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Tomasz tukawski (dalej jako: Powdd) prowadzi dziatalno$é gospodarczg pod firmg ,Wydawnictwo Prasowe Adama
Jeziorskiego” z siedzibg w Radomiu, wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez Wéjta Gminy Stara
Btotnica pod numerem ewidencyjnym 807/2004. Powdéd dziata na polskim rynku wydawniczym od 19 lat. Obecnie posiada
on 6 lokalnych gazet publikujgcych réznego rodzaju ogtoszenia. Powdd jest zarejestrowany w Rejestrze Dziennikéw i
Czasopism Sadu Okregowego w Radomiu jako wydawca ogolnopolskiej gazety ukazujgcej sie trzy razy w tygodniu pod
tytutem ,OFERTA Warszawska Gazeta Bezptatnych Ogtoszen” oraz tygodnika ukazujgcego sie na terenie wojewddztwa
$lgskiego pod tytutem ,OFERTA Slaski Tygodnik Bezptatnych Ogtoszen”. Powodowi przystugujg prawa ochronne do
krajowych, stowno-graficznych znakéw towarowych WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPLATNYCH OGLOSZEN OFERTA (nr
prawa ochronnego: 122176); OFERTA Slaski Tygodnik BEZPLATNYCH Ogtoszen (nr prawa ochronnego: 201289) oraz
OFERTA (nr prawa ochronnego: 201291). Powdd dokonat rejestracji krajowej domeny internetowej oferta.pl.

Osoba fizyczna, tukasz Pawlak (dalej jako: Pozwany) prowadzi dziatalno$¢ pod nazwa ,techVenture” z siedziba w Bielsku-
Biatej, polegajacg na tworzeniu aplikacji internetowych w ramach ogdlnopolskich portali internetowych (m.in. estudent.pl,
MaxTrader.pl). Przedsiebiorstwo Pozwanego jest cztonkiem organizacji Inkubator Technologii przy Warszawskim Parku
Technologicznym. W dniu 14 listopada 2006 r. Powdd nabyt domene oferta.eu na podstawie umowy sprzedazy zawartej ze
spoétka prawa austriackiego Realtime.at Domain Services GmbH z siedzibg w Groedig (Austria) w ramach aukgji
internetowej. Pozwany utworzyt przekierowanie z adresu oferty.eu na adres kartki.pl, zawierajgcy informacje na temat
przygotowywanej witryny oferty.eu. Bezposrednio pod adresem oferty.eu Pozwany nie zamiescit zadnej tresci. Pozwany nie
jest w zaden sposdb zwigzany z przedsiebiorstwem Powoda, w szczegdlnosci nigdy nie byt on jego pracownikiem.

W dniu 8 kwietnia 2008 r. Powdd wnidst o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz na podstawie art. B11(b) Regulaminu
ADR. Pozwany, w odpowiedzi na pozew z dnia 13 maja 2008 r. zakwestionowat zgdania przedstawione w pozwie i wnidst o
oddalenie powédztwa.


https://eu.adr.eu/

Zgodnie z twierdzeniami Powoda zawartymi w Pozwie, jest on podmiotem uprawnionym do dokonania rejestracji Domeny
Najwyzszego Poziomu .eu w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit b Rozporzadzenie nr 733/2002 .

Powdd wskazuje, ze jego przedsiebiorstwo jest wydawcag gazet m. in. gazety ogtoszen pod tytutem ,OFERTA Warszawska
Gazeta Bezptatnych Ogtoszen” oraz tygodnika ogtoszen pod tytutem ,OFERTA Slgski Tygodnik Bezptatnych Ogtoszen”.

Powdd podnosi réwniez, ze przystugujg mu prawa ochronne na znak towarowy OFERTA (nr zgtoszenia: Z-312894, decyzja
UPRP o udzieleniu prawa ochronnego z dnia 28 stycznia 2008 r.) oraz prawa ochronne na znak towarowy WARSZAWSKI
TYGODNIK BEZPLATNYCH OGLOSZEN OFERTA (nr prawa ochronnego: R-122176). W opinii Powoda gtéwnym elementem
odrézniajagcym powyzszych znakéw jest stowo ,OFERTA”. Powdd nadmienia, ze wéréd dwunastu waznych praw ochronnych
w bazie Urzedu Patentowego RP, trzy dotyczg znakdw towarowych chronionych na jego rzecz.

Ponadto Powdéd wskazuje, ze jest wtascicielem domeny internetowej oferta.pl, ktérg nabyt w skutek odstgpienia prawa do
domeny przez A. Cytowicza prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg Gorzowskie Przedsiebiorstwo ,Aristo” z
siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim.

Wnoszac o przeniesienie spornej domeny oferta.pl na swoja rzecz, Powdd podnosi, ze zostata ona zarejestrowana na rzecz
pozwanego z naruszeniem art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia nr 874/2004 . Uzasadnia to twierdzeniem, ze nazwa spornej
domeny zawiera znak zarejestrowany na rzecz Powoda oraz jest identyczna z nazwg domeny, ktérej Powdd uzywa. Ponadto
Pozwany, w opinii Powoda, nie posiadat uzasadnionego interesu w rejestracji spornej domeny. Powdd wskazuje, ze
Pozwany, do daty wystgpienia przez Powoda z pow6dztwem, nie uzywat nazwy domeny, ani innej domeny o podobne;j
nazwie oraz ze Pozwany w ramach dotychczasowej dziatalnosci nie postugiwat sie oznaczeniem OFERTA, ani tez
oznaczeniem podobnym i nie jest pod nimi rozpoznawany w obrocie. Dodatkowo Powdd podnosi, ze sporna domena zostata
zarejestrowana i jest uzywana przez Pozwanego w ztej wierze. W opinii Powoda, Pozwany zmierza do blokowania adresu
internetowego, gdyz nie stworzyt pod zarejestrowang domeng zadnej strony internetowej. Powdd twierdzi, ze dla oceny ztej
wiary Pozwanego nie ma znaczenia fakt nabycia domeny oferta.eu w ramach aukgcji internetowej. Powod kwestionuje
réwniez podnoszony przez Pozwanego brak wiedzy o dokonanym przez Powoda zgtoszeniu znaku towarowego OFERTA.

Powdd podkresla rowniez, ze Pozwany nie przedstawit dowodow na okolicznos$¢ przygotowan do podjecia dziatalnosci w
ramach domeny oferta.eu oraz na okolicznos¢ powszechnego wykorzystania stowa ,0FERTA” w domenach internetowych.
Zdaniem Powoda, materiaty przedstawione przez Pozwanego nie mogg stanowi¢ dowodow jego twierdzen, jako ze
pozbawione sg wiarygodnosci.

Pozwany, wnoszac o oddalenie powddztwa, wskazuje, ze rejestracja domeny oferta.eu nie narusza art. 21 ust. 1
Rozporzadzenia nr 874/2004.

W opinii Pozwanego, o odrdzniajgcym charakterze znaku towarowego ,OFERTA" chronionego na rzecz Powoda nie
rozstrzyga warstwa stowna znaku, ale jego forma graficzna. Pozwany wskazuje, ze stowo ,OFERTA” jest w jezyku polskim
bardzo czesto uzywanym wyrazem, powszechnie wykorzystuje sie je do budowy domen internetowych, a ponadto stanowi
ono termin prawny zdefiniowany art. 61 § 1 polskiego k.c. Jego zdaniem, okolicznosci te uniemozliwiajg monopolizacje
stowa ,0FERTA" dla jakichkolwiek towaréw lub ustug.

Pozwany twierdzi, ze zarejestrowana przez niego domena internetowa nie stanowi odwzorowania znaku towarowego
Powoda, jako ze Powodowi przystugujg prawa ochronne na znak stowno-graficzny, nie posiada on jednak wytgcznosci
wzgledem stownej warstwy znaku. Podnosi on ponadto, ze brak jest bezposrednich skojarzen pomiedzy stowem ,OFERTA” a
dziatalnos$cig Powoda, a stowem tym postuguije sie wiele podmiotédw na rynku, w tym firmy prowadzgce dziatalnos¢
konkurencyjng wzgledem dziatalnosci Powoda. Pozwany podkresla, ze Powdd nie wystepowat z zadnymi roszczeniami
wzgledem innych podmiotéw uzywajgcych w obrocie stowa ,OFERTA".



Pozwanego twierdzi, ze Powdd nie przedstawit dowodoéw wykazujgcych ztg wiare Pozwanego. Jednoczesnie Pozwany
oswiadcza, ze prowadzi on dziatalno$¢ gospodarczg polegajgca na rozwijaniu projektéw internetowych i w jej ramach
rozwija projekt w ramach domeny oferta.eu. Pozwany wskazuje dziatania, ktérych podjat sie, celem przygotowania serwisu
internetowego pod adresem oferta.eu, w szczegdlnosci kampanie typu ,teaser”, zapytania dotyczgce wspotpracy,
opracowanie logo ,OFERTA.EU". Podkresla przy tym, ze dziatania te zostaty poprzedzone analizg rynku (obejmujaca analize
w zakresie istniejgcych praw wytgcznych), jedynym motywem nabycia domeny oferta.eu byty natomiast wzgledy
ekonomiczne zwigzane z osigganiem zysku. Pozwany twierdzi réwniez, ze w zwigzku z poczynionymi przygotowaniami
poniést znaczne koszty, m. in. nabyt domene oferta.eu na wolnym rynku, ptacac cene wyzszg niz optata rejestracyjna w
EURid. Brak zamieszczenia jakichkolwiek informacji bezposrednio pod adresem oferta.eu. Pozwany ttumaczy okolicznoscig,
ze prowadzona przez niego dziatalnos¢ wymaga dtugotrwatych prac przygotowawczych.

Na podstawie powyzszych okolicznosci, Pozwany stwierdza, ze posiadat on uzasadniony interes w rejestracji domeny
oferta.eu, a dokonujgc takiej rejestracji, dziatat w dobrej wierze. Jako dodatkowg przestanke dobrej wiary wskazuje on
okolicznos¢, ze w chwili rejestracji domeny w bazie Urzedu Patentowego RP nie byty dostepne informacje o dokonanym
przez Powoda zgtoszeniu znaku towarowego OFERTA. Pozwany uwaza réwniez, ze Powdd dokonat zgtoszenia powyzszego
znaku po otrzymaniu negatywnej decyzji EURiId w sprawie rejestracji domeny oferta.eu na rzecz Powoda w ramach tzw.
Sunrise Period i utrzymaniu jej wyrokiem Sadu Arbitrazowego oraz po rejestracji domeny oferta.eu na rzecz Pozwanego.

Zaréwno powdd, jak i pozwany posiadajg zdolnos¢ do rejestracji domen .eu w rozumieniu art. 4 Rozporzadzenia nr
874/2004 w zw. z art. 4 ust. 2 lit. b pkt i Rozporzadzenia nr 733/2002, tj. prowadzone przez nich przedsiebiorstwa posiadaja
statutowe siedziby na terytorium Wspolnoty.

Zgodnie z art. 21(1) Rozporzadzenia nr 874/2004 zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu w przypadku, gdy
nazwa ta jest identyczna albo do ztudzenia przypomina nazwe podlegajgcg prawu, ktére zostato uznane lub ustanowione na
mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspolnotowego oraz gdy spetniona jest przynajmniej jedna z nastepujacych
przestanek:

nazwa zostata zarejestrowana przez jej wtasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
nazwa zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze.

Pojecie uzasadnionego interesu zostato okreslone w art. 21(2) Rozporzadzenia nr 874/2002. Na gruncie tego przepisu
uzasadniony interes mozna wykazaé, gdy:

przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwigzywania sporéw (ADR), wtasciciel nazwy domeny uzywat danej
nazwy domeny lub nazwy odpowiadajgcej danej nazwie domeny w celu oferowania towaréw lub ustug, albo czynit w tym
celu przygotowania, ktére mozna udowodnié;

wtasciciel nazwy domeny bedacy przedsiebiorstwem, organizacjg lub osobg fizyczng byt powszechnie znany z danej nazwy
domeny, nawet w przypadku braku prawa uznanego albo ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspélnotowego;

wiasciciel nazwy domeny uzywa danej nazwy domeny w sposéb uzasadniony i niekomercyjny lub w sposéb uczciwy, bez
zamiaru wprowadzania konsumentéw w btad czy dziatania ze szkoda dla renomy danej nazwy, wzgledem ktérej prawo
zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspélnotowego.

Art. 21(3) Rozporzadzenia nr 874/2004 wymienia za$ przestanki pozwalajace zakwalifikowa¢ dane zachowanie jako
posiadajgce przymiot ztej wiary. Nalezg do nich sytuacje, w ktérych:

okolicznosci wskazuja, ze nazwa domeny zostata pierwotnie zarejestrowana lub nabyta w celu sprzedazy, wynajecia lub
innego przekazania danej nazwy domeny wtascicielowi nazwy wzgledem ktérej prawo zostato uznane lub ustanowione na



mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo podmiotowi publicznemu;

nazwa domeny zostata zarejestrowana w celu powstrzymania witasciciela takiej nazwy, wzgledem ktérej prawo zostato
uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspolnotowego, albo podmiotu publicznego, przed
odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadajgcej jej nazwie domeny, z zastrzezeniem, ze:

» forme takiego postepowania podmiotu rejestrujgcego mozna udowodnié; lub

» nazwa domeny nie byta uzywana w istotny sposob przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub

» w okolicznosciach, gdy w chwili wszczecia procedury ADR, wtasciciel nazwy domeny, wzgledem ktérej prawo zostato
uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspolnotowego, albo witasciciel nazwy podmiotu
publicznego zgtosit zamiar korzystania z nazwy w istotny sposdb, lecz w terminie szesciu miesiecy od daty wszczecia
procedury ADR nie zrealizowat go;

nazwa domeny zostata pierwotnie zarejestrowana w celu zaktécenia dziatalnosci zawodowej podmiotu konkurencyjnego;
lub

nazwa domeny byta w spos6b zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przyneta dla uzytkownikéw Internetu do
wejscia na strone internetowg wtasciciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci, przez
stworzenie prawdopodobienstwa pomytki z nazwg wzgledem ktérej prawo zostato uznane lub ustanowione na mocy
ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo z nazwg podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobienstwo
takiej pomytki moze wptywacé na zrédto, sponsorowanie, przynaleznos¢ lub skutkowac¢ aprobatg strony internetowej lub
adresu nazwy domeny, albo produktu czy ustug na stronie internetowej badz pod adresem nazwy domeny; lub

zarejestrowana nazwa domeny jest nazwg wtasng, w odniesieniu do ktérej nie mozna udowodni¢ powigzan miedzy
witascicielem nazwy domeny a zarejestrowang nazwg domeny.

Na podstawie zebranego materiatu dowodowego oraz faktéw znanych Zespotowi Orzekajgcemu z urzedu ustalono, iz
Powodowi przystugujg prawa wytgczne oparte na nastepujacych tytutach prawnych:

prawa do tytutéw prasowych chronione na podstawie art. 11 zd. drugie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z pézn. zm., dalej jako: prawo autorskie):

,OFERTA Warszawska Gazeta Bezptatnych Ogtoszen” — tytut gazety rozpowszechnianej na terenie catego kraju, ukazujacej
sie trzy razy w tygodniu, wedtug wpisu w Rejestrze Dziennikéw i Czasopism Sadu Okregowego w Radomiu, | Wydziatu
Cywilnego, z dnia 12 grudnia 2003 r. nr 6;

,OFERTA Slgska Tygodnik Bezptatnych Ogtoszen” — tytut tygodnika ukazujgcego sie na terenie wojewddztwa $lgskiego z
czestotliwoscia raz w tygodniu z mozliwoscig ukazywania sie dwa razy w tygodniu, wedtug wpisu w Rejestrze Dziennikéw i
Czasopism Sadu Okregowego w Radomiu, | Wydziatu Cywilnego, z dnia 9 lipca 2003 r. nr 3;

prawa ochronne na krajowe znaki towarowe na podstawie art. 153 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnosci
przemystowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, z p6zn. zm., dalej jako: p.w.p.):

stowno-graficzny znak towarowy WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPLATNYCH OGLOSZEN OFERTA (zgtoszony dnia 18
wrzesnia 1997 r. za numerem 178211, decyzja Urzedu Patentowego RP z dnia 6 lipca 2000 r. o udzieleniu prawa ochronnego
nr 122176);

stowno-graficzny znak towarowy OFERTA SLASKI TYGODNIK BEZPLATNYCH OGtLOSZEN (zgtoszony dnia 7 lipca 2006 r. za
numerem 312881, decyzja Urzedu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego nr 201289);

stowno-graficzny znak towarowy OFERTA (zgtoszony dnia 7 lipca 2006 r. za numerem 312894, decyzja Urzedu
Patentowego RP z dnia 28 stycznia 2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego nr 201291).



Ponadto Powdd jest wtascicielem domeny internetowej najwyzszego poziomu krajowego oferta.pl. Ani polskie
ustawodawstwo krajowe, ani bezposrednio skuteczne akty prawa wspolnotowego nie przewidujg praw wytgcznych
wynikajgcych z rejestracji domeny internetowej najwyzszego poziomu kodu krajowego .pl. Rejestracja domeny, jak wskazuje
doktryna, z prawnego punku widzenia stanowi umowe cywilnoprawng. Wszelkie wynikajgce z niej prawa majg zatem
charakter praw wzglednych, skutecznych wytacznie inter partes (pomiedzy stronami). Zawarcie tego typu umowy nie
powoduje natomiast powstania zadnych praw bezwzglednych, skutecznych erga omnes (wobec wszystkich). Nalezy zatem
uznac, ze rejestracja domeny najwyzszego poziomu krajowego (poza domeng .eu) nie stanowi prawa, ktére zostato uznane
lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspélnotowego w rozumieniu art. 21(1) Rozporzadzenia nr
874/2004. Tym samym identycznos$¢ spornej domeny z domeng, ktdrej wtascicielem jest Powdd pozostaje bez wptywu na
rozstrzygniecie sprawy.

Rozwazajgc pierwszg z przestanek wymienionych w art. 21(1) Rozporzadzenia nr 874/2004, nalezy uwzgledni¢ znaczenie
oraz charakter stowa OFERTA. Zgodnie z definicjg Stownika Jezyka Polskiego PWN, OFERTA ma dwojakie znaczenie.
Oznacza ona z jednej strony ,formalng propozycje zawarcia umowy, dokonania transakcji”, z drugiej za$ sam przedmiot
takiej propozycji, a wiec ,towary i ustugi proponowane klientom”. Ponadto, stowo OFERTA, jak stusznie zauwaza Pozwany,
jest terminem prawnym zdefiniowanym w art. 66 § 1 k.c. jako oswiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy,
okreslajace jej istotne postanowienia. Zaréwno powszechne, jak i prawnicze znaczenie stowa OFERTA dotyczy transakcji
zawieranych w ramach obrotu gospodarczego (w szczegdlnosci ich pierwszego etapu). Co wiecej, zgodnie z drugim
znaczeniem stownikowym, stowo OFERTA stanowi generalne, zbiorcze okreslenie przedmiotu transakcji rynkowych, a wiec
towaroéw i ustug, niezaleznie od ich rodzaju. Praktyczng konsekwencjg znaczenia tego stowa jest fakt jego powszechnego
uzywania przez uczestnikéw obrotu w ramach czynnosci gospodarczych. Znaczenie stowa OFERTA wyklucza zatem
mozliwos$¢ powstania skojarzen pomiedzy tym stowem a jakimkolwiek towarem lub jakgkolwiek ustugg, badz tez
jakimkolwiek przedsiebiorcg oferujgcym towary lub ustugi, w szczegolnosci skojarzen, ktére uzyskiwatyby ochrone prawna.
Stowo OFERTA stosowane w swoim powszechnym znaczeniu jest zatem catkowicie pozbawione cechy oryginalnosci. Nie
nadaje sie ono ponadto do odrézniania towaréw lub ustug oraz w zaden sposéb nie wskazuje ich pochodzenia od
konkretnego przedsiebiorcy.

Majagc na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze zadne z praw przystugujgcych Powodowi nie przyznaje mu wytgcznosci
wzgledem oznaczenia ,OFERTA” w formie stownej. Przedmiotem ochrony w przypadku tytutéw prasowych moze by¢
wytgcznie utwor w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, a wiec ustalony w jakiejkolwiek postaci przejaw dziatalnosci
tworczej o indywidualnym charakterze. Z uwagi na powszechnos¢ stowa OFERTA w ramach transakcji handlowych, uzycie
go w tytule gazety (w szczegdlnosci gazety zawierajgcej ogtoszenia o checi zawarcia transakcji, czyli wtasnie oferty) jest
catkowicie pozbawione cechy oryginalnosci oraz indywidualnego charakteru. Prawa autorskie Powoda moga zatem
dotyczy¢ wskazanych wyzej tytutow w catosci. Tylko w takiej postaci, jako oryginalne zestawienie stéw, mogg one bowiem
stanowic¢ utwory. Stowo OFERTA samodzielnie nie spetnia natomiast przestanek definicyjnych z art. 1 ust. 1 prawa
autorskiego, a w konsekwencji nie podlega ochronie.

Wykazane przez Powoda prawa ochronne na znaki towarowe réwniez nie przyznajg mu wytgcznosci wzgledem oznaczenia
OFERTA w formie stownej. W pierwszej kolejnosci nalezy wskazaé, ze Powdd jest wtascicielem praw ochronnych na znaki
towarowe w formie stowno-graficznej. Ochrona tego typu znakéw dotyczy postaci graficznej znaku przedstawionej w
zgtoszeniu. Nie rozcigga sie ona automatycznie na znak w postaci stowne;.

Ponadto nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt T w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym nie moze by¢
oznaczenie, ktére nie nadaje sie do odrézniania towaréw jednego przedsiebiorcy od towaréw innego przedsiebiorcy. Stowo
OFERTA jako nazwa pierwszego etapu zawierania transakcji rynkowych albo zbiorcze okreslenie przedmiotu transakcji nie
nadaje sie do identyfikowania jakichkolwiek towaréw lub ustug z konkretnym przedsiebiorcg. W konsekwencji, wbrew
twierdzeniom Powoda, jest ono catkowicie pozbawione mocy odrézniajacej, niezaleznie od charakteru towaréw lub ustug, i
nie moze by¢ znakiem towarowym.

W tej sytuacji prawa ochronne Powoda, w szczegdlnosci prawo ochronne na znak towarowy OFERTA (nr prawa ochronnego:
201291), nalezy rozumie¢ jako obejmujgce wytgcznie odrézniajgcy graficzng postaé znaku towarowego. Na jego podstawie
Powdd moze zatem zakaza¢ uzywania w obrocie (w ramach chronionych towaréw lub ustug) oznaczen odwzorowujacych



graficzng warstwe znaku OFERTA, tj. prezentacje stowa OFERTA w postaci zéttego napisu wersalikami, na biatym tle z
grubym podkresleniem w kolorze czarnym. Powdd nie jest natomiast uprawniony do zakazania uzywania w obrocie samego
stowa OFERTA.

Domeny internetowe, z uwagi na techniczne warunki ich uzywania, moga istnie¢ wytgcznie w formie stowne;.
Zarejestrowana na rzecz Pozwanego domena oferta.eu sktada sie z takiego samego stowa, jak jeden ze znakéw
towarowych Powoda. Jednakze jako ze domena internetowa oferta.eu nie ma zadnych cech graficznych, identycznos¢
zachodzi tylko w warstwie, w ktérej Powodowi nie przystuguje wytgcznosé. Pozwany, dokonujgc rejestracji domeny oraz
umieszczajac pod nig jakiekolwiek tresci, uzywa stowa OFERTA w sposéb catkowicie dozwolony, poza sferg praw
wytgcznych Powoda. Twierdzenia Powoda, ze domena oferta.eu zawiera jego znak towarowy sg zatem btedne i nie znajduja
uzasadnienia w przystugujgcych mu prawach ochronnych.

W konkluzji nalezy stwierdzi¢, ze Powodowi nie przystugujg zadne bezwzgledne prawa wytgczne do nazwy OFERTA,
zarejestrowanej przez Pozwanego jako domena najwyzszego poziomu krajowego .eu. Powéd nie wykazat réwniez, ze
przystuguja mu bezwzgledne prawa wytgczne do jakiejkolwiek nazwy, ktéra do ztudzenia przypomina nazwe domeny
zarejestrowang przez Pozwanego. W konsekwenciji, nie zostata spetniona pierwsza z przestanek rejestracji spekulacyjnej lub
stanowigcej naduzycie, wymienionych w art. 21(1) Rozporzadzenia nr 874/2004. Jednoczesnie, na podstawie powyzszego
przepisu, uniewaznienie rejestracji moze nastgpic¢ wytgcznie, jesli spetnione sg kumulatywnie dwie z wymienionych w nim
przestanek, przy czym przestanka pierwsza ma charakter obligatoryjny i nie moze by¢ zastgpiona zadng inng przestanka.
Stwierdzenie jej braku powoduje zatem koniecznos$¢ oddalenia powddztwa jako bezzasadnego.

W tej sytuacji nie zachodzi potrzeba rozstrzygania co do uzasadnionego interesu oraz dobrej wiary Pozwanego. Argumenty
wskazywane przez Strony w tych kwestiach nie mogag mieé zadnego wptywu na tres¢ orzeczenia co do meritum. Zostang
one jednak pokrétce oméwione w celu zachowania systematyki.

Co do przedstawionych materiatow dowodowych, Zesp6t Orzekajacy stwierdzit co nastepuje. Zgodnie z zasadg rozktadu
ciezaru dowodowego w procesie, inicjatywa dowodowa spoczywa na stronie, ktéra z danego faktu wywodzi skutki prawne. Z
brzmienia art. 21 Rozporzadzenia nr 874/2004 wynika, ze udowodnienie, iz rejestracja domeny zostata dokonana w ztej
wierze nalezy do podmiotu, ktéry domaga sie uniewaznienia rejestracji, a wiec do Powoda, natomiast w przypadku
przestanki uzasadnionego interesu ciezar ten zostat przeniesiony na Pozwanego. W konsekwenciji strona obarczona
ciezarem dowodowym ponosi réwniez wszelkie negatywne konsekwencje zwigzane z brakiem udowodnienia danej
okolicznosci faktyczne;.

W kwestii uzasadnionego interesu, Pozwany usitowat wykazac¢, ze zgodnie z art. 21(1)(a) in fine Rozporzadzenia nr
874/2004 poczynit przygotowania w celu uzywania domeny. Ztozyt on obszerne oswiadczenia dotyczgce zamiaru uzywania
domeny oferta.eu, prowadzonych w tym wzgledzie przygotowan (w tym nawigzania wspotpracy) oraz poniesionych kosztow.
Stosownie do wskazanego przepisu tego typu oswiadczenia moga by¢ wigzace tylko, jesli zostang odpowiednio
udowodnione. Natomiast Pozwany nie popart swoich oswiadczen wystarczajgcym materiatem dowodowym. Zespot
Orzekajacy nie uznat dowodoéw w postaci zrzutow ze strony internetowej ekartki.pl, napisu OFERTA.EU w bardzo prostej
postaci graficznej oraz listu e-mail wystanego na adres firmy ARBOmedia Partner za dowodzgce poczynionych przez
Pozwanego przygotowan. Zgodnie z opinig Powoda, dla oceny uzasadnionego interesu Pozwanego bez znaczenia pozostaje
fakt, ze Pozwany nabyt domene oferta.eu na podstawie umowy sprzedazy zawartej w ramach aukcji internetowej.

Nalezy ponadto zgodzi¢ sie z twierdzeniem Powoda, ze Pozwany nie wykazat posiadania uzasadnionego interesu w
rejestracji domeny oferta.eu ze wzgledu na fakt wczesniejszego postugiwania sie w handlu oznaczeniem identycznym lub
podobnym oznaczeniem.

Nieudowodnienie przez Pozwanego uzasadnionego interesu wzgledem domeny oferta.eu nie zmienia decyzji Zespotu
Orzekajgcego co do meritum. Domena oferta.eu, jako tzw. domena rodzajowa, sktada sie z nazwy, ktérej nie da sie
zawtaszczy¢. Rejestracja tego typu domen poddana jest regule ,kto pierwszy, ten lepszy”. Tym samym, brak jest podstaw, by
przyzna¢ danemu podmiotowi lepsze pierwszenstwo wobec tego typu domen niz innym podmiotom. W konsekwencji nalezy
stwierdzi¢, ze kazdy podmiot ma jednakowy, uzasadniony interes w rejestracji rodzajowej domeny internetowej.



W kwestii wiary Pozwanego, Powdd ograniczyt sie do zacytowania przepiséw art. 21(3) Rozporzadzenia nr 874/2004 oraz
podania pewnych ogdlnych twierdzen w ich kontekscie. Nie przedstawit jednak wystarczajgcych dowoddw na poparcie
swoich argumentéw. Enumeratywny charakter art. 21(3) Rozporzgdzenia nr 874/2004 nie pozwala przyja¢, ze wypetnienie
znamion jednej z okreslonych w nich sytuacji automatycznie skutkuje mozliwoscig przypisania Pozwanemu ztej wiary.
Powotanie tych przepiséw przez Powoda nie jest zatem rownoznaczne z przedstawieniem konkretnych dowodéw. W opinii
Zespotu Orzekajgcego Powdd nie wykazat, ze dziatanie Pozwanego zwigzane z rejestracjg i uzywaniem domeny oferta.eu
jest znamienne ztg wiara.

Zespot Orzekajacy nie dat jednak wiary stwierdzeniu Pozwanego, ze nie mogt on wiedzieé, ze Powdd wystapi do Urzedu
Patentowego RP o przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy OFERTA, jako ze w momencie rejestracji domeny
informacja o zgtoszeniu nie byta dostepna w Urzedzie Patentowym RP. Zgodnie z przedstawiong przez Pozwanego
informacjg, nabyt on domene internetowg oferta.eu na podstawie umowy sprzedazy w dniu 14 listopada 2006 r. Publikacja
zgtoszenia znaku towarowego OFERTA w Biuletynie Urzedu Patentowego RP nastgpita natomiast w dniu 16 pazdziernika
2006 r. Pozwany mégt zatem wiedzie¢ o dokonanym zgtoszeniu. Kwestia ta pozostaje jednak bez znaczenia dla
rozstrzygniecia, jako ze wskazane zgtoszenie dotyczyto znaku stowno-graficznego.

Nie zostata spetniona przestanka identycznosci albo tudzgcego podobienstwa pomiedzy domeng a nazwg podlegajaca
prawu Powoda, ktdre zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego lub wspolnotowego, okreslona w
art. 21(1) Rozporzadzenia 874/2004 jako obligatoryjna w celu uznania rejestracja domeny oferta.eu za rejestracje
posiadajgcg charakter spekulacyjny i stanowigcg naduzycie. Tym samym roszczenie o uniewaznienie rejestracji domeny
oferta.eu na rzecz Pozwanego oraz przeniesienie jej na rzecz Powoda podlega oddaleniu.

Z powyzszych przyczyn Zespot Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podijat decyzje o

odrzuceniu Srodka naprawczego

PANELISTS
Name Mariusz Kondrat
2008-06-15
Summary

The Complainant, a physical person, Tomasz tukawski is trading as “Wydawnictwo Prasowe Adama Jezierskiego”. He is a
Polish registered editor of six local gazettes; inter alia ,OFERTA Warszawska Gazeta Bezptatnych Ogtoszen” and ,OFERTA
Slagski Tygodnik Bezptatnych Ogtoszen”. He holds following Polish trade marks: the figurative trade mark WARSZAWSKI
TYGODNIK BEZPLATNYCH OGLOSZEN OFERTA, the figurative trade mark OFETA SLASKI TYGODNIK BEZPLATNYCH
OGLOSZEN and the figurative trade mark OFERTA. He also owns the domain name oferta.pl.

The Complainant requested a transfer of the domain name oferta.eu. He argues that the registration in favour of the
Respondent should be regarded as speculative and abusive under art. 21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The
Complainant claims the domain name under dispute is identical with the sign OFERTA. In the opinion of the Complainant, the
Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name, as the Respondent is not commonly known
by domain name or a similar name. Furthermore, the Complainant claims that the domain name was registered and is used
by the Respondent in bad faith, as the Respondent never used the domain name to offer goods and services before the
proceedings.

The Respondent, a physical person, tukasz Pawlak, trading as ,techVenture” designs and develops websites which provide



various services countrywide. He bought the domain name oferta.eu on an internet auction and linked it to a different
domain name ekartki.pl.

The Respondent does not agree with the Complainant’s request. He argues that the registration was made in good faith.
Moreover, the Respondent declares that he had made demonstrable preparation to use the domain name under dispute in
connection with offering services. Hence, in the Respondent’s opinion, he had legitimate interest in registering the domain
name. Furthermore, the Respondent underlines that the word OFERTA (OFFER in English) is a generic name, commonly used
in trade and a legal term defined in Polish Civil Code.

Basing on these fact, the Panel decided that the registration by the Respondent of the domain name oferta.eu shall not be
regarded as speculative and abusive. Firstly, Polish law does not provide for any absolute, exclusive rights in respect of
domain names .pl, as the registration of a domain name is governed by a civil contract. Secondly, the domain name under
dispute is a generic name. Hence, it is neither protected within the gazettes’ titles by copyright, nor can be registered as a
trade mark. The protection of the Complainant’s trade mark is therefore limited to its graphical presentation and does not
cover the word OFERTA itself.

For the foregoing reasons, in accordance with art. 21 of Regulation no. 874/2004 the registration of the domain name
oferta.eu shall be declared valid. The lack of infringement of any earlier rights of the Complainant and taking into account a
generic character of a term OFERTA (Eng: OFFER) the Panel decided that the domain name oferta.eu shall not be
transferred.



