ZAMITNUTIi NAVRHU NA VYDANI PREDBEZNEHO OPATRENI

Méstsky soud v Praze rozhodl dne 4.7.2003 v pravni véci zalobce: T. se sidlem Libanon, proti
zalovanym: 1) T. a 2) CZ.NIC na ochranu proti porusovani prav k ochrannym mamkach a
proti nekalé soutézi, o ndvrhu na nafizeni prfedbézného opatreni takto:

1. Navrh na nafizeni pfedbézného opatreni, aby zalovanému ¢. 1) bylo ulozeno zdrzet se
ode dne doruceni tohoto usneseni zverejnovani jakychkoli idajd nebo informaci na
internetu pod doménovym jménem x+y+z.cz, upustit od jakéhokoli nakladani s
registraci doménového jména x+y+z.cz, zejména od jeho zruSeni Ci prfevodu, vyjma
jeho prevodu na Zalobce, a zdrZet se od doruceni tohoto usneseni registrace dalsiho
doménového jména, obsahujiciho slovo x+y, a aby bylo Zzalovanému ¢. 2) ulozeno
zdrzet se ode dne doruceni tohoto usneseni umoznéni prevodu doménového jména
Xx+y+z.cz ze zalovaného €. 1) na jinou osobu kromé zalobce, a zruSeni doménového
jmeéna x+y+z.cz, se zamita. )

2. Zalobce je povinen zaplatit statu Ceska republika soudni poplatek za navrh na narizeni
predbézného opatreni ve vysi K¢ 1.000,- do 5 dnl od pravni moci tohoto usneseni.

3. Ve vztahu mezi Zalobcem a Zalovanym ¢. 2) nema Zadny z Gc¢astnikl( pravo na nahradu
nakladd predbézného opatreni.

Zalobce se doméhal vwdani rozsudku, kterym by soud uloZil Zalovanému €. 1) odstranit
internetovou stranku zobrazenou pod doménowm jménem x+y+z.cz, zdrzet se zverejiiovani
jakychkoli Gdajd nebo informaci pod doménovym jménem x+y+z.cz, bezplatné prevést
prostrednictvim Zalovaného €. 2) doménové jméno x+Yy+z.cz na zalobce, zdrzet se registrace
a uzivani doménového jména, obsahujiciho slovo x+y nebo jiného zaménitelného
doménovéhojména s x+y+z.cz, a nahradit zalobci naklady fizeni. Zaroven navrhl nafizeni
predbézného opatreni, kterym by soud ulozil zalovanému ¢. 1) zdrZet se ode dne doruceni
tohoto usneseni zverejiiovani jakychkoli (dajd nebo informaci na internetu pod doménovym
jménem x+y+z.cz a registrace dalSiho doménového jména, obsahujiciho slovo x+y, a dale
upustit od jakéhokoli nakladanis registraci doménového jména x+y+z.cz, zejména od jeho
zruSeni Ci prevodu, vyjma jeho prevodu na Zalobce, zalovanému €. 2) pak aby soud ulozil
zdrzet se ode dne doruceni tohoto usneseniumoznéni prevodu doménového jména x+y+z.cz
ze zalovaného €. 1) na jinou osobu kromé zalobce, a zruSeni doménového jména x+y+z.cz

Zalobce uvedl, Ze je prévnickou osobou, zapsanou v obchodnim rejstfiku v Libanonu, a ze
podnikd v oblasti vyroby a distribuce mlé¢nych vyrobkd, které vyvazi do mnoha statd. Je také
majitelem dvou ochrannych mémek kombinovanych, zapsanych v CR "X+Y D" a "X+Y E" a
dale ochranné zndmky slovni "X+Y F". Zalovany je pravnickou osobou s pfe dmétem
podnikani krom jiného vyroba mlé¢nych vyrobkd. Prvni zalovany ma zaregistrovanou doménu
X+y+z.cz 0od 7.12.2000. V té dobeé mél prvni Zalovany obchodni fimu (tehdy obchodni
jméno) M.H., od 4.3.2003 byla firmna zménéna v obchodnim rejstfiku na X+Y+Z. Zalovany ¢.
2) je zajmovym sdruzenim pravnickych osob, a jeho predmétem cinnosti je pridelovani a
sprava doménovych jmen v nejvyssi narodni doméneé "cz", ma v CR monopolni postaveni a
ve své Cinnosti se fidi vlastnimi doménovymi pravidly. Podle Zalobce je druhy Zzalovany
pasivné legitimovan proto, aby bylo U¢inné zabranéno prvnimuzalovanému nakladat s
doménou x+y+z.cz.

Doménové jméno x+y+z.cz je podle Zalobce zaménitelné se starsimi ochrannymizndmkami
zalobce, nebot obsahuje shodny prvek X+Y, ktery je jak u ochrannych znamek, tak u
doménovéhojména. Prvni zalovany registroval a uziva bez souhlasu zalobce zaménitelné



doménové jméno pro vyrobky, které jsou shodné pro vyrobky, pro které ma zalobce ochranné
znamky zapsany. Tim prvni zalovany porusil prava zalobce z ochrannych znamek. Prvnimu
zalovanému pritom bylo znamo, ze majitelem ochrannych mamek, obsahujidch slovo X+Y je
Zalobce. To vyplyva predevsim z toho, ze zalobce a prvni Zalovany uzavreli dne 21. ledna
1994 licen¢ni smlouvu na uzivani ochrannych mamek X+Y E pro specifikované mlé¢né
vyrobky. Zalobce od smlouvy odstoupil dopisem ze dne 6. kvétna 2002. | pfesto, Ze k
registraci domény x+y+z.cz doslo jesté za trvani licencni smlouvy, toto neopravnovalo
prvniho zalovaného k tomu, aby zaregistroval zaménitelné doménové jméno s vyse
uvedenymi ochrannymiznamkami. Registrace domény nespada pod pojem "wivani"
ochranné znamky. Podle Zalobce jde o obdobnou situaci jako podle zakona o ochrannych
znamkach, kdy licenciat k tomu, aby si mohl registrovat shodnou nebo zaménitelnou
znamku, potrebuje vyslovny souhlas majitele ochranné znamky. Takovy souhlas vSak prvnimu
Zalovanému udélen nebyl. Dalsim dokladem toho, ze prvni Zalovany nebyl v dobré vire je
fakt, Ze se pokusil zaregistrovat u Ufadu prlimyslového viastnictvi vlastni ochranné znamky,
obsahujici prvek X+Y, coz se mu nepodarilo. Jednani prvniho zalovaného tedy jednoznacné
smeérovalo k tomu, aby se stal majitelem ochranné zndmky nebo drzitelem oznaceni,
obsahujiciho prvek X+Y nezavisle na zalobci. Z prezentace prvniho Zzalovaného na internetu
je patrna jeho snaha prezentovat oznaceni X+Y jako své vlastni. omu koresponduje i zména
firmy prvniho Zalovaného z M.H. na X+Y+Z, ¢imz rovnéz porusil prava zalobce k ochrannych
znamkam. V soucasné dobé je u Krajského soudu v Hradci Kralové veden spor poti
zalovanému, ve kterém je krom jiného pozadovana zmeéna jeho obchodni firmy.

Zalobce poté, co odstoupil od licenéni smlouvy s prvnim Zalovanym uzaviel nové smlouvy se
spoleCnosti M., které tuto spolecnost opravnuji uzivat ochrannéznamky X+Y E a X+Y F na
vSech mlécnych vyrobcich krom kondenzovaného mléka. Jelikoz ma v souCasné dobé
doménové jméno x+y+z.cz zaregistrovano prvni zalovany, je novému licenciatu (M.)
branéno, aby mohl vyuzivat doménového jména pro své vyrobky, opravnéné oznacené
ochrannymiznamkami X+YE a X+Y F

Zalovany se tedy registraci a uzivdnim domény x+y+z.cz dopustil jednak neopravnéného
zasahu do prav Zalobce k ochrannym mamkam, a dale také nekalosoutézniho jednani, nebot
doménové jméno prvniho Zzalovaného mdze vyvolat nebezpecizamény s ochrannymi
znamkami zalobce a nasledné tak s vyrobky, které jsou oznaceny témito znamkami, které
uvadi na trh Zalobclv licendat. Jeho jednanije také zpUsobilé vyvolat klamnou predstavu o
spojeni se zalobcem a s licenciatem, priCemz takové mezi Zalobcem a prvnim zalobcem jiz
neexistuje a mezi prvnim Zalovanym a licenciatem nikdy neexistovalo. Soucasna situace
poskozuje prava zalobce a licenciata, nebot spotiebitel nabyva dojmu, ze ochranna znamka s
oznacenim X+Y je majetkem prvniho zalovaného. Zalobce ma za to, ze s ohledem na
pravidla registrace doménovych jmen, kterd umoznuji druhému Zalovanému zrusit za
urcitych okolnosti jiz existujici doménové jméno, je také nutno doCasné navrzenym
predbéznym opatienim upravit vztah Zalobce a druhého zalovaného. Pfedbézného opatreni
ve vztahu k prvnimu Zzalovanému je tfeba také proto, ze zde existuje obava, ze by tento mohl
doménu prevést na treti osobu, ¢imz by porusovani prav zalobce pokracovalo.

Zalobce k navrhu pfiloZil doklad o subjektivité Zalobce s prekladem, vypis z obchodniho
rejstriku prvniho Zalovaného, registraci druhého Zalovaného a jeho pravidla, wpisy z rejstrik{
ochrannych znamek a domén, licencni smlouvy a dodatky (v anglickém jazyce), odstoupeni
od smlouvy s prvnim Zalovanym a jeho odpoved, internetové stranky prvniho zalovaného a
vypisy prihlasek ochrannych mamek prvniho Zalovaného a katalog vyrobkd licenciata (M).



Vzhledem k tomu, Ze navrzené predbézné opatreni bylo podano zaroven se zalobou ve Véci
samé, zabyval se soud nejprve otdzkou postaveni zalovaného ¢. 2). Zalobce se vlici nému
domaha v ramci predbézného opatreni ulozeni konkrétni povinnosti, ve véci samé vsak proti
druhému zalovanému neuplatfiuje vibec nic, veSkeré zalobni naroky sméfuji pouze a
vyhradné proti prvnimu zalovanému. Zalovany . 2) je tedy Ucastnikem pouze fizeni o
predbé&zném opatreni, nikoli Ucastnikem fizeni ve véci samé. Tato okolnost, byt ne zcela
obvykla, by formalné vzato sama o sobé narizeni predbézného opatreni proti druhému
Zalovanému nebranila, nebot by jisté bylo mozno ulozit Zalobci v souvislosti s predbéznym
opatrenim, podat zalobu e véci i proti druhému zalovanému, event. ¢asoveé takové
predbézné opareni omezit. Z dlivodid nize uvedenych mavsak soud za to, Ze tento postup
pouzit nelze.

V fizeni o predbézném opatreni vychazi zalobce z toho, ze byl dotcen (a tento stav trva) na
svych pravech jako majitel shora popsanych ochrannych zndmek, nebot doménové jméno
X+y+z.cz poklada za zaménitelné ve vztahu k témto znamkam, ze se touto registraci prvni
zalovany dopustil nekalé soutéze, a to jak ve vztahu k zalobci, tak ve vztahu k licendatu
Zalobce, a Ze tomuto licencidtu brani v tom, aby mohl uZivat pro prezentaci svych vyrobkl
inkriminované doménové jméno. Listinami pak zalobce osveédcCuje, ze je viastnikem tri
ochrannych zndmek - dvou kombinovanych a jedné slovni, a pro jaké tridy vyrobkd a sluzeb
jsou tyto zapsany. Osveédcuje také, ze mezi zalobcem a prvnim Zalovanym byla uzavrena od
roku 1994 do roku 2002 licencni smlouva, a ze tato byla vyznacena i v osvédceni o zapisu
znamek, stejné jako jeji ukonceni. Osvédcuje dale, ze prvni zalovany je vlastnikem domény
X+y+z.cz. Obsah vSech pfedlozenych licencnich smluv byl vsak predlozen pouze v anglickém
jazyce bez Ceského prekladu. Osvédcuje také, ze prvni zalovany provozuje internetové
stranky pod doménovym jménem x+y+z.cz i jejich obsah - prezentace vlastnich mlécnych
vyrobkd, i to, Ze prvni zalovany prihlasil ochrannou mamku X+Y G. Z katalogu vyrobkd
spolecnosti M. pak je zfejmy sortiment tohoto licendata Zalobce.

Podle navrzeného predbézného opatreni by se mél prvni zalovany nadale zdrzet uverejnovani
jakychkoli Gdaj nebo informaci na internetu pod doménovych jménem x+y+z.cz - tedy
zjevné na strankdach, kde jiz prezentace vyrobkl prvniho zalovaného je. Vzhledemk tomu, ze
predbézné opatreni plsobi do budoucna, je zfrejmé, Ze takovyto zakaz by se mohl tykat
novych, dalSich informaci, které by na stranky prvniho Zalovaného byly v budoucnu doplinény.
Nelze totiz dovodit, Ze by takovy zdkaz zahmoval i odstranéni Udajl, které v soucasnosti na
strankach prvniho zalovaného jiz jsou. Dale pak by prvni zalovany mél byt omezen v
nakladani s doménou potud, Ze by ji nemohl zrusit, ani prevést na jinou osobu, neZli zalobce,
a mél by se zdrzet registrace dalsSiho doménového jména s oznacenim X+Y. Druhy zalovany
by pak mél zamezit tomu, aby vySe uvedené doménovéjméno bylo prevedeno najinou
osobu neZli zalobce.

Soud ma za osvédcené, ze zalobce je majitelem tfi jiz zminénych ochrannych ;mamek pro
mléko a ostatni mlécne vyrobky, zalobce vsak netvrdil a ani neosvédcoval, ze by podnikal
sam na Uzemi CR, at jiz prostfednictvim organizacni slozky, nebo podniku, ktery by byl
premistén na Gzemi CR. Netvrdil ani, Ze zalobce dodava své mlécné vyrobky primo do CR
pfimo. Soud tedy pro potfeby pfedbéZného opatfeni nemlize mit za osvédcené, ze Zalobce a
prvni zalovany jsou vibec v soutéznim vztahu, tedy, Ze se jakkoli na trhu v CR stretavaiji jako
soutézitelé. Soud také neshledava paralelu mezi ochrannymi zrémkami a doménami.
Domény jako takové obecné nejsou prlmyslovym vlastnictvim na rozdil od znamek, proces
jejich registrace probiha automaticky bez ingerence statu, uplatinované organem statni
spravy (UPV). Na rozdil od zakona o ochrannych znamkach neexistuje zadny obecné zavazny



pravni predpis o doménach. PfihlaSka znamky znamena vzdy prioritu, ovsem pouze ve
vztahu k jinym oznacenim, které by mohly byt jako znamky rovnéz - pozdéji prihlaseny.. Tak
tomu ovSem neni u domén. Ty, za predpokladu, Ze jde o oznaceni volné, neobsazené jsou
postupem, stanovenym druhym Zalovanym zaregistrovany ihned, aniz by zde probihal néjaky
statem kontrolovany proces. Pravé s ohledem na diametralni odliSnost znamek a domén se
soud neztotoznil s argumentaci Zalobce o tom, ze jedna v podstate i za (presnéji ve
prospéch) svého noveho licenciata. Jak je jiz vySe uvedeno, nema soud za osvedcené, ze
zalobce a prvni zalovany se na Uzemi CR stretavaji jako soutézitelé. Dochazi-li k soutéznimu
stfetu mezi prvnim zalovanym a licenciatem, pak je obrana proti takovému jednani, v€etné
mozného konfliktu kvlli doménovému jménu x+y+z.cz véci dot¢eného subjektu - licenciata,
a nikoli Zalobce. Soud se dale neztotoznil s divody pro predbézné opatreni, které mély
spocivat v obavé, ze by prvni zalovany registraci svého doménového jména zrusil, nebo toto
prevedl na jinou osobu Neni tajemstvim, Ze existuji, a to ve zna¢ném mnozstvi spekulativni
registrace domén a spekulativni prevody. U prvniho Zalovaného vSak nic nenasvédcuje tomu,
ze by pro néj byl takovy postup typicky. Spekulativni drzitelé se Casto soustredovali na
blokaci urCitych domén tim, Ze si je registrovali, a nehradili poplatky. Prvni Zalovany si
zaregistroval doménu 7. prosince 2000, podle internetového Udaje o stavu platby je ziejmé,
ze uhradil vSechny poplatky za uzivani vzdy vcas, podle vypisu z rejstriku domén byl prvnim
drzitelem této domény a je jim stale. V soucasné dobé je jeho obchodni fima stejna jako
doménové jméno - X+Y+Z. Soud proto dospél k zavéru, ze podminky pro nafizeni zalobcem
navrzeného pfedbézného opatreni nejsou spinény, predevsim zde neni dana naléhava
potfeba zatimni Upravy pomérd Gcastnikd - minén Zalobce a prvni Zalovany. Soud nepovazuje
za osvedcené, Ze zalobce a prvni Zalovany jsou na ceském trhu soutéziteli. Licenciat neni
Gcastnikem rizeni, a z hlediska ochrany proti nekalé soutézi zalobce nemUze pred soudem
jednat efektivné a Uspésné za tohoto licendata. Ten by musel své naroky na ochranu proti
nekalé soutézi uplatnit sdm. Jen pro Uplnost je tfeba uvést k ochrannymznamkam, ze v
rejstriku ochrannych znamek je zaregistrovano celkem 32 znamek (slovnich nebo
kombinovanych), které obsahuji oznaceni X+Y, z toho 23 znamek obsahuje pouze oznaceni
X+Y, dalSich devét znamek pak krom slova X+Y i dalSi vyraz slovni nebo Ciselny. Naprostou
vetsinu znamek s oznaCenim X+Y vlastni X+Y, a.s. a jsou zapsany pro automobily, soucasti,
prislusenstvi apod. Jiné znamky s oznaCenim X+Y jsou pak zapsany pro cigarety, holici
Cepelky a drevény nabytek. Krom toho zalobce dne 18.11.202 pfrihlasil k zapisu slovni
ochrannou znamku X+Y, u které nedoslo jesté ke zverejnéni. Samotné doménové jméno
X+Y.cz nalezi majiteli vétSiny ochrannych zndmek s oznacenim X+Y - akciové spolecnosti
X+Y,a.s.. Soud proto dospél k zavéru, ze za popsané situace je tieba spomé otazky mezi
zalobcem a prvnim zalovanym ponechat standardnimu dokazovani ve veéci samé. Neni-li tedy
ddvod k zatimni Upravé pomérd Zalobce a prvniho zalovaného, je bezpredmétné ukladat
povinnosti druhému zalovanému, ktery vystupuje pouze v fizeni o predbézném opatreni jako
jakysi prostrednik. Soud proto navrh na narizeni predbézného opatreni v celém rozsahu
zamitl.

Vzhledem k tomu, ze navrh na nafizeni predbézného opatreni podléha poplatkové povinnosti
- poplatek Cini podle polozky 3 Sazebniku K¢ 500,-, pricemz tento navrh na predbézné
opatreni sméruje proti dvéma Zalovanym, a proto Cini poplatek K¢ 1.000,-, a s podanim
navrhu nebyl zaplacen, uloZil soud Zalobci uhradit tento soudni poplatek ve Ihdté do 5 dnti od
pravni moci tohoto usneseni, a to bud bezhotovostné na Ucet Méstského soudu v Praze.
Nebude-li soudni poplatek ve Ih{té stanovené soudem uhrazen,bude jej soud od Zalobce
vymahat.



O nakladech predbézného opatreni bude rozhodnuto podle ust. §145 o.s.f. v rozhodnuti,
kterym fizenive véci skonci. Vzhledem ke skutecnosti, ze timto rozhodnutim jiz kondi fizeni
pro zalovaného C. 2), ktery neni Gcastnikem fizeni ve véci samé, rozhodl soud, Ze ve vztahu
mezi Zalobcem a druhym Zalovanym, neméa Zadny z Gcastnikd pravo na nahradu nakladd
predbézného opatreni, nebot Zalobce byl sice nelspésny, ale druhému Zalovanému v
souvislosti s timto rizenim zadné naklady nevznikly.

Uéastnici Fizeni s vyjimkou sdruZzeni CZ.NIC jsou aznaceni pouze prvnimipismeny svych
prijmeni nebo obchodnich firem. Pfedmétna doménova jména jsou nahrazena sekvenci
x+y+z.cz. Pokud jsou v textu rozhodnuti zminéna i jina doménova jména, byla nahodné
nahrazena jinymiznakovymi sekvencemi. S vyjimkou Udaji umoZriujicich identifikaci
Ucastnikd fizeni nebo jinych osob a doménovych jmen bylo do textu rozhodnuti zasahovano
v co nejmensi mozZné mire. Souvislost pouZitych zkratek a zastupnych symboli s osobami
nebo doménovymi jmény, které skutecné oznaleni s vyuzitim takovych zkratek nebo
zastupnych symbol( uZivaji, je Cisté nahodna.

Pri studiu rozhodnuti je tfeba mit na zreteli fakt, Ze rozhodnuti obsahuje nejen vlastni vyrok
soudu a jeho odtvodnéni, ale i shrnuti tvrzeni jednotlivych stran, pricemz nékterymi
tvrzenimi se soud v rozhodnuti viilbec nemusel zabyvat (napr. pfi vydani predbézného
opatreni) a tato tvrzenitak predstavuji pouze pravni nazor pfislusné strany a nikoliv zavér
soudu.

Rozhodnuti soudu nelze automaticky aplikovatna jiné pfipady (byt skutkové podobné) a
sdruzeni CZ.NIC doporucye konkrétni pripad konzultovat s adborniky na doménova jména a
pravniky.



