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Powdd, Hambleton Bard Ltd., wnidst 5 pazdziernika 2015 r. pozew przeciwko Gozdawa sp. z 0.0. i zazgdat przeniesienia
domeny alcopure.eu na jego rzecz, na podstawie § B 11 (b) Regulaminu ADR.

Jak wynika z opisu dziatalnosci powoda zwartego na jego stronie internetowej http://www.hambletonbard.com jest on
producentem i dystrybutorem artykutéw do domowej produkcji alkoholéw, w tym drozdzy i innych akcesoriow.

Jednym z produktéw powoda sg tzw. drozdze turbo stuzgce do wydajnej produkcji alkoholu, ktére dystrybuowane sg przez
powoda pod nazwag Alcotec. Produkty te sg dystrybuowane na catym swiecie w tym w Polsce. Produktom z serii Alcotec
poswiecona jest strona internetowa znajdujgca pod nazwg domeny www.alcotec.co.uk. Powdd nie zarejestrowat domeny
.eu zawierajgcej oznaczenie Alcotec.

Powdd zarejestrowat znak towarowy Alcotec w Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego 13 lutego 2014 r. pod
numerem CTM-012597969 (dalej ,OHIM"). Ochrona dotyczy towaréw w klasie 30 i 32 wedtug klasyfikacji nicejskiej, w tym w
klasie 30 ,drozdze i aromaty do napojow” oraz w klasie 32 ,preparaty do produkcji napojow”.

Pozwany Gozdawa sp. z 0.0. reprezentowany w postepowaniu domenowym przez Macieja Grajewskiego zarejestrowat
sporng domene alcopure.eu 25 lipca 2015 r. Pod sporng domeng istnieje strona internetowa, na ktérej prezentowane sg
etykiety produktdw, ktore — jak nalezy przypuszczac na podstawie informacji zawartych na etykietach — sg wytwarzane
przez lub na zlecenie pozwanego. Analiza strony prowadzi do wniosku, ze za jej posrednictwem nie jest prowadzona
sprzedaz prezentowanych tam produktow.

Wsrod prezentowanych na stronie produktéw znajduja sie miedzy innymi drozdze typu turbo oraz inne akcesoria stosowane
w procesie destylacji oznaczane oznaczeniem alcopure. Oznaczeniu alcopure uzywanemu zaréwno na produktach, jak i na
stronie internetowej towarzyszy znaczek ,TM” mogacy wskazywaé na zgtoszenie tego oznaczenia do rejestracji, niemniej
jednak badanie w bazach OHIM oraz Urzedu Patentowego RP nie wykazaty, aby oznaczenie to zostato zgtoszone do
rejestraciji.


https://eu.adr.eu/

1. Powod opart swoje zgdania na podstawach przewidzianych w art. 21 ust. 1 w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 874/2004
wskazujac, ze nazwa domeny do ztudzenia przypomina jego znak towarowy oraz, ze domena zarejestrowana zostata i jest
uzywana w ztej wierze.

Powdd przedstawit okolicznosci za tym przemawiajgce zgodnie z wymogiem Regulaminu ADR przewidzianym w §B1 (b)(10)

(i)(A) oraz §B1 (b)(10)(i)(C).

2. W odniesieniu do podstawy, ktérej dotyczy §B1 (b)(10)(i)(A) (podobienstwo oznaczen),powdd wskazat, ze:

+ oznaczenie Alcopure ,znajduje sie zbyt blisko” znaku towarowego Alcotec, biorgc pod uwage ze produkty tak oznaczane
nalezg do tej same;j klasy klasyfikacji Nicejskiej

- najlepiej sprzedajgcym sie produktem z grupy produktow Alcotec jest produkt [Alcotec "pure” 48], wskazujgc na etykiete
tego produktu, ktora zawiera stoto ,pure” dookreslajac, opisujac doktadniej ten produkt

« uzycie nazwy domeny "Alcopure’, w potaczeniu z produktami sprzedawanymi na stronie internetowej, stanowi naruszenie
zarejestrowanego znaku towarowego Alcotec

« zarzut naruszenia jest tym bardziej zasadny, ze wiekszo$¢ produktéw Alcotec w Europie jest sprzedawana jako "Alcotec
pure"

« sprzedaz produktéw Alcotec w Europie przekroczyta ponad 400.000 sztuk w ostatnich 12 miesigcach; duzo wiecej
produktéw sprzedano poza Europg — stanowi to o tym, ze znak towarowy Alcotec jest ,znakiem silnym”, takze w wariatach
w ktérym towarzyszy mu stowo ,pure”

* powyzsze przesadza o naruszeniu znaku towarowego Alcotec przez uzycie nazwy domeny alcopure.eu i w zwigzku z
przedstawionymi na stronie internetowej produktami.

3. W odniesieniu do podstawy, ktérej dotyczy §B1 (b)(10)(i)(C) (zta wiara), powdd wskazat, ze domena alcopure.eu jest
uzywana w ztej wierze, ,do nieautoryzowanej sprzedazy produktow Alcopure” stanowigcych kopie produktéw Alcotec lub
majacych sprawia¢ wrazenie, ze produkty te zostaty zatwierdzone przez powoda lub sg powigzane z produktami powoda,
podczas gdy brak jest takich zwigzkow.

Odnoszac sie do prezentowanych na stronie internetowej pod domeng alcopure.eu produktéw powdd wskazat ponadto na
liczne podobienstwa w zakresie oznaczen i innych elementdéw etykiet stosowanych przez powoda, do tych uzywanych na
produktach prezentowanych na stronie, w tym:

+ czcionka uzywana na stronie internetowej, jak rowniez na wielu produktach "Alcopure” jest identyczna z czcionkg, jakg od
25 lat na produktach zapisywany jest znak towarowy Alcotec, co sprawia wrazenie, ze domena jest autoryzowana lub nalezy
do powoda

« czcionka, jakg zapisane jest stowo "pure" na produktach prezentowanych na stronie, zostata réwniez skopiowana z
produktu Alcotec, naruszajgc znak towarowy produktu Alcotec

+ czcionka i pozycjonowanie wyréznika "TM" sg identyczne z tymi, kt6ére stosowane sg na produktach Alcotec, przy czym
stosowanie wyréznika, pomimo ze Alcopure nie jest zgtoszonym znakiem towarowym, jest zdaniem powoda spowodowane
checig sprawiania wrazenia, ze produkty te pozostajg w zwigzku z produktami Alcotec pure lub z innymi produktami Alcotec
« takze inne elementy projektu etykiety produktéw Alcopure zawierajg identyczne rodzaje czcionki co produkty Alcotec, w
tym wyrazenie umieszczone w poprzek etykiety "Dual Purpose" (w produkcie Alcotec "Multi Purpose")

+ oczywistym jest, ze Alcopure 48 jest ,prawie identyczng kopig produktu Alcotec Pure 48, przy tylko niewielkiej zmianie
stéw”, ,podobnie tez skopiowany zostat Alcotec 24, ktéry wyglada bardzo podobnie do Alcopure 24"

+ stowo "Proffesional” zostato btednie napisane w jezyku angielskim na produkcie Alcopure 24 oraz na produkcie Alcopure
48 w postaci stowa "Profesional”.

Ponadto powod wskazat, ze:

« produkt Alcopure Vodka Star jest kopig produktu Alcotec Vodka Star. Poza oznaczeniami $wiadczy o tym dobdr koloréw;
cho¢ uzyty symbol wystepujgcy pomiedzy stowami "Vodka" i "star" rozni sie

- takze w odniesieniu do produkt Alcotec Pure Karbon uzycie oznaczenia "Alcopure" dla tego samego produktu (wegiel) jest

,Préba przeniesienia autentycznosci produktu Alcotec na marke Alcopure”.



W koncu powod wskazat na naruszenie znakdéw towarowych innych podmiotéw, w tym w zwigzku z uzyciem oznaczenia
Absolut Vodka i T3, co $wiadczy¢ ma takze o dziataniu pozwanego w ztej wierze.

4. W podsumowaniu powod stwierdzit, ze Domena "alcopure.eu” wydaje sie by¢ wykreowana w ztej wierze, i jest
wykorzystywana wytgcznie dla przyciggniecia internautow w celu sprzedazy ,nieautoryzowanych kopii produktéw” takich jak
Alcotec (a takze innych marek nienalezacych do powoda).

Dziatanie to ma na celu osiggniecia korzysci handlowych. Alternatywnie powdd twierdzi, ze domena ta ma sprawiaé
wrazenie, ze produkty Alcopure sg powigzane lub autoryzowane przez Alcotec. Dziatanie to takze ma na celu osiggniecia
korzysci handlowych przez pozwanego.

5. Powyzsze stanowi wytgczne uzasadnienie zgdania przeniesienia spornej domeny na jego rzecz.

Pozwany nie ztozyt odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie.

Zespot Orzekajacy jest zwigzany twierdzeniami faktycznymi stron i — o ile nie bedg one sprzeczne z zebranym w sprawie
materiatem dowodowym - uznaje te twierdzenia za udowodnione na podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w
oparciu o reguty rozsgdku. Wobec braku ztozenia przez Pozwanego odpowiedzi na pozew Zespot Orzekajgcy ma prawo
uznac okolicznosci podnoszone przez Powoda w pozwie za przyznane przez Pozwanego.

Cho¢ niedopetnienie przez Pozwanego obowigzku ztozenia odpowiedzi na pozew w terminie Zesp6t Orzekajgcy moze uznac
za powod do akceptacji roszczer Powoda (§ B 10 (a) Regulaminu ADR i art. 22 ust. 10 Rozporzadzenia Komisji WE nr
874/2004 z 28.04.2004 r., dalej jako ,Rozporzadzenie 874/2004"), nie zwalnia to jednak Zespotu Orzekajgcego od ustalenia,
czy Powdd udowodnit istnienie przestanek zastosowania art. 21 Rozporzgdzenia 874/2004, ktére uzasadniajg jego
roszczenia (§ B 11 (d) Regulaminu ADR). Zespét Orzekajagcy uznaje fakty przytoczone przez Powoda za przyznane przez
Pozwanego i udowodnione.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia 874/2004:

,Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, (...) w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do ztudzenia
przypomina nazwe podlegajgca prawu, ktdre zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspélnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

a) zostata zarejestrowana przez jej wtasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo

b) zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze.”

Przestanka ztej wiary natomiast jest spetniona miedzy innymi wéwczas, gdy zgodnie z ust. 3 pkt d) i e):

- "nazwa domeny byta w sposéb zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przyneta dla uzytkownikéw Internetu
do wejscia na strone internetowa wtasciciela nazwy domeny (...), przez stworzenie prawdopodobieristwa pomytki z nazwa,
wzgledem ktdérej prawo zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo z
nazwg podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobienstwo takiej pomytki moze wptywac¢ na zrédto, sponsorowanie,
przynaleznos¢ lub skutkowa¢ 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
wtascicielem nazwy domeny a zarejestrowang nazwg domeny.”

Jak wynika z poczynionych ustalen, powodowi przystuguje prawo do wytgcznego korzystania na terytorium UE ze stownego
znaku towarowego Alcotec CTM-012597969 zarejestrowanego dla produktéw w klasie 30 i 32, w tym w klasie 30 ,drozdze i
aromaty do napojow” oraz w klasie 32 ,preparaty do produkcji napojow”.



Niekwestionowane jest w tej sprawie tozsamos¢ towarow, dla ktérych zarejestrowany jest znak towarowy ALCOTEC i
uzywane oznaczenie ALCOPURE, co do zasady w obu przypadkach oznaczenia te odnoszg sie do drozdzy. Niemniej jednak
podobienstwo samych oznaczen, stéw ALCOTEC i ALCOPURE nie pozwala, aby oznaczenia te mogty by¢ uznane za tudzgco
podobne.

Poréwnujac oba oznaczenia odwotac nalezy sie do wypracowanego w tym wzgledzie bogatego orzecznictwa Trybunatu
Sprawiedliwosci w zakresie podobienstwa oznaczen moggcego wprowadzaé w btad. Zgodnie z tym orzecznictwem dla
uznania istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd znaki towarowe poréwnuje sie, dokonujgc ogdlnej oceny
podobienstw miedzy znakami w sferze wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnych. Poréwnanie to "musi opierac¢ sie na
catosciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki, z uwzglednieniem w szczegélnosci ich elementéw odrézniajgcych i
dominujgcych " (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwos$ci miedzy innymi w sprawie Sabel BV v. PUMA AG i Rudolf Dassler Sport
sygn. akt C-251/95.

Dwie pierwsze sylaby poréwnywanych znakéw (AL i CO) sg identyczne. Przy odczytywaniu oznaczen obie sylaby
odczytywane sg naturalnie jako stowo ALCO. Podobienstwo poczatkowej czesci znaku jest o tyle istotne, ze to pierwsza
czes$¢ znaku z reguty stanowi ten element znaku, ktéry zwraca uwage konsumentéw w pierwszej kolejnosci, a tym samym
traktowany ze szczegdlng uwaga. Czesci koicowe obu oznaczen sg natomiast zupetnie inne — jedna sylaba , TEC" w znaku
towarowym powoda i dwie sylaby ,PU” i ,RE"” w oznaczeniu pozwanego.

Zatem podobienstwo pomiedzy oznaczeniami ogranicza sie do ich elementu poczatkowego ,ALCO". Dla przecietnego
konsumenta towardw, jakimi sg drozdze stuzgce do przeprowadzania fermentacji alkoholowej, element ten bedzie miat
bardzo staby charakter odrézniajgcy. Element, co oczywiste, stanowi skrét stowa ,Alcohol” i bedzie przez konsumentéw
postrzegany jako element opisowy dla drozdzy fermentacji alkoholowej. Wskaza¢ nalezy takze, ze szereg znakéw
towarowych z cztonem ,ALCO"” na poczatku zostato zarejestrowanych wczesniej anizeli znak towarowy powoda i sg one
chronione w Polsce w klasach 30 i 32. Na przyktad mozna wskazac¢ takie oznaczenia jak ALCO-BYE (kl. 32), ALCOWINE (kl.
32), ALCOEX (kl. 30), ALCOPLUS (kl. 32), ALCOSTO (kl. 30 i 32), ALCOA (kl. 30), ALCOSPIRIT (kl. 32), ALCOHOOP (kl. 32),
ALCOZERO (kl. 30 32), ALCOFIT (kl. 30i 32).

Wobec niktej sity odrézniajgcej poczatkowego elementu wspdlnego dla obu oznaczen i wobec zupetnie innych czesci
koncowych tych oznaczen Zespét Orzekajgcy uwaza, ze nazwa domeny nie jest do ztudzenia podobna do znaku towarowego
ALCOTEC. Samo uzycie oznaczenia ALCOPURE w nazwie domeny nie naraza klientéw na ryzyko pomytki spornej domeny i
strony internetowej pod nig prowadzonej z przedsiebiorstwem powoda i znakiem towarowym ALCOTEC. Dlatego tez Zespot
Orzekajacy nie podziela zapatrywan powoda na sprawe w kontekscie powotywanych przez niego okolicznosci
przewidzianych w §B1 (b)(10)(i)(A) Regulaminu ADR.

Oczywiscie, nie wyklucza to mozliwos$ci odmiennej oceny naruszenia w odniesieniu do etykiet stosowanych na produktach
pozwanego przy uwzglednieniu okolicznosci opisanych w pozwie, w tym poréwnaniu podobienstwa etykiet produktow i
sposobu uzycia oznaczenia ALCOTEC i ALCOPURE. Kompetencje Zespotu Orzekajgcego sprowadzaja sie jednak do oceny
naruszenia w zwigzku z zarejestrowang nazwg domeny. Zesp6t Orzekajacy nie dokonuje oceny, czy doszto do naruszenia
wobec okreslonego uzycia spornego oznaczenia na produktach oferowanych za posrednictwem tej domeny. W tej sprawie
ocena taka, na przyktad przez pryzmat regulacji odnoszacych sie do zasad uczciwej konkurencji, mogtaby by prowadzi¢ do
tego by podzieli¢ poglady Powoda.

Wobec niewykazania, ze nazwa domeny jest identyczna albo do ztudzenia przypomina znak towarowy powotywany jako
podstawa pozwu zbednym staje sie ocena, czy domena ta zarejestrowana zostata w ztej wierze. Przestanka ztej wiary
przewidziana w art. 21 Rozporzadzenia nie stanowi samodzielnej przestanki dla zastosowania srodkéw naprawczych, a jest
zawsze rozpatrywana facznie z przestanka podobienstwa. Pozostaje to w zgodzie ze wczesniejsza praktyka i
orzecznictwem, w tym sprawach 03024, 04478, 06343, 06616.

Konkluzja

W ocenie Zespotu Orzekajgcego okolicznos$ci sprawy uzasadniajg uznanie, ze nie zostaty spetnione przestanki, o ktérych



mowa w art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia 874/2004. Powdd nie wykazat bowiem, aby pozwany zarejestrowat domene z
wykorzystaniem oznaczenia identycznego lub tudzgco podobnego do wspdélnotowego znaku towarowego ALCOTEC.

Majagc na uwadze catos$¢ zebranego w sprawie materiatu dowodowego, Zespét Orzekajgcy uznaje roszczenie Powoda za
niezasadne.

Z powyzszych przyczyn Zesp6t Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjat decyzje o odrzuceniu Srodka
naprawczego.

PANELISTS
Name Wilodzimierz Szoszuk
2016-01-18
Summary

I. Disputed domain name: alcopure.eu
[l. Country of the Complainant: UK; country of the Respondent: Poland
[ll. Date of registration of the domain name: 25 July 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation
(EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

A word trademark ALCOTEC registered on 13 February 2014 by Office for Harmonization in the Internal Market under
number CTM-012597969

V. Response submitted: No

V1. Domain name not identical nor confusingly similar to the protected right of the Complainant.
VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
Not considered

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

Not considered

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Complaint denied

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None



