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I. Wprowadzenie

Wspoitczesnie Internet jest jednym z najwazniejszych, o ile nie centralnym, medium dziatan
przedsiebiorcy pozwalajgcym na komunikacje z klientami i kontrahentami. Dlatego wazne jest za-
gwarantowanie przedsiebiorcom bezpieczenstwa online, uniemozliwiajgc podszywanie sie przez
osoby trzecie. Taka przejrzystos$¢ i wiarygodnos¢ tresci internetowych korzystnie wptywa rowniez
na pozycje konsumentow, niezaleznie od tego, ktory etap podejmowania decyzji transakcyjne;j
ma miejsce online, poniewaz majg mozliwos¢ bardziej Swiadomego wyboru towaru lub ustugi.
Z powodu korzysci, jakie wynikajg dla przedsiebiorcow z posiadania odpowiedniej domeny, stajg
sie one celem atakdéw. Zagrozeniem dla rzetelnosci zawarto$ci stron internetowych jest piractwo
w sieci przejawiajgce sie réznego rodzaju naruszaniem praw przedsiebiorcow i wprowadzaniem
konsumentéw w btgd, co do tozsamosci wtasciciela domeny internetowe;.

Przyjete w 2019 roku rozporzgdzenie w sprawie wdrazania i funkcjonowania Domeny
Najwyzszego Poziomu .eu ma na celu m.in. zapewnienie skuteczniejszej ochrony przed narusza-
niem praw przedsiebiorcéw online przez wzmocniong kontrole rejestrowania domen internetowych.
Oceniajac trafno$¢ wprowadzonych zmian, warto siegng¢ do amerykanskiego systemu prawnego,
poniewaz skala problemu piractwa internetowego w Stanach Zjednoczonych odpowiada zakre-
sowi cyberprzestepczosci na rynku internetowym Unii Europejskiej. Niniejszy artykut przedstawia
zjawisko cybersquattingu i typosquattingu, czyli form piractwa internetowego, przez przeglad po-
stepowan prowadzonych w zwigzku z nimi w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Il. Piractwo internetowe — cybersquatting i typosquatting

Cybersquatting polega na rejestrowaniu nazwy domeny internetowej wczesniej niz podmiot,
dla ktérego taka domena rzeczywiscie miataby znaczenie gospodarcze. Wtasciciel domeny kon-
taktuje sie nastepnie z przedsiebiorca, ktory czerpatby korzysci gospodarcze z jej posiadania
i proponuje sprzedaz domeny (Curtin, 2010, s. 353-394). Spotyka sie réwniez praktyki korzystania
z roznych wersji tej samej domeny, np. zmieniajgc domene drugiego i trzeciego stopnia — ,..net”,
»-org” itd. (Tworkowska-Baraniuk, 2016, s. 178-187).

Podobnym naruszeniem jest typosquatting polegajacy na nazywaniu domeny w bardzo po-
dobny sposob do innej, juz istniejgcej. Typosquatterzy korzystajg z literowek popetnianych przez
uzytkownikoéw wyszukiwarek internetowych. Wystarczy zamieni¢ kolejno$¢ dwéch liter w nazwie,
aby zostac przekierowanym do niewtasciwej strony internetowej. Jesli obie strony zawierajg zbli-
zone tresci, np. prezentujg towary i ustugi przedsiebiorcow prowadzacych podobng dziatalnos¢
gospodarczg, konsument moze zosta¢ wprowadzony w btgd. W literaturze typosquatting trakto-
wany jest niekiedy jako kategoria cybersquattingu (Ross, 2000, s. 641).

Czesto, zanim naruszenie zostanie wykryte, cybersquatter dokonuje czynnosci prawnych na
rzecz osob trzecich. W styczniu 2020 r. Sad Najwyzszy w Singapurze (High Court of the Republic
of Singapore) wydat wyrok w sprawie z powédztwa 3 Corporate Services Pte Ltd (3 Corporate).
Powdd zawart umowe sprzedazy domeny internetowej ,,grab.co.id” z Grabtaxi Holdings Pte Ltd
(Grabtaxi). Pozwana spotka zobowigzata sie do zaptaty 250 000 dolaréw, jednak ostatecznie nie
dokonata ptatnosci. 3 Corporate zarzucito Grabtaxi niewykonanie postanowien umowy. Pozwana
twierdzita, ze umowa nie ma charakteru wigzgcego, poniewaz to nie 3 Corporate jest wtascicielem
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nazwy domeny, a akcjonariusz tej spétki. Ponadto Grabtaxi podniosto, ze powdd dziata w sprzecz-
nosci z porzadkiem publicznym, poniewaz on lub jego akcjonariusze sg wtascicielami takich
domen jak ,amyswinehouse.com.sg” i ,gooogle.com.sg”, ktére nie majg zwigzku z dziatalnoscig
prowadzong przez 3 Corporate. Sgd oddalit powddztwo, stwierdzajgc, ze strony nie byly zwigzane
wigzgcg umowg, poniewaz powod nie jest wiascicielem domeny ,grab.co.id”. Jednoczesnie Sad
wskazal, ze dziatania 3 Corporate spetniajg przestanki cybersquattingu, a celowa btedna pisownia
w nazwach domen ,amyswinehouse.com.sg” i ,gooogle.com.sg” wykazuje cechy typosquattingu’.

lll. Funkcje i budowa domen internetowych

Poczatki Internetu siegajg lat 60. XX wieku. Woéwczas wystepowat pod nazwg Wide Area
Networks (WAN), co mozna ttumaczy¢ jako sieci szerokoprzestrzenne (Pope, Warkentin, Mutchler
i Luo, 2012, s. 329-346). Przesytanie danych miedzy komputerami zapewniajg protokoty komu-
nikacji internetowej TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) odpowiedzialne
odpowiednio za zbieranie pakietow danych i wysytanie ich do wtasciwego miejsca docelowe-
go2. Adresy internetowe pozwalajgce komputerom podtgczy¢ sie do sieci sg niepowtarzalne.
Tworzg je indywidualne numery IP sktadajgce sie z ciggu liczb z zakresu od 0 do 255 od-
dzielonych kropkami, ktére identyfikujg najpierw sie¢ krajowa, nastepnie miejska, lokalng i fi-
nalnie konkretny komputer (Banach, 2006, s. 71-75). W ten sposéb mozliwe jest precyzyjne
przesyfanie danych.

W latach 80. diugie ciagi cyfr zostaty zastgpione systemem nazw domenowych (Domain
Name System), co znacznie usprawnito korzystanie z Internetu i utatwito pozycjonowanie (Pope,
Warkentin, Mutchler i Luo, 2012, s. 329-346). Budowa domeny internetowej nie jest przypadko-
wa. Sktada sie z kilku czesci oddzielonych kropkami, ktére liczy sie od prawej strony. W pierwsze;j
kolejnosci zwraca sie wiec uwage na domene pierwszego stopnia (Top Level Domain, TLD). Moze
to by¢ m.in.: domena krajowa (Country Code Top Level Domain, ccTLD) — ,.pl” — oraz domena
funkcjonalna (Generic Top Level Domain, gTLD) — ,.org”. TLD mozna przyporzgdkowac wiele
domen drugiego stopnia (Second Level Domain, SLD) (Waty, van Hoolan, Hengchen, Coeckelbergs
i De Wilde, 2016, s. 4), np. ikar.wz.uw.edu.pl, gdzie domena funkcjonalna drugiego stopnia ,edu”
oznacza, ze strona internetowa jest zwigzana z edukacjg. Poczgtkowo domeny pierwszego
stopnia miaty siedem rozszerzen: ,.com”, ,.edu”, ,.gov’, ,.int", ,.mil”, ,.net” oraz ,.org”. Wraz ze
wzrostem dostepu do Internetu, liczba domen rosta, az pojawita sie konieczno$¢ rozszerzenia
katalogu TLD i SLD. W$réd nowych dostepnych adresow internetowych mozna wymienicé: ,,.biz”,
».info”, ,.name”, ,.coop”, ,.museum” i ,.travel” (Waty, van Hoolan, Hengchen, Coeckelbergs i De
Wilde, 2016, s. 4).

Za rejestrowanie domen odpowiedzialne sg wyodrebnione instytucje. W Polsce Naukowa
i Akademicka Sie¢ Komputerowa (NASK) prowadzi rejestr domeny krajowej ,..pl” oraz domen
regionalnych i funkcjonalnych. Wedtug danych z Krajowego Rejestru Domen obecnie zarejestro-
wanych jest okoto 2,5 min domen z sufiksem ,,.pl™.

T Wyr. SN Republiki Singapuru z 22.01.2020 r. w sprawie SGHC 2017, 3 Corporate Services Pte Ltd v. Grabtaxi Holdings Pte Ltd; zob. https://www.
supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/-2020-sghc-17-(22-1-2020)-pdf.pdf.

2 https://www.britannica.com/technology/TCP-IP.
3 https://www.dns.pl/.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9) e www.ikar.wz.uw.edu.pl e DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.7



95

Anna Urbanek e  Ochrona przed piractwem internetowym w prawie UE i Anticybersquatting Consumer Protection Act

IV. Ochrona przed naruszeniami w UE i USA

Konsumenci czesto zaktadajg, ze znaki towarowe przedsiebiorstw, np. ,Disney”, sg adre-
sami internetowymi wiascicieli znakéw towarowych. Niestety wielu przedsiebiorcéw nie moze
z tego skorzystac¢ lub moze jedynie w sposdb ograniczony z powodu piractwa internetowego.
Stosowanie cybersquattingu i typosguattingu mozna zauwazy¢ na rynkach zaréwno UE, jak
i ogélnoswiatowym.

1. Prawo amerykanskie
1.1. Anticybersquatting Consumer Protection Act

Przed wej$ciem w zycie The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* w 1999 r.
w sprawach o stosowanie cybersquattingu stosowano zasade pierwszenstwa. Mimo zarejestrowa-
nia okreslonej domeny przez cybersquattera, sady orzekaty na korzy$¢ wczesniej uprawnionych
do rejestracji znakéw towarowych i przyznawaty im prawo do rejestracji identycznej lub podob-
nej nazwy jako domeny internetowej. Jednoczesnie, w zwigzku z tg praktyka, obawiano sie, co
w sytuacji, gdy ktos dokona jako pierwszy rejestracji domeny, ktora przypadkowo jest taka sama
lub zblizona do cudzego znaku towarowego (Fisher, 2001, s. 12-25). Remedium na powyzsze
problemy miato by¢ uchwalenie ACPA, zgodnie z ktérg, niedozwolone jest czerpanie w ztej wie-
rze korzysci ze znaku towarowego, w tym poprzez rejestrowanie, obrot lub korzystanie z nazwy
domeny bedacej identyczng lub mylgco podobng do znaku towarowego. Znak towarowy nie musi
przy tym by¢ powszechnie znany, a jedynie mie¢ charakter odrozniajgcy.

Udowodnienie dziatania w ziej wierze nastrecza niekiedy problemow, zwtaszcza gdy po-
tencjalny cybersquatter nie ztozyt przedsiebiorcy propozycji odkupienia domeny podobnej lub
identycznej z jego znakiem towarowym. ACPA zawiera otwarty katalog czynnikéw, ktére powinny
by¢ brane pod uwage w rozstrzyganiu wystepowania ztej wiary, m.in.: ewentualne wczesniejsze
uzywanie przez pozwanego nazwy domeny w dobrej wierze; oferty sprzedazy, cesji, przeniesienia
nazwy domeny na rzecz wiasciciela znaku lub osoby trzeciej; rejestracji lub posiadania innych
domen podobnych lub identycznych ze znakami towarowymi, do ktérych prawo majg inne pod-
mioty; podawanie wprowadzajgcych w btad, fatszywych informacji kontaktowych®. Co znamienne,
przedsiebiorca obligatoryjnie dokonuje oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia konsumentow
w bfad, niezaleznie od zgdania pozwu, nawet jesli zarzuca jedynie ostabianie znaku towarowego.
Ten wymdg znacznie ostabia pozycje przedsigbiorcy, poniewaz przy braku prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btagd, sgd moze stwierdzic, Ze rejestrujgcy nie dziatat w ztej wierze (Martin, 2000,
s. 595-610).

Cyberprzestepczosc¢ utrudnia niekiedy ustalenie jurysdykcji sadu. Przed uchwaleniem ACPA
czesto zdarzalo sig, ze rejestrujgcy nazwy domen podawali nieprawdziwe informacje dotyczace
ich tozsamosci i lokalizacji w celu ukrycia przed przysztymi pozwami o naruszenie cudzego znaku
towarowego (Fisher, 2001, s. 12—-25). W zwigzku z tym w tresci ustawy przewidziano wytoczenie
powddztwa in rem przeciwko nazwie domeny weditug wiasciwosci miejscowej sgdu, w ktérego

4 Anticybersquatting Consumer Protection Act, Pub. L. No. 106113, sekcja 3002(a)(d)(1)(A), 113 Stat. 1501-545 et seq. (1999).
5 ACPA sekcja (a)(d)(1)(B)(i).
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okregu znajduje sie siedziba organu odpowiedzialnego za rejestracje tej domeny®. Warunkiem
skutecznego wniesienia pozwu jest wykazanie nalezytej starannosci podczas proby zlokalizowania
wiasciciela domeny (Sadasivan, 2003, s. 237-257). Poza powddztwem in personam i powédz-
twem in rem w mysl przepiséw ACPA, przedsigbiorcy przystugujg takze wszelkie inne sposoby
dochodzenia roszczen cywilnoprawnych.

ACPA przewiduje szereg $srodkéw zaradczych w sytuacji stwierdzenia wystgpienia naruszenia
w ztej wierze w postaci przepadku, anulowania nazwy domeny lub przeniesienia praw na wias-
ciciela znaku towarowego’. Ustawa zapewnia dodatkowg ochrone przedsigbiorcom, poniewaz
w przeciwienstwie do innych przepiséw chronigcych wiascicieli znakéw towarowych nie wymaga
faktycznego uzywania w obrocie gospodarczym. Jednoczesnie ustawa ogranicza odpowiedzial-
nos¢ z tytutu naruszenia prawa do znaku towarowego przez rejestracje domeny. Osoby, ktore nie
sg podmiotami rejestrujgcymi nazwe domeny lub nie posiadajg na nig licencji, nie odpowiadajg
za naruszanie prawa do znaku towarowego®. Organy prowadzgce rejestry nie ponoszg odpowie-
dzialnosci za szkody poniesione w zwigzku z utrzymaniem nazwy domeny w toku postepowania
sgdowego, ale tylko w przypadku dziatania w dobrej wierze. Z kolei osoby umysinie wprowadzajgcy
w bfad twierdzeniem, ze nazwa domeny narusza lub rozwadnia cudzy znak towarowy, ponoszg
odpowiedzialnos¢ wobec rejestrujgcego (Fisher, 2001, s. 12-25).

1.2. Postepowania w zwigzku z naruszeniem ACPA

W sprawie Microsoft v. Fisher pozwanemu zarzucono naruszenie prawa do znaku towaro-
wego Microsoft przez zarejestrowanie domeny ,misrosoft.com” (Ross, 2000, s. 641).

Kolejna sprawa zwigzana z Microsoft Corporation dotyczy Kanadyjczyka, Mike’a Rowe
(Tworkowska-Baraniuk, 2016, s. 178-187), ktory w 2003 r. zarejestrowat domene MikeRowSoft.
com, reklamujgca jego ustugi tworzenia stron www. Microsoft zarzucit wiascicielowi domeny na-
ruszenie praw patentowych z uwagi na fonetyczne podobienstwo w nazwie strony internetowe;j.
Mimo ze Mike Rowe uzyt w nazwie domeny swojego imienia i nazwiska, a na podobienstwo
z Microsoft Corporation mozna byto zwrdci¢ uwage dopiero na poziomie dzwiekowym, sprawa
zakonczyta sie zawarciem ugody i przejeciem domeny®.

Niekiedy zagrozone zostaje dobre imie przedsiebiorcy z powodu zarejestrowania domeny
przez cybersquattera. W przypadku Habsco Inc., produkujgcej gry planszowe dla dzieci i uzy-
wajgcej znaku towarowego ,CANDY LAND”, doszto do ostabienia renomy znaku towarowego.
Pozwany zarejestrowat domene ,candyland.com” zawierajgca tresci erotyczne. W efekcie kon-
sumenci zostali wprowadzeni w btgd, co do zawartosci strony internetowej ,candyland”. Biorgc
pod uwage, ze powdd produkuje towary przeznaczone dla dzieci, skojarzenie z branzg erotyczng
mogto powaznie zaszkodzi¢ funkcjonowaniu jego przedsiebiorstwa. Sad w Waszyngtonie (United
States District Court, W.D. Washington) nakazat natychmiastowe usunigcie tresci zawartych na
spornej stronie internetowe;j i zaprzestanie uzywania znaku ,CANDY LAND"0.

ACPA, sekcja 3002(a)(2)(C).

ACPA sekcja (d)(1)(C).

ACPA sekcja (d)(1)(D).

https://www.eporady24.pl/orzecznictwo_sadowe_i_ugody w_sprawach_nazw_domen_internetowych,artykuly,17,106,697 .html.

10 Wyr. SO Stanéw Zjednoczonych dla Waszyngton DC z 9.02.1996 r. w sprawie C96—130WD, Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.
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2. Prawo Unii Europejskiej
2.1. Wdrazanie i funkcjonowanie Domeny Najwyzszego Poziomu ,,.eu”

Na podstawie rozporzgdzenia Komisji nr 874/2004 dostep do rejestracji domeny ,.eu” byt
podzielony na 3 fazy. W kazdej kolejnej rozszerzany byt krag podmiotow uprawnionych do reje-
stracji w domenie ,.eu”. Trzecia faza zapoczagtkowata otwartg rejestracje domen dla wszystkich,
zgodnie z zasadg ,kto pierwszy, ten lepszy”. Wciggu pierwszych czterech godzin od umozliwienia
rejestracji zanotowano 702 684 zgtoszenia (Banach, 2006, s. 71-75).

W ostatnim kwartale 2019 r. w EURId (European Registry for Internet Domains) zarejestro-
wano 161690 domen ,.eu”. Catkowita liczba rejestracji spadta z 3617 536 w trzecim kwartale do
3606 311 na koniec czwartego kwartatu. Jak wskazato EURid tendencja spadkowa spowodowana
jest niepewnoscig zwigzana z wystgpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej''. Na poczatku
lutego EURId poinformowato, ze w okresie przejsciowym — co najmniej do 31 grudnia 2020 — oby-
watele Wielkiej Brytanii i osoby tam zamieszkate nadal bedg mogli przechowywac i rejestrowac
nazwe domeny ,.eu” zgodnie ze specjalnym planem, ktory bedzie obowigzywat od konca okresu
przej$ciowego'2.

Domena pierwszego stopnia ,.eu” zostata wprowadzona rozporzgdzeniem 733/2002'3, ktore
okreslato zasady funkcjonowania rejestru TLD.eu. Z kolei rozporzgdzenie Komisji nr 874/2004
okresla reguty porzgdku publicznego dotyczgce wprowadzenia w zycie i funkcji TLD.eu oraz
zasady regulujgce rejestracje domeny. Od wejscia w zycie obu aktow stopniowo wzrasta liczba
domen rejestrowanych z sufiksem ,.eu”. W 2017 r. Komisja Europejska rozpoczeta przeprowa-
dzanie konsultacji publicznych w celu zbadania czy ochrona gwarantowana unijnej TLD nadal
jest skuteczna. Po przeprowadzeniu oceny, w 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjety roz-
porzgdzenie 2019/517 w sprawie wdrazania i funkcjonowania domeny ,.eu”'4.

Zgodnie z art. 3 rozporzgdzenia 2019/517 wniosek o rejestracje jednej lub kilku nazw domen
w ramach TLD.eu moze ztozy¢: obywatel Unii, niezaleznie od miejsca jego zamieszkania; osoba
fizyczna, ktéra nie jest obywatelem Unii, zamieszkata w panstwie czionkowskim; przedsiebior-
stwo, ktére ma siedzibe w Unii; organizacja, ktéra ma siedzibe w Unii, bez uszczerbku dla stoso-
wania prawa krajowego. Ponadto, zgodnie z rozporzgdzeniem 2019/517 nazwa domeny, ktora
jest identyczna z oznaczeniem lub tudzgco podobna do oznaczenia, do ktérego na mocy prawa
Unii lub prawa krajowego zostato ustanowione prawo i ktéra zostata zarejestrowana bez tytutu
prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznacze-
nia, powinna, co do zasady, zosta¢ wycofana, a w razie koniecznos$ci przekazana prawowitemu
posiadaczowi'®. Nazwe domeny nalezy wycofa¢ w kazdym przypadku, w ktérym stwierdzono, ze
zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze'®. Ponadto, zgodnie z rozporzgdzeniem
Komisja powotuje Grupe Doradczg Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu, ktéra bedzie dawac

domeny najwyzszego poziomu .eu od kwietnia 2017 do kwietnia 2019, COM(2020) 63 final.
2 https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/brexit-notice/.

13 Rozporzadzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.04.2002 r. w sprawie wprowadzania w zycie Domeny Najwyzszego
Poziomu.eu (Dz.Urz. UE L 113 z 30.04.2002 r., s. 1-5).

4 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 z 19.03.2019 r. w sprawie wdrazania i funkcjonowania Domeny Najwyzszego Poziomu
.eu, zmiany i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (Dz.Urz. UE L 91 2 29.03.2019, s. 25-35).

15 Motyw 19 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517.
16 Art. 4 ust. 4 lit. b) rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517.
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wskazéwki w kwestiach wykonania rozporzadzenia, zarzgdzania TLD.eu, monitorowania EURId
oraz dobrych praktyk w odniesieniu do przeciwdziatania z wszelkimi formami naduzy¢ podczas
rejestracji domeny ,.eu”"’.

Rozporzadzenie 2019/517 wejdzie w zycie w pazdzierniku 2022 r. Jego zakres moze budzi¢
obawy, poniewaz nie zostaty w nim zawarte znaczgce zmiany w stosunku do uchylanych rozpo-
rzgdzen 733/2002 oraz 874/2004.

2.2. Postgpowania w zwigzku z naruszaniem przepisow o domenie ,,.eu”

W 2006 roku miasto Zakopane wystgpito do EURiId o zarejestrowanie domeny
,Zakopane.eu”. Jednak nazwa zostata juz wykorzystana przez holenderskie przedsiebiorstwo
Depmarc posiadajgce nazwe handlowg Z&A&K&O&P&A&NS&E. Urzgd Miasta wnidst skarge od
decyzji EURIid do Centrum ADR dla domeny ,.eu” przy Czeskim Sgdzie Arbitrazowym, zarzucajgc
naruszenie art. 10 w zwigzku z art. 11 rozporzgdzenia Komisji nr 874/2004'. Sad stwierdzit, ze
nie znajduje zadnych powodow, innych niz cybersquatting, dla ktérych holenderskie przedsiebior-
stwo miatoby zarejestrowaé domene. Dokumenty przedstawione przez pozwanego nie wykazaty
publicznego stosowania przez niego nazwy handlowej Z&A&K&O&P&A&N&E, mimo rejestracji
w publicznym rejestrze. Ponadto Depmarc zarejestrowat w ten sposob 23 nazwy handlowe skta-
dajace sie z nazw znanych miast lub przedsiebiorstw. Na podstawie zgromadzonych dowodéw
sad uniewaznit decyzje EURId'®. Cho¢ w tej sprawie nie doszto do ztozenia oferty odkupienia
domeny, to jednak w dziatania Depmarc mozna uznac¢ za swiadome zarejestrowanie domeny
.Zakopane.eu” w ztej wierze.

Pod koniec 2019 r. Sad Polubowny wydat decyzje w sprawie domeny ,roccobarocco.eu”
na podstawie skargi wniesionej przez wioskiego projektanta Rocco Barocco. Skarzgcy zarzu-
cit, ze sporna domena jest mylgco podobna do jego wtasnej — ,roccobarocco.it”’, a osoba, ktéra
ja zarejestrowata nie miata zadnych podstaw do wybrania takiej nazwy. W tresci decyzji sad
wskazat, ze ,roccobaroco.eu” w petni zawiera znak towarowy ROCCOBAROCCO i poza dome-
ng pierwszego stopnia ,.eu” nazwy sg identyczne. Przy poréwnywaniu spornych domen TLD
musi zosta¢ pominiete, poniewaz jest wymogiem technicznym, obligatoryjnym. Ponadto sad
zgodzit sie ze skarzgcym, przyznajac, ze pozwany nie miat interesu w tym, aby wybraé¢ nazwe
,roccobarocco”, ktéra jest fantazyjna, sktada sie z imienia i nazwiska projektanta, powszechnie
znanego od ponad 50 lat. Tym samym jest wysokie prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
potencjalnych klientoéw i kontrahentéw marki. Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporzgdzenia Komisji
nr 874/20042° przestankg wycofania nazwy domeny identycznej albo mylgco podobnej jest,
obok zarejestrowania bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu, zta wiara po stronie reje-
strujgcego. Zdaniem Sgdu pozwany wiedziat o istnieniu znaku towarowego ROCCOBAROCCO
i znat wtoskg marke. Celowo zarejestrowat domene ,roccobarocco.eu”, aby czerpa¢ komercyjne
zyski z podobienstwa i wprowadzania w btgd oraz zaoferowat odsprzedanie domeny za kwote

17 Art. 14 ust. 1 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517.

8 Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 874/2004 z 28.04.2004 r. ustanawiajgce reguty porzadku publicznego dotyczgce wprowadzenia w zycie i funkcji
Domeny Najwyzszego Poziomu. eu oraz zasady regulujace rejestracje (Dz.Urz. UE L 162 z 30.04.2004 r., s. 40-50).

19 Dec. Sadu Arbitrazowego w Pradze z 25.11.2006 r. w sprawie 02970, Urzad Miasta Zakopane v. EURId; zob: https://eu.adr.eu/adr/decisions/deci-
sion.php?dispute_id=2970.

20 Art. 21 ust. 1 rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z 28.04.2004 r. ustanawiajgce reguty porzadku publicznego..., s. 40-50.
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7 000 euro. Na tej podstawie sad zdecydowat o przeniesieniu praw do domeny ,roccobarocco.eu” na
skarzgcego?'.

Podobna sprawa byta przedmiotem mediacji przed Centrum Arbitrazu i Mediacji przy WIPO
(WIPO Arbitration and Mediation Center) w 2015 roku. Skarzgcy Marks and Spencer Plc zarzucit
naruszenie prawa do znaku towarowego ,Marks and Spencer” przez zarejestrowanie domeny
.,marksandspencer.ir’. W tresci decyzji WIPO réwniez poruszyto kwestie podobienstwa miedzy
domenami, posiadania praw lub uzasadnionych intereséw w zarejestrowaniu domeny oraz ziej
wiary. Ostatecznie domena zostata przeniesiona na skarzgcego?®2.

V. WhioskKi

Przeglad postepowan toczgcych sie na obszarze Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
w zwigzku ze stosowaniem cybersquattingu i typosquattingu ujawnia skale zjawiska. Powszechne
stajg sie miedzynarodowe spory o nazewnictwo domen internetowych. Analizowane akty praw-
ne — Anticybersquatting Consumer Protection Act oraz rozporzadzenie 2019/517 r6znig sie pod
pewnymi wzgledami, jednak zapewniajg ochrone przedsiebiorcom i konsumentom w podobnym
zakresie.

ACPA przewiduje katalog czynnikow utatwiajgcych stwierdzenie wystepowania ztej wiary po
stronie rejestrujgcego. Jednak w rozporzgdzeniu 2019/517 prawodawca unijny nie zawart definiciji
ztej wiary.

Ujednolicenie mechanizméw ochrony przed cybersquattingiem —w tym w zakresie odpowie-
dzialnosci za dziatanie w ztej wierze — wzmocnitoby pozycje przedsiebiorcow na rynku interneto-
wym. Amerykanskie actiones in rem mogtoby mie¢ zastosowanie réwniez wobec domeny ,.eu”
oraz innych TLD. Pojawia sie jednak obawa, ze przeprowadzenie postepowania w przypadku, gdy
naruszyciel ma siedzibe lub adres zamieszkania w innym panstwie okazac sie trudne, zwtaszcza
moze ogranicza¢ udziat pozwanego w postepowaniu.

Wobec stale pojawiajgcych sie kolejnych przejawéw cybersquattingu nalezy postulowac
zwiekszenie kontroli podczas dokonywania rejestracji domeny, np. przez doktadne sprawdzenie
w badaniach wstepnych czy proponowana domena moze naruszac prawa innych podmiotow.
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