérych uzywanie narusza prawa osobiste lub majgtkowe osdb trzecich,

2. ktdre sg sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,

3. ktdre ze swojej istoty mogg wprowadzac odbiorcéw w btad, w szczegolnosci co do charakteru, wiasciwosci

lub pochodzenia geograficznego towaru.

Natomiast ust. 2. stanowi, ze nie udziela sie praw ochronnych m.in. na oznaczenia, ktdre zostaly zgtoszone w ztej
wierze celem uzyskania ochrony. Przyjmuje sie, ze zgloszenie w ziej wierze ma miejsce wdowczas, gdy zostaje
dokonane w sytuacji istnienia cudzego prawa (o czym wie zgtaszajacy badz nie wie z powodu niedotozenia
nalezytej starannosci), ktore przez rejestracje znaku moze zostac naruszone i gdy jednoczesnie zgtaszajacy czyni to
w celu innym niz zdobycie prawa ochronnego dla odrdzniania wiasnych towaréw badz ustug (J. OZegalska-
Trybalska, WtasnosS¢ przemystowa, s. 670 i n.). Przykladem ztozenia wniosku rejestracyjnego w ztej wierze moze
by¢ zgtoszenie adresu internetowego rozpoznawalnego i kojarzonego na rynku, lecz nie chronionego na gruncie
p.w.p., celem pdzniejszego odptatnego przeniesienia prawa ochronnego, zawarcia umowy licencyjnej na uzywanie
zarejestrowanego znaku lub uniemozliwienia konkurentowi swobodnego dziatania na rynku.

Do wzglednych przeszkdd rejestracyjnych zalicza sie m.in. sytuacje, kiedy znak jest identyczny lub podobny do
zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba ze zgtaszajacy jest uprawniony do uzywania tego oznaczenia
a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie mozliwosci uzywania zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych, jak réwniez znaku, ktory przed data, wedtug ktérej oznacza
sie pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego, byt powszechnie znany i uzywany jako znak towarowy dla
towaréw pochodzacych od innej osoby (art. 132 ust. 1 pkt 1 i 2 p.w.p.). Ponadto nie udziela sie prawa ochronnego
na znak towarowy (ustugowy):

1. identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgtoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie
zarejestrowany) z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla identycznych towaréw (lub
ustug);

2. identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego lub zgloszonego
w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne)
z wezesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towardw (ustug) identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktdre obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia
znaku ze znakiem wczesniejszym;
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3. identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgtoszonego
z wezesniejszym pierwszenstwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej
osoby dla jakichkolwiek towaréw (lub ustug), jezeli mogtoby to przynie$¢ zgtaszajacemu nienalezng korzyscé
lub by¢ szkodliwe dla odrdézniajacego charakteru badZz renomy znaku wczesniejszego. Przepis ten stosuje
sie odpowiednio do znaku powszechnie znanego (art. 132 ust. 2 p.w.p.).

Jezeli spetnione sg powyzsze warunki, tj. domena (lub adres internetowy) posiada zdolno$¢ odrdzniajaca i nie
zachodzg wzgledne badz bezwzgledne przeszkody, moze zosta¢ udzielone na nig prawo ochronne. Pierwszenstwo
jego uzyskania oznacza sig, co do zasady, wedtug daty zgtoszenia znaku towarowego (ustugowego) w Urzedzie
Patentowym (art. 123 p.w.p.).

Prawo ochronne

Wraz z rejestracjq domeny jako znaku towarowego (ustugowego) nabywa sie prawo jej do wylacznego uzywania
w sposob zawodowy lub zarobkowy na catym obszarze RP (zob. art. 153 p.w.p.). Prawo to jest zbywalne i podlega
dziedziczeniu. W $wietle art. 154 p.w.p. uzywanie znaku towarowego lub ustugowego moze polega¢ m.in. na:
1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu
i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu oferowania
i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub zwigzanych ze
$wiadczeniem ustug;
3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy.
Katalog ten jest katalogiem otwartym na co wskazuje zwrot ,w szczegdlnosci” zawarty w przepisie. Oznacza to, ze
uprawniony moze niemal w sposdb dowolny korzystac ze znaku.

Uprawnienie do wytacznego uzywania znaku, ktéry zostat zarejestrowany w Urzedzie Patentowym nie ma jednak
charakteru absolutnego. Posiadanie domeny bedacej zarejestrowanym znakiem towarowym (ustugowym) nie daje
prawa do zakazywania postugiwania sie przez inng osobe nazwg, pod ktorg prowadzi ona dziatalno$¢ gospodarczg,
jezeli nazwa ta nie jest uzywana w charakterze oznaczenia towaréw (lub ustug) bedacych przedmiotem tej
dziatalnosci i nie zachodzi mozliwo$¢ wprowadzenia odbiorcow w btad co do pochodzenia towardw (lub ustug),
w szczegdlnosci ze wzgledu na rdzny profil dziatalnosci lub lokalny zasieg uzywania tej nazwy, chyba ze taka osoba
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postugujac sie dang nazwg dziata w ztej wierze (art. 158 p.w.p.). Podobnie jest w odniesieniu do dziatalnosci
prowadzonych lokalnie, na niewielkim rozmiarze, bowiem tacy przedsiebiorcy mogq postugiwac sie
zarejestrowanym nastepnie jako znak towarowy (ustugowy) na rzecz innej osoby oznaczeniem w dotychczasowym
zakresie (zob. art. 160 p.w.p.). Jest to ustepstwo na rzecz drobnych przedsiebiorcow, ktérzy nie sg w stanie
gospodarczo zagrozi¢ uprawnionemu ze znaku.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od zgtoszenia znaku w Urzedzie Patentowym. Okres ten moze zostaé
przedtuzany na wniosek uprawnionego na kolejne okresy dziesiecioletnie.

Autor jest prawnikiem, absolwentem Wydziatu Prawa i Administracji ~ Wiecej publikacji na
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. www.iprawo.net.pl.
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