POZN. V textu je namisto sporného doménového jména uzivano **#**#*** c7

Zalobce, znama spole¢nost v odvétvi on-line aukci a on-line nakupovani, se Zalobou
domahal, aby se zalovany zdrzel uzivani doménového jména shodného s ochrannou
znamkou zalobce, aby toto doménové jméno pievedl na zalobce a poskytl mu piiméfené
zadostiu¢inéni. Dle tvrzeni Zalobce nezaregistroval Zalovany doménové jméno v dobré
vife a védel anebo musel védét pred registraci doménového jména, Ze toto obsahuje
oznaéeni strany Zalujici. Zalovany dale nemél zadna prava ani pravem chranéné zajmy
ve vztahu ke spornému doménovému jménu, ani neziskal od Zalobce souhlas k uzivani
pfedmétného oznaceni, ani nebyl se zalobcem nijak spojen. Doménové jméno bylo
navic dle Zzalobce dlouhodobé neaktivni. Dle Zalobce si zalovany zaregistroval
doménové jméno se spekulativnimi cili, za ucelem ziskani budouciho prospéchu,
pfi¢emz jeho umyslem mélo byt poskozeni zalobce tak, Ze tento by byl pfipraven o
moznost si doménové jméno shodné se svym chranénym oznacenim zaregistrovat
(nekalé soutéz zabranovaci).

Rozhodc¢i sendt k tomu uvedl:

Rozhod¢i senat v prvé fadé uvadi, Zze pifi posuzovani shodnosti ¢i podobnosti
doménového jména s ochrannou zndmkou strany zalujici neptihlizel k oznaceni domény
nejvyssi  arovné ,,.cz“, kterd je povinnou soucdsti vSech doménovych jmen

registrovanych v narodni doméné CZ (ccTLD .cz) a nema tudiz rozliSujici zptsobilost.

a) Tvrzené poruseni prav strany zalujici k ochranné znamce

Rozhod¢i sendt dospél k zaveéru, ze doménové jméno ******* cz je identické
s ochrannou znamkou strany zalujici. Doménové jméno je tvofeno z domény prvni
(cz) a druhé (*¥******) {jrovné¢ a pfi pominuti domény prvni Grovné (cz) tak
doménové jméno obsahuje beze zbytku oznaceni , *******< které je celé (a jako
jediny prvek) obsazeno v uvedené ochranné znamce. Velikost pismen je piitom
nerozhodnd, nebot’ dvé doménova jména stejného znéni, kdy jedno by se psalo
malymi a druhé velkymi pismeny, by vedle sebe nemohla existovat (registrace
jednoho z nich bréni registraci druhého).

Rozhod¢i senat se dale zabyval otdzkou, zda jiz prostou registraci doménového
jména, aniz by takové doménové jméno bylo aktivni, dochazi k jeho uzivani a tedy
k uzivani chranéného oznaCeni strany zalujici. Registrace doménového jména
ptedstavuje ukon, pii kterém se v databazi vedené spravcem piislusné domény
nejvyssi arovné (zde sdruzeni CZ.NIC, z.s.p.0.) zaznamena existence ur¢ité domény
(,, ke - ktera nasledné vytvoii doménoveé jméno (,,***#x*Ex% c7¢)  Bez
ohledu na to, Ze takto doménové jméno neni funk¢ni, znamena jeho registrace, ze jiz
nelze zaregistrovat identicky znéjici doménové jméno a registrace tak brani dalSim
registracim. Jiz samotna skute¢nost, ze doménové jméno neni funkcni, pak muze
ptedstavovat pro dotéenou stranu Ujmu, kdyZ o ni mlze ve vetejnosti hledajici
prostiednictvim doménového jména informace vzniknout klamna ptedstava, ze
dotCend strana ukoncCila C¢innost nebo neni schopna se postarat o funkc¢nost
doménového jména. Rozhod¢i sendt proto dospél k zavéru, Ze jiz samotnou
registraci dochazi k uziti oznaceni, které je v doménovém jméné obsazeno, nebot’ jiz
touto skuteCnosti (uzitim) je zabranovano jinym osobam, a to 1 tém, kterym
k danému oznaceni svéd¢i néjaké pravo, aby doménové jméno zaregistrovaly.



b)

Odhlédnout nelze ani od skuteCnosti, ze pro bézného uzivatele nemusi byt snadné
odlisit doménové jméno, které vibec neni ,,funkéni®, tj. doménové jméno, které
nema pfifazeny zadné jmenné servery jako nutnou podminku pro pouZzivani
jakychkoliv sluzeb spojenych s doménovymi jmény, a doménové jméno, u kterého
neni funkéni pouze ,,nejviditelnéjsi sluzba spojena s doménovymi jmény, a to www
prezentace, zatimco ostatni sluzby (kupftikladu e-mail) fungovat bez probléml
mohou.

Pfitom je nerozhodné, Ze doménové jméno bylo dfive zaregistrovano osobou
odliSnou od strany zalované. Strana Zalovana tim, Ze od puvodniho drzitele
doménového jména toto doménové jméno ziskala (stala se jeho drzitelem), zacala
doménové jméno uzivat a timto uzivanim zacala zasahovat do prév strany zalujici,
resp. pokracovala v téchto zasazich, ve kterych zapocal jiz plvodni drzitel
doménového jména.

Z faktu, zZe si strana zalujici doménové jméno ******* c7 nezaregistrovala dfive,
nelze dovozovat, Ze se vzdala svych prav na oznaeni. Je vysostnym pravem
kazdého, aby ponechal doménové jméno, které obsahuje prvek, ktery je dle jeho
nazoru chranén nckterym zprav, ktera dotyénému pftislusi (tj. napf. pravy
z ochrannych znamek, obchodni firmy apod.), nezaregistrované a spokojil se s tim,
ze doménové jméno nikdo neuziva, pfiCemz tato nefinnost sama o sobé nemuze
znamenat, Ze jeho prava, pokud jde o takovd doménova jména, zanikaji. Z tohoto
diivodu proto takovy subjekt muize uplatnit svd prava v piipadé, Ze piislusné
doménové jméno zaregistruje tfeti osoba, o niZ se dotéeny subjekt domniva, ze
k doménovému jménu nema prava, ktera by obstala vedle prav dotceného subjektu.

V rozhod¢im fizeni nebylo prokdzéno, ze by stran¢ zalované svédCilo jakékoliv
pravo, které by bylo starSi nez ochrannd zndmka strany Zalujici a které by zakladalo
pravo strany zalované registrovat doménové jméno uvedené oznaceni obsahujici.

Rozhod¢i senat tak konstatuje, Ze strana Zalovana udrZovanim registrace
doménového jména , ******* c7¢ zcela nepochybné zasahuje do prav strany
Zalujici k ochranné znamce.

Tvrzené nekalosoutézni jedndni strany zalované

Ucastnikem hospodaiské soutéZe a tedy osobou, kterda se mize dopustit
nekalosoutézniho jednéani, jsou fyzické 1 pravnické osoby, které se uCastni
hospodaiské soutéze, i kdyz nejsou podnikateli. Soutézni vztah je pfitom tieba
interpretovat s prihlédnutim k pojmu soutézitel velmi Siroce, nebot’ v soutéznim
vztahu jsou nejen piimi soutézitelé, poskytujici totoznd plnéni, ale i vSechny ostatni
subjekty, vcetné nepodnikateld, které pusobi v podobnych, navazujicich nebo
navzajem substituovatelnych oborech nebo hospodaiskych ¢innostech. Jako ptimi
soutézitelé vystupuji viici sob¢ navzdjem i ti, ktefi plisobi v oboru vyroby ¢i sluzeb
vzajemné zaménitelnych. Soutéziteli jsou tudiz vSichni, mezi nimiz na zakladé¢
objektivni povahy jejich vyrobkli nebo sluzeb, dojde na trhu k hospodarskému
stftetu. Za soutézitele tak lze povazovat i ty subjekty, mezi nimiz pro nekalost
pocinani jednoho z nich vlastné nikdy k pfimému konkurené¢nimu stfetu nedojde. V
piipadé¢ doménovych jmen tak miize byt za soutézitele povazovana i1 osoba
nepodnikajici na stejném trhu, kterd si zaregistrovala doménové jméno, a ktera tak



d)

vstoupila do hospodaiské soutéze se subjektem, ktery disponuje pravy k oznaceni,
které je obsazeno v pfedmétném doménovém jménu.

Rozhod¢i senat proto dospél k zavéru, ze strana Zalovanid a strana Zalujici se
stfetavaji v hospodaiské soutézi, a to v oblasti internetu, na kterém ma kazdéa z nich
zajem se prezentovat pod oznacenim ****##*

Strana zalovana v hospodarské soutézi uZzila oznaceni strany zalujici (tedy cast firmy
jiného soutézitele), resp. oznaceni podniku strany zalujici, které je pro stranu zalujici
ptiznaéné a dle ndzoru rozhodciho sendtu tak toto jedndni bylo zplsobilé¢ vyvolat
nebezpeci zamény nebo klamnou pfedstavu o spojeni s podnikem, firmou, zvla§tnim
oznacenim nebo vyrobky anebo vykony jiného soutézitele. Strana zalovand kromé
toho porusila Pravidla registrace doménovych jmen v doméné .cz, kdyz vzhledem ke
shora uvedenému zcela nepochybné nevyvinula veskereé usili, které po ni bylo mozné
spravedlivé pozadovat, aby zajistila, Ze registrované doménové jméno nebude
porusovat prava tretich osob k jinym doménovych jméniim, ochrannym znamkam,
obchodnim firmam, nebo pravni predpisy nekalé soutéze. Jeji jednani tak nemulze
byt jednanim v dobré viie a rozhod¢i senat je povazuje za jednani, které je v rozporu
s dobrymi mravy.

Rozhod¢i senat proto dospél kzavéru, ze strana zalovand se dopustila
nekalosoutézniho jednani, a to pfinejmenSim ve formé vyvoliani nebezpeci

zamény (§ 47 obchodniho zékoniku).

Pozadavek strany Zalujici za zdrzeni se uzivani doménového jména

Zakladnim narokem osoby, jejiz prava k ochranné zndmce byla dotCena, je podle
ustanoveni § 4 odst. 1 zakona €. 221/2006 Sb., o vymahani prav z primyslového
vlastnictvi, pravo, aby se poruSovatel prava zdrZel jednani, jimz dochéazi k poruSeni
nebo ohrozeni prava. TyZz narok pak nalezi 1 osob&¢ dotéené nekalosoutéznim
jednénim (§ 53 obchodniho zékoniku).

Z téchto divodi proto rozhod¢i sendt vyhovél zalobé a ulozil strané Zalované
povinnost zdrZet se uzivani doménového jména ,******* cz% jak uvedeno ve
vyroku tohoto nalezu.

Pozadavek strany Zalujici na pfevod doménového jména

Pravo domahat se ulozeni povinnosti pievést doménové jméno na stranu zalujici v
ptipad¢ poruseni prav k ochranné znamce ¢i v ptipadé nekalosoutézniho jednani z
pravnich piedpisi vyslovné nevyplyva. Népravnd opatfeni u zasahu do prav
k ochranné znamce ¢i v piipadé nekalosoutézniho jednani nicméné zahrnuji moznost
domahat se ulozeni povinnosti zdrZzet se zavadného jednani a povinnosti odstranit
nasledky ohroZeni nebo poruSeni. Ma-li pfitom byt rozhodnuti tykajici se poruSeni
takovych prav a ulozeni napravnych opatieni vykonatelné, musi obsahovat konkrétni
zpusob, jak se maé ruSitel zdrzet zavadného jednani a jak ma odstranit nésledky
svého jednani. UloZeni povinnosti pfevést doménové jméno na osobu, jejiz prava
byla porusena, je pak nikoliv samostatnym institutem ochrany prava, ale jednim ze
zpusobd, jak povinnost zdrZzovaci a odstraniovaci stanovit konkrétné.



Z téchto divoda proto rozhod¢i sendt vyhovél zalobé a ulozil strané Zalované
povinnost pirevést doménové jméno ,,******* ¢z na stranu Zalujici jak uvedeno
ve vyroku tohoto nalezu.

Pozadavek strany Zalujici na zaplaceni pfiméfeného zadostiué¢inéni

Nérok na pfiméfené zadostiucinéni, tedy satisfakci, zaklad4d pro majitele ochranné
znamky ustanoveni § 5 zédkona ¢. 221/2006 Sb., o vymahani prav z primyslového
vlastnictvi, pro ptipady nekalosoutézniho jednani pak ustanoveni § 53 obchodniho
zakoniku. Pfimétené zadostiu€inéni, které mize byt poskytnuto i v penézich, je
jednim z narokd osob, jejichz prava byla poruSena nebo ohroZena. Pravni teorie a
praxe jsou zajedno v tom, Ze narok na pfiméfené zadostiucinéni je narokem, jimz se
reparuje Ujma nemateridlni povahy. Tento aspekt vyverd jiz z podstaty tohoto
naroku, ktery se oznacuje jako zadostiucinéni, neboli satisfakce, aby se jiz v ndzvu
zduraznila jeho imateridlni povaha. Ve formé¢ zadostiu¢inéni neni mozno brat ohledy
na prvky, které maji materidlni povahu (napt. zpisobena Skoda, at’ jiz skute¢na ¢i ve
form¢ uslého zisku, nebo bezdiivodné obohaceni), ponévadz k materidlni reparaci
tento pravni prostiedek ochrany neslouzi.

JiZ ze samotné formulace ustanoveni § 5 zdkona €. 221/2006 Sb., o vymahani prav z
pramyslového vlastnictvi, jakoz i ustanoveni § 53 obchodniho zakoniku, vyplyva, ze
oba pravni predpisy upfednostiiuji satisfakci nematerialni, avsak pro zcela specifické
a vyjimeéné piipady umoziuji zadostiu¢inéni i ve formé penézni. Zakon tudiz
nevylucuje ani jednu, ani druhou formu zadostiu¢inéni, ale nevylucuje ani jejich
soub¢h, tj. ptipadné ptiznani obou forem zadostiu¢inéni vedle sebe.

Z hlediska vySe priméfené¢ho zadostiuc¢inéni v penézich ma penézni satisfakce
rovnéz povahu sankcéni, nebot zaplaceni zadostiu€inéni predstavuje pro rusitele
finan¢ni Gjmu, tedy nejen uymu moralni, kterd ma vyrovnat poruSenou rovnovahu v
postaveni ruSitele a postizené osoby. Tato sankéni strdnka nicméné hraje pfi
poskytovani zadostiucinéni vedlej$i, podruznou roli, protoze rozhodujici je
nemateridlni stranka satisfakce.

Nérok na pfiméfené zadostiucinéni je narokem, ktery podléha volné tivaze rozhodci,
proto je tfeba vychazet z povinnosti tvrdit a dokazovat, jez stihaji osobu, kterd se
pfiznani naroku na pfiméiené zadostiu¢inéni domaha, a ktera je tak povinna
zpusobem ur€itym a srozumitelnym vyliCit a prokazat rozhodné skutecnosti, jimiz
byla vedena k uplatnéni ndroku na pfimétené zadostiu€inéni v pozadované penézité
formé.

Na zaklad¢ shora uvedenych premis doSel rozhod¢i sendt k nasledujicim zévérim
tykajicim se pfiméreného zadostiucinéni:

1. Narok na poskytnuti pfiméfené¢ho zadostiu€inéni je narokem, ktery lze jisté
uplatnit a pfiznat i v fizeni tykajicim se sporu o doménové jméno, jestlize
jsou splnény podminky stanovené pravnimi piedpisy pro vznik tohoto
naroku.

2. Pfiméfené zadostiucinéni musi slouZzit k ndpravé nemajetkové (imateridlni)

ujmy, kterd byla zplisobena poruSenim prav ¢i pravem chranénych zajmi
strany zalujici, a nemiize slouzit, a to ani zastfen¢, k napravé jiné ujmy,
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zejména skutecné Skody, uslého zisku ¢1 bezdivodného obohaceni, nebot’
nelze obchéazet povinnost tvrdit a dokazat vysi majetkové Ujmy (napf. vysi
zpusobené Skody ¢i uslého zisku) a skryté¢ pozadovat jeji ndhradu cestou
pfiznani piiméteného zadostiucinéni v penézich.

3. Pfiméfené zadostiuinéni se poskytuje primarné v nepenézni formé,
vylouceno vSak neni ani pfiméfené zadostiuc¢inéni v penézich. Rozhodci
senat je pfitom piesvédcen, ze zejména v piipadech, kdy k poruseni prav ¢i
pravem chranénych zajma zZalobce dochazi neopravnénym uzivanim
(registraci) doménového jména, je velmi obtizné dosdhnout toho, aby
nepenéznim  pifiméfenym zadostiu¢inénim bylo dosazeno napravy
nemajetkové Ujmy zalobce. Z tohoto divodu je proto pozadavek na
poskytnuti pfimétené¢ho zadostiu€inéni v penézich tteba povazovat za zcela
legitimni.

4. Fakt, Ze pfizndni naroku na pfiméfené zadostiucinéni zavisi na uvéazeni
rozhodcli, neznamend, ze zalobce nemusi vymezit okolnosti, kter¢ budou
podkladem pro odpovidajici vahu rozhodctl. Zalobce je tak zejména
povinen tvrdit, pro¢ pravé forma penézité satisfakce je v konkrétnim piipadé
na misté, a pro¢, paklize ndrok na penézitou formu zadostiuinéni bude
prokdzan, je pfiméienou praveé pozadovana Castka. Ze skute¢nosti, ze narok
na zadostiu€inéni podléhé volné tivaze rozhodci, nelze bez dal$iho dovodit,
ze rozhodci nepotiebuji kritéria, kterd by pro pfimétenost takovéhoto naroku
posuzovali. Volna tivaha rozhodcii neznamena libovili rozhodci, ktefi by
bez dalsiho, aniz by posuzovali v daném ptipad¢ konkrétné zjisténé a také
prokéazané skutecnosti a okolnosti, ur¢ili, kdy pozadovana forma satisfakce je
¢1 neni na misté a tudiz je ¢i neni pfimefenou. Pro svoji ivahu musi mit
rozhodci k dispozici dostatek tvrzenych a prokadzanych skutecnosti,
vymezujicich urcité hranice, z nichz rozhodci pii svych tvahach vychazi.

5. Sank¢ni charakter priméfeného zadostiuinéni muze vyplyvat ze samotné
jeho podstaty, nemiize se vSak jednat o hlavni ¢i dokonce jediny ditvod jeho
pfiznani. Pfiméfené zadostiu€inéni musi primarné slouzit k napravé
zpusobené Gjmy a teprve sekundarné (imanentn¢) k potrestani rusitele prav ¢i
pravem chranénych z4jmu.

Nasledné se rozhod¢i senat zabyval otdzkou, zda 1ze pfiznat strané Zalujici narok na
piiméfené zadostiu€inéni v penézich, jak jej uplatnila v tomto fizeni.

Protoze rozhod¢i senat, jak shora uvedeno, dospél k zdvéru, ze strana Zalovana
porusila prava strany zalujici k ochranné zndmce a dopustila se vici strané zalujici i
nekalosoutézniho jednani, bylo by mozné strané¢ zalujici pfiméfené zadostiucinéni
v penézich ptiznat. Zaroven je ovSem tfeba konstatovat, Ze strana Zalujici neuvedla
zadné argumenty, pro¢ pravé forma penézité satisfakce je v daném piipadé na miste,
eventuelné¢ pro¢ by nepostaCovala satisfakce prostd (nepenézni). Z tvrzeni strany
zalujici lze naopak dovodit, ze strana Zalujici utrpéla Gymu v disledku sniZeni
tvrzené¢ vysoké hodnoty oznacleni ,*******< ¢i v dlisledku omezeni moZznosti
podnikat pod doménovym jménem , ******* c7¢  Tato Uyma je vSak Ujmou
materialni, pfedstavuje skutecnou Skodu ¢i usly zisk strany Zalujici a nemtize byt
kompenzovédna penézni satisfakci. Strana Zalujici dale neuvedla jediny argument,



tim mén¢ pak dikaz, pokud jde o pozadovanou vysi piiméfeného zadostiucinéni.
Rozhod¢i sendt sice souhlasi, Ze jedndni strany Zalované je jedndnim
neakceptovatelnym a Ze by pfiméfené zadostiu¢inéni mohlo mit na stranu zalovanou
odrazujici ucinek, pfi absenci dostacujicich tvrzeni strany zalujici vSak nemohl
rozhodnout jinak, nez tak, Ze navrh na priznani priméreného zadostiuc¢inéni
zamitl, kdyZ sank¢ni funkce pfiméteného zadostiucinéni, jak shora uvedeno, k jeho
piiznani sama o sob¢ nepostacuje.



