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Nie istniejg nierozstrzygniete lub rozstrzygniete postepowania prawne zwigzane ze sporng domena.

Powdd - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), (dalej nazywany "Powodem" lub "BMW AG") jest spotka
akcyjng prawa niemieckiego, powszechnie znanym w skali $wiatowej producentem samochoddéw pod marka "BMW".

Pozwany Marcin Miskow, jest prywatnym polskim przedsiebiorcg prowadzacym wspolnie z Magdaleng Dziemierz-Miskow i
innymi osobami przedsiebiorstwo rodzinne w zakresie sprzedazy hurtowej i detalicznej samochodow osobowych i
furgonetek pod wspdélnym adresem: ul. Ignacego Krasickiego 29 lok. 7, 65-512 Zielona Géra. Przedsiebiorstwo nie ma
osobowosci prawnej i opiera sie na faktycznej wspotpracy cztonkédw rodziny. Od 2 listopada 2015 r. Przedsiebiorstwo byto
zarejestrowane pod firma: "M-CARS Magdalena Dziemierz-Miskéw". Obecnie przedsiebiorstwo jest zarejestrowane w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] pod nazwa:
'MAGDALENA DZIEMIERZ-MISKOW MIS-CARS".

BMW AG jest wlascicielem m. in.nastepujgcych znakéw towarowych:

1) stownego znaku towarowego M CARS chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowanego pod numerem

004945267,

2) stownego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem

007134158;

3) graficznego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem
004319844; dodatkowo chronionego jako miedzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463 ; IR-1000390 oraz IR 0645893:

Stowny znak towarowy M CARS jest zarejestrowany na rzecz BMW AG z pierwszenstwem od 6 marca 2006 roku w klasach


https://eu.adr.eu/

12 i 28 klasyfikacji nicejskiej dla takich towardéw, jak np. samochody i czesci samochodowe.

Stowny znak towarowy M jest zarejestrowany na rzecz BMW AG z pierwszenstwem od 5 sierpnia 2008 roku w klasie 12
klasyfikacji nicejskiej dla takich towardw, jak np. samochody i czesci samochodowe.

Graficzny znak towarowy M jest zarejestrowany na rzecz BMW AG z pierwszenstwem od 2 marca 2005 roku w klasach 4, 6,
9,12,14,16, 18, 25, 27, 28 klasyfikacji nicejskiej dla takich towardw, jak np. samochody i cze$ci samochodowe.

Znak stowny M CARS jest uzywany dla oznaczania towardw i ustug, zaréwno przez BMW, jak i przez liczng sie¢ podmiotéw
zaleznych (w tym BMW Polska) oraz sie¢ autoryzowanych dealeréw samochodoéw i motocykli BMW oraz dostawcéw ustug
zwigzanych z konserwacjg ww. pojazddw, ktérzy sg uprawnieni do uzywania tych znakéw.

Znaki towarowe ,M” uzywane sg przez BMW do oznaczania specjalnej serii samochodéw sportowych marki BMW, o ponad
przecietnych osiggach.

Znak towarowy M Cars jest uzywany w Polsce miedzy innymi do oznaczania autoryzowanego dealera BMW z Krakowa:
http://www.bmw-mcars.pl/o_nas/kontakt/dane_firmy. Strona internetowa tego dealera BMW istnieje od sierpnia 2004 roku.

Marcin Miskéw jest abonentem spornej domeny internetowej m-cars.eu zarejestrowanej 12.10.2015r.

Pismem z dnia 15.07.2016 roku BMW AG wezwata Panig Magdalene Dziemierz Miskéw do zaniechania naruszen praw
wytgcznych do znakéw towarowych:

+ stownego znaku towarowego M CARS, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem
004945267, -

+ stownego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem
007134158; -

« graficznego znaku towarowego M, chronionego znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem 004319844;
dodatkowo chronionego jako miedzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463 ; IR-1000390 oraz IR 0645893.

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania poprzez zaniechanie uzywania wyzej wymienionych znakéw towarowych i
dokonania zmiany firmy (nazwy) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w taki sposob, aby nie wystepowat w niej zwrot M
Cars ani tez inny, podobny lub identyczny do znakdw towarowych zarejestrowanych na rzecz BMW AG. Wezwanie
adresowane do p. Magdaleny Dziemierz Miskéw zostato odebrane przez p. Marcina Miskdéw.

W dniu 1.08.2016 roku BMW AG zwrdcita sie do Pani Magdaleny Dziemierz Miskoéw z zgdaniem przekazania na rzecz BMW
AG praw do domeny m-cars.eu.

Zadanie BMW AG sformutowane w pi$mie z 1.08.2016 roku nie zostato wykonane.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. petnomocnik Magdaleny Dziemierz-Miskow stwierdza, iz: "Pani Magdalena Dziemierz-
Miskéw wyraza che¢ podjecia negocjacji celem przeniesienia na rzecz BMW AG z siedzibg w Monachium praw do domeny
internetowej, ale w drodze ich sprzedazy. W zwigzku z tym, moja Mandantka oczekiwaé bedzie na Pafstwa propozycje w
zakresie kwoty, za jakg Panski Mocodawca zdecydowalby sie odkupi¢ prawa do domeny internetowej m-cars.eu.".

W tej sytuacji faktycznej i prawnej BMW AG wystapita do Sadu Arbitrazowego RC z Pozwem przeciwko Marcinowi Miskow z
zadaniem przeniesienia na jej rzecz praw do domeny m-cars.eu. Pozew wptynal do Sadu w dniu 2016-11-07 10:47:55, z
terminem zlozenia: 2016-08-22 16:20:43.

W dniu 2016-12-29 Sad potwierdzit przyjecie Odpowiedzi na Pozew, w ktdérej Pozwany kwestionuje swojg odpowiedzialno$¢
z tytutu naruszenia praw wtasnosci przemystowej BMW AG w wyniku zarejestrowania przedmiotowej domeny m-cars.eu.



Pismem z dnia 2016-11-08 BMW AG podtrzymata zgdania Pozwu.

Marcin Miskow uzywa znaki towarowe nalezgce do BMW w rozumieniu art. 9 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. [z p6Zn. zm.] w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego [dalej: ,Rozporzgdzenie”] wkraczajgc tym
samym w sfere wytagcznych praw BMW AG i szkodzac rozpoznawalnosci znakéw towarowych wykorzystywanych w
zawtaszczonej domenie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporzadzenia, wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywotuje ten sam skutek na
terenie catej Unii Europejskiej. Wraz z wejsciem Polski do Unii Europejskiej znaki wspdlnotowe uzyskaty petng ochrone takze
na terenie naszego kraju. BMW AG jest uprawniona do szeregu znakéw towarowych, zaréwno krajowych, wspolnotowych,
jak i miedzynarodowych. BMW posiada, m.in. prawa ochronne do:

+ stownego znaku towarowego M CARS, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod humerem
004945267,

+ stownego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod humerem
007134158;

« graficznego znaku towarowego M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowany pod numerem
004319844; dodatkowo chronionego jako miedzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463 ; IR-1000390 oraz IR 0645893 ;
Zgodnie z art. 9 Rozporzadzenia, wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wtascicielowi wytgczne prawo jego uzywania.
Charakter wytgczny tego prawa przejawia sie w mozliwosci zakazania osobom trzecim dziatan majgcych za przedmiot
uzywanie znaku towarowego w obrocie handlowym.

+ W Swietle art. 9 ust. 1 (a) Rozporzadzenia, uprawniony do znaku towarowego moze zakaza¢ osobom trzecim, ktére nie
posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspdélnotowym znakiem towarowym dla
towarow lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspoélnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. Z takg sytuacjg mamy
do czynienia w przypadku znaku towarowego M CARS;

+ W Swietle art. 9 ust. 1 (b) Rozporzadzenia, uprawniony do znaku towarowego moze zakaza¢ osobom trzecim, ktére nie
posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub
podobienstwa do wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych
dotyczy wspdlnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd opinii publiczne;;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym. Z taka sytuacjg mamy do czynienia w przypadku znakéw towarowych:

o M, chronionego jako znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowanego pod numerem 007134158;

o graficznego znaku towarowego M, chronionego znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowanego pod numerem
004319844; dodatkowo chronionego w trybie miedzynarodowym, jako miedzynarodowe znaki towarowe: IR-1000463; IR-
1000390 oraz IR 0645893;

Pan Marcin Miskéw narusza prawa BMW do wyzej wymienionych znakéw towarowych, gdyz w nazwie domeny internetowej
uzywa identycznego oznaczenia do stownego znaku stownego M CARS bedgcego jednoczes$nie oznaczeniem podobnym do
stownego znaku towarowego M i graficznego znaku towarowego M, tym samym wkracza w zakres praw wytgcznych BMW
AG.

Domena internetowa byta wykorzystywana w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej polegajgcej miedzy innymi na
sprzedazy samochodoéw, tym samym byta uzywana w granicach specjalizacji obejmujacej klase 12 wedtug klasyfikacji
nicejskiej (m.in. pojazdy samochodowe i ich czesci). W przypadku znaku towarowego M CARS mozna méwic¢ o podwdjnej
identycznosci (oznaczen i towarow).

Zgodnie z dyspozycja art. 9 ust. 2 Rozporzadzenia, prawa przyznane przez znak towarowy Unii Europejskiej moga by¢
podstawg zakazania osobom trzecim (nie posiadajgcym zgody uprawnionego do znaku), m.in. nastepujgcych dziatan:

a) umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b) oferowania towaréw, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowania i $wiadczenia ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywozu lub wywozu towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Wskazane w Rozporzagdzeniu formy uzywania znaku towarowego majg charakter jedynie przyktadowy. Uprawniony do znaku



zatem, nie tylko ma wytgczne prawo do naktadania swojego znaku na towar, czy tez uzywania znaku towarowego w
(tradycyjnej) reklamie, ale takze ma wytgczne prawo do uzywania znaku towarowego w domenie internetowej. W zakres tych
praw wytacznych przyznanych BMW do wyzej wymienionych znakéw towarowych wkracza bezprawnie Marcin Miskdw.

Zdaniem Powoda, w swietle pogladdw literatury nie ma watpliwosci, ze uzywanie znaku towarowego umieszczonego w
domenie (w sposob, w jaki jest uzywany przez Marcina Miskéw) moze by¢ uzywaniem tego znaku w obrocie handlowym, w
celu zarobkowym lub zawodowym, czy tez uzywaniem tego znaku w reklamie. Z uwagi na rozwaj Internetu, ktory stat sie
podstawowym medium komunikacji przedsiebiorcy z klientem i gtéwnym Zrédtem informaciji o towarach i ustugach danego
podmiotu, uzywanie znaku towarowego w domenie szczegdlnie odwotuje sie do jego funkcji komunikacyjnej i reklamowe;j,
ale takze do funkcji inwestycyjnej. Marcin Miskéw wykorzystuje znaki towarowe nalezgce do BMW w ww. funkcjach i tym
samym powodujac ryzyko prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad opinii publicznej obejmujgce réwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia M CARS ze znakami towarowymi ,M".

Nalezy uznaé, ze postugiwanie sie znakiem towarowym w domenie internetowej powinno by¢ kwalifikowane jako
wymieniona w art. 155 ust. 3 PWP (art. 9 ust. 2 pkt d Rozporzadzenia) posta¢ uzywania, polegajgca na postugiwaniu sie
znakiem w celu reklamy.

»Wiasciciel znaku ma wytgczne prawo do uzywania go w reklamie w zakresie, w jakim ma ona zawodowy lub zarobkowy
charakter. Mozna argumentowag, ze uzycie znaku w domenie internetowej ma quasi-reklamowy charakter, gdyz ma na celu
realizacje funkcji reklamowej znaku, jaka jest dotarcie do obecnych i potencjalnych klientéw z informacjg o produktach lub
ustugach i zachetg do ich nabywania. Internet i strona internetowa o adresie zawierajgcym znak towarowy bytaby
potraktowana jako dodatkowe medium komunikacyjne w realizacji gospodarczego przeznaczenia znaku. W przypadku
rejestracji domeny zawierajgcej znak towarowy przez podmiot nieuprawniony (analizie poddana zostata sytuacja
klasycznego piractwa domenowego) przedstawiona argumentacja mogtaby sktania¢ do uznania pozbawienia wtasciciela
znaku mozliwosci uzycia swojego znaku w odpowiadajgcym mu adresie internetowym” (Mariusz Kondrat ,Ochrona znakéw
towarowych przed naruszeniami w Internecie”, Oficyna Wolters Kluwers business 2008, str. 155).

Jezeli przedsiebiorca prowadzi swojg dziatalno$¢ w taki sposéb, iz jego swiadczenia sg dostepne za posrednictwem
Internetu (np. sklep internetowy, bez wzgledu na to, czy przedsiebiorca oferuje towary w formie zdigitalizowanej, czy w
postaci materialnych no$nikéw, ktére musza by¢ przestane na tradycyjny adres zamawiajgcego), to adres internetowy petni
funkcje "internetowego szyldu w znaczeniu niematerialnym" (godta) - oznaczenia "miejsca" stanowigcego usytuowany w
cyberprzestrzeni "zaktad", w ktérym oferowane sg Swiadczenia przedsiebiorcy. Co wiecej, jezeli Internet jest jedynym
sposobem prowadzenia dziatalnosci przez przedsiebiorce, adres internetowy moze petni¢ nie tylko funkcje szyldu, ale
rowniez oznaczenia catego przedsiebiorstwa.(Sitko J., Firma i jej ochrona., Oficyna, 2009).

Zasadnosc¢ roszczen BMW potwierdza takze orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci UE, z ktérego jednoznacznie wynika, iz
uzywanie znaku towarowego to nie tylko naktadanie znaku na towar, czy tez oznaczanie oferowanych ustug. O uzywaniu
znaku towarowego przez dany podmiot mozna moéwic¢ takze wtedy, gdy znak ten jest wykorzystywany w ramach wtasnej
komunikacji handlowej tej osoby (por. wyrok TS UE w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i
Google, opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott w sprawie C-119/10 Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull
GmbH). Majgc na uwadze, iz domena internetowa i Internet sam w sobie jest podstawowym Zrédtem komunikacji
przedsiebiorcy z kontrahentem (por. artykut dr M. Budzanowska-Drzewiecka, dr A. Lipinska, ,Wykorzystanie Internetu w
komunikacji marketingowej przedsiebiorstw w opinii menadzeréw” w Kwartalnik Internetowy ,Komunikacja Spoteczna”
2012, nr 4 dostepny na stronie internetowej www.komunikacjaspoleczna.edu.pl/plik.php?id=115), nie jest obojetne (ani dla
przedsiebiorcy, ani dla internauty — odbiorcy znaku), kto i w jaki sposdéb postuguje sie danym oznaczeniem w domenie.
Domena spetnia bowiem te same funkcje (oprécz czysto technicznej), co znak towarowy lub firma przedsiebiorstwa, tzn.
identyfikujace przedsiebiorce lub bezposrednio jego towary (por. J. Marcinkowska, S. Stanistawska-Kloc, ,0chrona oznaczen
indywidulanych wykorzystywanych w adresach internetowych — wybrane zagadnienia” [w] R. Skubisz, Internet 2000, Lublin
2000, s. 19).

Marcin Miskdw wykorzystuje znaki towarowe nalezgce do BMW m.in. w ich silnie oddziatujgcej funkcji reklamowej i
komunikacyjnej. Tym samym pozbawia jednoczesnie BMW medium komunikacji z klientami BMW AG, jakim jest domena
internetowa. Kazde bezprawne dziatanie, ktére uniemozliwia uprawnionemu korzystanie w petni z jego praw wytacznych, ma
szkodliwe oddziatywanie dla zdolnosci odrézniajacej tego znaku. Jest zatem dziataniem stanowigcym naruszenie praw
wytacznych do znaku towarowego.

Dziatalnos¢ Marcina Miskéw nalezy oceni¢ w potaczeniu z dziatalnos$cig prowadzong przez Magdaleng Dziemierz Miskéw,



jako dziatalnos¢ prowadzong w celu zarobkowym, a w konsekwencji udziatu Marcina Miskéw w obrocie handlowym.
Znaczenie majg przestanki obiektywne, tj. prowadzenie dziatalnosci gospodarczej pod tg domeng internetowg oferowanie
przez Marcina Miskéw i Magdalene Dziemierz Miskéw sprzedazy samochodéw. Nie ma zatem znaczenia forma prawna
dziatalnosci Marcina Miskow albo jej brak, ale skutek gospodarczy jaki jego dziatanie wywotuje. Powyzsze, jest w petni
uzasadnione takze w Swietle pojecia przedsiebiorcy wypracowanego przez TS UE: ,Nalezy takze przypomnie¢, ze pojecie
przedsiebiorstwa obejmuje kazdy podmiot wykonujgcy dziatalno$¢ gospodarczg, niezaleznie od jego statusu prawnego i
sposobu jego finansowania. W szczegdlnosci, pojecie przedsiebiorstwa w tym kontekscie nalezy rozumieé jako oznaczajgce
jednostke gospodarczg, nawet jesli z prawnego punktu widzenia jednostka ta sktada sie z kilku oséb fizycznych lub
prawnych (zob. podobnie ww. w pkt 31 wyrok z dnia 10 wrzes$nia 2009 r. w sprawie Akzo Nobel i in. przeciwko Komis;ji, pkt
54, 55 i przytoczone tam orzecznictwo),” (por. wyrok TS UE w sprawie T 190/06 Total SA).

Nie ulega zatem watpliwosci, iz mimo braku prowadzenia formalnej dziatalnosci gospodarczej, Marcin Miskow faktycznie
dziata w obrocie handlowym i wykorzystuje bezprawnie znaki towarowe nalezgce do BMW w obrocie handlowym, gdyz
zaréwno skutki jego dziatan, jak i ich cel mieszczg sie w sferze zdarzen o charakterze gospodarczym. Wywotujg skutki o
charakterze majgtkowym. Marcin Miskéw uzywa znakéw towarowych przynaleznych BMW w odniesieniu do towardw i ustug
dla ktérych te znaki sg zarejestrowane. Marcin Miskow zarejestrowat i uzywa (wraz z Magdaleng Dziemierz Miskdw)
domeny m-cars.eu do zamieszczania na niej informacji o prowadzonej dziatalnosci gospodarczej tematycznie zwigzanej z
dziatalnoscig BMW (sprzedaz samochodow).

Przestanka [uzycia adresu internetowego zawierajgcego cudzy znak towarowy w obrocie gospodarczym w charakterze
znaku towarowego] jest spetniona, gdy adres strony WWW bedzie uzywany w jakimkolwiek zwigzku z komercyjng
dziatalnoscig wtasciciela adresu, gtéwnie w przypadku, gdy bedzie on identyfikowat strony, na ktérych sg reklamowane i
promowane towary i ustugi lub na ktérych znajdujg sie materiaty udostepniane na zasadach komercyjnych. Tak samo nalezy
oceni¢ sytuacje, w ktérych znak towarowy uzyty w adresie bedzie umieszczany na plakatach, tablicach reklamowych,
korespondencji handlowej, opakowaniach produktéw. Ponadto taki adres musi byé uzywany w charakterze znaku
towarowego, a wiec w taki sposdb, ze bedzie on zdolny do odréznienia towaréw na podstawie kryterium pochodzenia. W
tym zakresie nalezy przyjgé, ze adres stron WWW umozliwia identyfikacje podmiotu prowadzgcego pod nim dziatalnos¢
gospodarczg i odréznia go od innych podmiotéw dziatajgcych w Internecie, a w pewien posredni sposob identyfikuje towary i
ustugi oferowane pod tym adresem (Ozegalska Justyna, artykut, Radca Prawny.2001.1.23, Prawne problemy postugiwania
sie adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym).

Znak towarowy umieszczony w domenie internetowej jest uzywany na terenie RP [w rozumieniu art. 296 ust. 2 PrwWiP], jezeli
adres ten identyfikuje strone, ktérej zawartos$¢ odnosi sie, w szczegdlnosci poprzez reklame, do towaréw lub ustug
oferowanych i zbywanych cho¢by na czesci terytorium Polski lub gdy identyfikuje ona strony www, z ktérych
wykorzystaniem dokonywana jest sprzedaz towardw lub $wiadczone sg ustugi choéby w czesci na obszar Polski (Antoniuk
Jarostaw R., artykut, PUG.2004.9.10, Ochrona znakéw towarowych w domenach internetowych w $wietle prawa wtasnosci
przemystowej.).

Zawsze wtedy, gdy strony www bedg wykorzystywane w jakimkolwiek zwigzku z komercyjng dziatalno$cig danego
przedsiebiorcy, znak w domenie internetowej identyfikujgcej te strony uzna¢ nalezy za uzywany w obrocie gospodarczym [w
rozumieniu art. 296 ust. 2 PrwWiP] (Antoniuk Jarostaw R., artykut, PUG.2004.9.10, Ochrona znakéw towarowych w domenach
internetowych w $wietle prawa wtasnosci przemystowe;).

Wojewddzki Sgd Administracyjny z siedzibg w Warszawie w wyroku z 2006-10-25, VI SA/Wa 533/06 odnidst sie do
jednorodzajowosci towaréw wedtug kryterium przeznaczenia i stwierdzit, ze ocena jednorodzajowosci towaréw wedtug
kryterium przeznaczenia towaru pozwala uznac¢ za towary jednego rodzaju takze takie wyroby, sposrod ktérych jeden ma
charakter uzupetniajgcy w stosunku do drugiego, badz stanowi jego wyposazenie oraz gdy zachodzi kompatybilnos¢
towaréw.

W orzecznictwie ETS przyjmuje sie, iz w trakcie oceny podobieristwa towardéw oraz ustug, dla jakich dane znaki towarowe
zostaty przeznaczone nalezy bra¢ pod uwage nature towaréw lub ustug, krag ich korncowych odbiorcéw, sposdb, w jaki sg
wprowadzane do obrotu, oraz okolicznos¢ czy sg towarami komplementarnymi (wzajemnie sie uzupetniajgcymi) wobec
siebie czy tez sg towarami konkurencyjnymi wobec siebie (zastepczymi). (por: wyrok ETS z dnia 29 wrzes$nia 1998 roku w
sprawie CANON Kabushiki Kaisha przeciwko Metro Goldwyn Meyer Inc., C — 39/97).

Uwzgledniajac wyzej wskazane kryteria, nalezy uznac¢, ze towary oferowane przez BMW sg identyczne, jak rowniez podobne i



uzupetniajgce w stosunku do towaréw i ustug oferowanych przez Marcina Miskdow.

Powszechnie przyjetym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa sgdow jest, iz przy ocenie podobienstwa znakdéw nalezy
oprze¢ sie na ich zgodnosci graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej), a sporne znaki nalezy poréwnywac
catosciowo. Uwage nalezy skupi¢ na elementach dominujgcych i odrézniajgcych. Identycznos¢ znaku i kwestionowanego
oznaczenia zachodzi wtedy, gdy sg one jednakowe (tozsame) lub charakteryzujg sie niedostrzegalnymi dla przecietnego
odbiorcy réznicami (por.: wyrok TS UE z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00, LTJ Diffusion) lub réznicami nieistotnymi. Ocenie
powinno podlega¢ oddziatywanie oznaczenia jako catosci, z uwzglednieniem okolicznosci, ze konsument rzadko kiedy ma
mozliwos¢ bezposredniego zestawienia obu oznaczen. Ocena identycznosci/podobienstwa oznaczen powinna uwzglednia¢
takze rodzaj poréwnywanych znakéw, gdyz ma to znaczenie dla zakresu wytgcznosci wynikajgcej z rejestracji (por.: A.
Tischner, P. Kostarnski, (red.) Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz. Warszawa 2010). Szczegdlnej ochronie podlegaja
znaki towarowe stowne. Dla stwierdzenia identycznosci/podobienstwa danego oznaczenia do znaku towarowego stownego
wystarczy poréwnanie tego znaku z oznaczeniem uzywanym przez podmiot nieuprawniony jedynie w warstwie fonetyczne;j
(por. wyrok SN z 22.02.2007 r., sygn. akt: Ill CSK 300/06).

Marcin Miskéw uzywa w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym unii Europejskiej M CARS dla
towarow identycznych z tymi, dla ktérych znaki towarowe Unii Europejskiej sg zarejestrowane.

Rozwazajac kwestie identycznosci/podobienstwa stownego znaku towarowego M CARS i znakéw M oraz oznaczenia
uzytego w spornej domenie — m-cars.eu, nalezy poréwnac¢ sam znak towarowy oraz domene, tj."M CARS” i ,M” oraz ,m-
cars”, pomijajac takie elementy domeny (adresu strony) jak: ,www"” oraz ,.eu”, ktére majg znaczenie jedynie techniczne.
Zasadnos¢ ww. sposobu badania identycznosci/podobieristwa oznaczen znajduje potwierdzenie w licznych decyzjach
instytucji wyspecjalizowanej w orzekaniu w sprawach dotyczgcych domen ,.com” - WIPO Arbitration and Mediation Center,
ale takze Sgdu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (por. m.in. orzeczenia sadu arbitrazowego WIPO Arbitration
and Mediation Center w sprawach Bayerische Motoren Werke AG v. Fundacion Private Whois, WIPO Case No. D2012-1808;
HUK-COBURG haftpflicht-Unterstiitzungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands A.G. v. DOMIBOT (HUK-COBURG-
COM-DOM), WIPO Case No. D2006-0439; VAT Holding AG v. Vat.com, WIPO Case No. D2000-0607; and Shangri-La
International Hotel Management Limited v. Netincome Ventures Inc., WIPO Case No. D2006-1315; Bayerische Motoren
Werke AG v. RC, WIPO Case No. D2012-0124; Bayerische Motoren Werke AG v Maxim llin/ Domains By Proxy, LLC, WPIO
Case No. D2012-1482; Bayerische Motoren Werke AG v. Victor Frankl, WPIO Case No. D2013-0701; Sanofi-aventis, Sanofi-
Aventis Deutschland GmbH v. Andrey Mitrofanov, WIPO Case No. D2007-1772; Giata Gesellschaft fiir die Entwicklung und
Vermarktung interaktiver Tourismusanwendungen mbH v. Keyword Marketing, Inc., WIPO Case No. D2006-1137; i Hoffmann-
La Roche Inc. v. Aneko Bohner, WIPO Case No. D2006-0629 dostepne na stronie www.wipo.int ).

W ocenie Powoda, w niniejszej sprawie zachodzi zatem podwdjna identycznosg, tj. oznaczen oraz ustug. Sad Polubowny ds.
Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w petni przychyla sie do tego stanowiska i takze
wyraza poglad: ,Za uzywanie znaku towarowego nalezy uznac takze umieszczenie go jako domeny internetowej i to
niezaleznie czy jest ona sposobem reklamy czy po prostu adresem dostepu do informac;ji lub platformy transakcyjnej
przedsiebiorcy uprawnionego do uzywania znaku towarowego” (por. wyrok Sadu Polubowny ds. Domen Internetowych przy
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 07.07.2006 r., sygn. akt 17/06.PA, asus.pl). Poglad ten jest
reprezentowany takze przez sady niemieckie. W orzecznictwie stwierdza sie bowiem, ze domeny sg towarem/ustugg i
umieszczenie w ich nazwie znakdw towarowych innego przedsiebiorcy moze wprowadza¢ w btad tych internatéw, ktérzy
oczekujg pod danym adresem internetowym odnalez¢ strony wtasciciela znaku towarowego (por. wyrok LG Dusseldorf w
sprawie Epson, cytat za M. Podles, M. Ortowska, ,Prawna ochrona oznaczen przedsiebiorcéw w srodowisku domen
internetowych”, Wydziat Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego, 2003).

Jak wynika z powyzszej argumentacji popartej pogladami doktryny prawa, uzywanie znaku towarowego w domenie,
szczegolnie w sposéb, w jaki to czyni Obowigzany, jest naruszeniem praw do znaku towarowego.

W Swietle powyzszego, uzywane przez Marcina Miskow oznaczenie ,m-cars” jest zatem identyczne, co stowny znak
towarowy M CARS. Sporne oznaczenie zawierajg bowiem w catosci chroniony na rzecz BMW stowny znak towarowy M
CARS. Spetniona zatem zostata w niniejszej sprawie przestanka identycznosci, badz podobienstwa znakdw.

W zaistniatym stanie faktycznym (identycznos$¢ towaréw i identyczno$¢ oznaczen) nie jest konieczne oméwienie przestanki
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, jednakze z uwagi na catoksztatt sprawy istotnym wydaje sie jej omdwienie.
Sposoéb uzywania znaku towarowego M CARS przez Marcina Miskdw wprowadza w btad uczestnikéw rynku co do istnienia
powigzan o charakterze prawnym, organizacyjnym, gospodarczym pomigdzy nim a BMW. Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem, prawdopodobienstwem wprowadzenia w btad jest prawdopodobierstwo, ze odbiorcy przekonani bedg o



pochodzeniu okreslonych towaréw lub ustug od tego samego przedsiebiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiebiorstw
powigzanych gospodarczo (wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. | 3819,
pkt 17 i ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 26). A zatem uzywanie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub
do niego podobnego, ktére wprowadza odbiorcéw w btgd, ma negatywny wptyw na podstawowg funkcje znaku towarowego
lub moze mieé na nig negatywny wptyw. W szczegdlnosci chodzi tu o kluczowa funkcje znaku towarowego, jaka jest
gwarancja pochodzenia towaru.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze znaki towarowe M CARS i M nalezg do kategorii znakéw towarowych silnie
odrézniajagcych. Spowodowane jest to tym, ze oznaczenie jest niebanalne, oryginalne i zwraca uwage odbiorcy i od wielu juz
lat jest kojarzone ze sportowymi wersjami samochodéw marki BMW. Co réwniez istotne, oznaczenia M i M Cars zostaty
wymyslone jako skrét o stowa motorsport i producenta /tunera/ samochodéw marki BMW i nie jest podobne do zadnego z
funkcjonujacych na rynku oznaczen. Trybunat UE (Pierwsza Izba) w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07
zajmowat sie m.in. kwestig odrézniajgcego charakteru i renomy znakdéw towarowych. W ocenie Trybunatu: im bardziej
odrézniajacy jest wczesniejszy znak towarowy — czy to samoistnie, czy to w wyniku uzyskania charakteru odrézniajgcego w
nastepstwie uzywania — tym bardziej prawdopodobne jest, ze wtasciwemu kregowi odbiorcéw skonfrontowanemu z
identycznym lub podobnym pdzniejszym znakiem towarowym nasunie sie mysl o wczesniejszym znaku towarowym. Majac
powyzsze na wzgledzie, nie mozna mieé watpliwosci, ze potencjalny odbiorca ustyszawszy zbitek M CARS albo sama litere
M w kontekscie motoryzaciji, to natychmiast skojarzy je z BMW.

Zgodnie z wymogiem okreslonym w B 1 (b) (12) Regulaminu rozwigzywania sporéw o domeny .eu BMW AG wskazuje, ze
zgodnie z art. 4 (2) (b) (i) Rozporzadzenia Rady (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002
r. w sprawie wprowadzania w zycie Domeny Najwyzszego Poziomu.eu BMW AG ma statutowa siedzibe w Monachium w
Niemczech, co wynika z odpisu rejestru ztozonego do akt sprawy.

Whnioski Powoda:

Rejestracja i utrzymywanie domeny m-cars.eu narusza art. 9 ust.1 (a) i (b) Rozporzadzenia. Zgodnie z ust. B1 (b)(11)
Regulaminu ADR BMW AG domaga sie przeniesienia na swojg rzecz nazwy domeny m-cars.eu.

BMW AG spetnia wymogi dotyczgce zdolnosci rejestracyjnej zgodnie z ust. 4 (2) (b) Rozporzadzenia (WE) nr 733/2002 na tej
podstawie, ze siedziba BMW AG jest na terenie UE (w Monachium).

Zgodnie z ust. B1 (d) 11 Regulaminu ADR, wskazuje ze:

zgodnie z (d) (1) (i): nazwa domeny m-cars.eu jest identyczna ze stownym Unijnym znakiem towarowym M CARS numer:
004945267,

nazwa domeny m-cars.eu jest mylgco podobna do stownego Unijnego znaku towarowego "M" numer 007134158 i
graficznego znaku towarowego "M" numer 004319844.

zgodnie z (d) (1) (ii): nazwa domeny m-cars.eu zostata zarejestrowana bezprawnie, gdyz pozwany nigdy nie miat zgody BMW
AG na postugiwanie sie tymi znakami towarowymi;

zgodnie z (d) (1) (iii): nazwa domeny m-cars.eu zostata zarejestrowana w ztej wierze, gdyz pozwany jako przedsiebiorca
zajmujacy sie handlem samochodami dokonat rejestracji domeny w 2015 roku i wtedy wiedziat o wczes$niejszych prawach
BMW AG do znaku M CARS oraz znakéw M. Po otrzymaniu wezwania domena zostata "zawieszona". Po otrzymaniu
wezwania do zaniechania naruszen Magdalena Dziemierz Miskéw, ktéra prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg wraz z
Marcinem Miskéw zmienita firme prowadzonej dziatalnosci gospodarczej z Magdalena Dziemierz-Miskéw M CARS na
Magdalena Dziemierz Miskow MIS CARS. Tym samym zdawata sobie sprawe z nieprzystugiwania jej praw do uzywania
znakéw towarowych M CARS oraz M w obrocie.

Dziatajgc w imieniu wtasnym, w odpowiedzi na Pozew Pozwany podnosi, iz domena internetowa o nazwie m-cars.eu zostata
przez niego zarejestrowana, jednakze nie byta wykorzystywana w ztej wierze, co zazruca Powdd na podstawie § B11 (d) (1)
(i) Regulaminu ADR.

Pozwany podkresla, iz ztozyt OdpowiedZ na Pozew w wyznaczonym przez § B3 (a) Regulaminu ADR terminie.
Odnoszac sie do twierdzen Powoda, iz dziatanie Pozwanego jest przyktadem cybersquattingu, czyli rejestracji domen

zawierajgcych znane znaki towarowe, do ktorych rejestrujacy nie jest uprawniony, z zamiarem sprzedazy domeny po
zawyzonej cenie, Pozwany wskazuje, iz z takim stanowiskiem BMW AG nie sposéb sie zgodzi¢. Jego zdaniem, zakup



domeny m-cars.eu wynikat z zamiaru zatozenia dziatalnosci gospodarczej pod firma: M-CARS Magdalena Dziemierz -
Miskéw. Dokonujgc wyboru nazwy firmy, a tym samym rejestracji domeny Pozwany nie kierowatsie posiadanym przez BMW
AG znakiem towarowym, gdyz o jego rejestracji, a nawet istnieniu nie wiedziat,a przy wyborze nazwy firmy, kierowat sie
wytagcznie kwestiami osobistymi, gdyz zawarte w nazwie “M” byto wypadkowg imion cztonkéw rodziny oraz nazwiska ij.
Magda, Marcin, Mitosz Miskow, a drugi czton nazwy jest anglojezycznym terminem stowa “samochody”, poniewaz w ramach
ww. dziatalnosci gospodarczej zajmowatem sie sprzedazg samochodow uzywanych, a tym samym niniejsza nazwa miata
identyfikowa¢ zakres prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej. Pozwany zaznacza, iz w ramach dziatalnosci dokonywana
byta sprzedaz samochodéw uzywanych réznych marek, a nie tylko marki BMW. W kwestii natomiast domeny wskazuje, iz
dokonat jej zakupu wytgcznie z myslg zatozenia strony internetowej dla ww. dziatalnosci gospodarczej i nie zamierzat w
zaden sposob wykorzystywac znaku towarowego BMW AG, gdyz jego dziatanie byto catkowicie przypadkowe i nieSwiadome.
Dokonujgc zakupu domeny sugerowat sie tym, aby byta jak najbardziej zblizona do nazwy dziatalnosci gospodarczej: M-
CARS Magdalena Dziemierz-Miskow. Na stronie przeznaczonej do dokonywania zakupu domen internetowych niniejsza
domena zostata wskazana jako wolna, nie byto wskazane, iz zwrot “m-cars” jest podobny do zarejestrowanego stownego
znaku towarowego BMW AG oraz nie byto zadnych sugestii, ktdre wskazywatyby na jakiekolwiek powigzania niniejszej
domeny z BMW AG. Pozwany nie miat jakiejkolwiek wiedzy, iz oznaczenie M oraz M Cars zostato zastrzezone na rzecz
powoda. W momencie kiedy powziat niniejszg informacje od razu zawiesit przedmiotowg domene internetowg, a nazwa
firmy zostata niezwtocznie zmieniona z “M-CARS Magdalena Dziemierz-Miskéw” na “Mis - Cars Magdalena Dziemierz-
Miskow”. Zmiana nazwy firmy na “Mis- Cars Magdalena Dziemierz- Miskdw” oraz domeny internetowej na: mis-cars.eu
zwigzana jest bezposrednio z posiadanym nazwiskiem, zawarte w nazwie firmy “Mis” jest wypadkowa pierwszych trzech
liter nazwiska tj. Miskow.

dalej Pozwany twierdzi, iz zazrut Powoda, iz Pozwany dokonatzakupu domeny “m — cars” ze wzgledu na che¢ jej sprzedazy
nie zastuguje na uwzglednienie, gdyz Pozwany nigdy nie zgda od BMW AG za wydanie przedmiotowej domeny okreslonego
wynagrodzenia. W skierowanym do BMW AG pismie z dnia 10.08.2016 r. Pozwany jedynie stwierdzit, iz oczekuje na
propozycje ze strony Powoda.

Pozwany ttumaczy, iz ztozenie przez niego propozycji finansowej Powodowi w kwestii przekazania domeny internetowe;j,
wynikato wytgcznie z faktu, iz zatozenie domeny internetowej wigzato sie z poniesieniem przez niego srodkéw finansowych,
a dla matej dopiero rozwijajgcej sie firmy koszt zakupu domeny internetowej jest znacznym obcigzeniem finansowym.

Pozwany nadmienia, iz nigdy nie byto jego zamiarem wykupowanie jakichkolwiek domen internetowych znanych marek i
dokonywanie ich odsprzedazy po zawyzonej cenie. Swiadczy o tym fakt, iz nie dokonywat wczesniej rejestracji domen
internetowych zadnych marek, ani nie proponowat ich odsprzedazy. Swoje zachowanie ttumaczy niewiedza i catkowita
nieswiadomoscig bezprawnosci.

jako potwierdzenie, Pozwany wskazuje, iz jego firma dziata juz pod inng domeng internetowa: mis-cars.eu i od momentu
powziecia informacji o zastrzezonym na rzecz BMW AG stownym znaku towarowym “M” oraz “M Cars”, nie uzywa domeny
interntowej: m-cars.eu i deklaruje, iz nie bede z niej w zaden sposob korzystat.

Odnoszac sie do twierdzenia Powoda, iz zarejestrowanie przez niego domeny m-cars.eu nastgpito w ztej wierze, zaznacza, iz
zgodnie z ust. 3 art. 21 Rozporzadzenia Komisji (WE) NR 874/2004 z dnia

28 kwietnia 2004 r. ustanawiajgcego reguty porzadku publicznego dotyczace wprowadzenia w zycie i funkcji Domeny
Najwyzszego Poziomu .eu oraz zasady regulujgce rejestracje, nie mozna uznac, iz spetnita sie jakakolwiek ze wskazanych w
niniejszym ustepie przestanek, poniewaz Pozwany nie zakupit domeny w celu sprzedazy, wynajecia lub innego przekazania
danej nazwy domeny witascicielowi nazwy, wzgledem ktérej prawo zostato uznane lub ustanowione na mocy
ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo podmiotowi publicznemu, czy tez w celu powstrzymania wtasciciela
takiej nazwy, wzgledem ktdrej prawo zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspodlnotowego, albo podmiotu publicznego przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadajacej jej nazwie domeny.

Dodatkowo, Pozwany wskazuje, iz nie korzysta z przedmiotowej domeny oraz nie wykorzystuje jej w zaden sposéb, tym
bardziej w prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, czy dla celéw zarobkowych. Ponadto nie zarejestrowat przedmiotowej
domeny internetowej, aby zaktéci¢ dziatalno$¢ zawodowa podmiotu konkurencyjnego, a tym samym wprowadzi¢ nazwa



domeny w sposob zamierzony kogos w btad, czy przedmiotowg domene traktowac jako przynete dla uzytkownikow
Internetu do wejscia na strone internetowa wtasciciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci,
przez stworzenie prawdopodobienstwa pomytki ze stownym znakiem towarowym BMW AG i doprowadzenia do sytuacji,
w ktorej potencjalni klienci BMW AG skorzystaliby z moich ustug sgdzac, iz jestesmy kapitatowo powigzani

z BMW AG lub $wiadczymy ustugi w ramach dziatalnosci BMW AG.

Wobec powyzszego nie byto intencjg Pozwanego naruszenie znaku towarowego BMW AG i szczegdlnego zaakcentowania
wymaga fakt, iz zbiezno$¢ nazw: “M-CARS” oraz “M Cars”, a takze zarejestrowanie domeny internetowej: m-cars.eu byto
kwestig wytgcznie przypadku, niecelowego dziatania i nie byto umotywowane checig dokonania jakichkolwiek czynéw
nieuczciwej konkurencji wzgledem BMW AG, o czym $wiadczy niezwtoczna zmiana nazwy prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej oraz zaprzestanie korzystania przeze mnie z przedmiotowej domeny.

Whniosek: Pozwany generalnie odrzuca twierdzenia Powoda zawarte w Pozwie, natomiast nie precyzuje stanowiska w
przedmiocie zadania transferu spornej domeny.

Analiza prawna Pozwu i Odpowiedzi na Pozew prowadzi do nastepujgcych ustalen i rozstrzygniec:

I.. Domena m-cars.eu jest identyczna ze stownym znakiem towarowym Unii Europejskiej M CARS zarejestrowanym pod
numerem 004945267 na rzecz BMW AG. Zgodnie bowiem z ustalonym orzecznictwem [vide: sprawa nr 04190 dot. domeny
CANPACK], przy ocenie podobieristwa oznaczenia i domeny internetowej pomija sie prefiksy i sufiksy. Fakt, iz znak
towarowy M CARS ztozony jest z dwdch cztondw pisanych rozdzielnie, natomiast w nazwie domeny cztony te sg rozdzielone
myslnikiem pozostaje bez znaczenia dla oceny identycznosci. Nazwy domen internetowych ze wzgledéw technicznych nie
mogag zawierac¢ spaciji, ani znakéw przestankowych. Wystepowania mysinika w nazwie domeny nie mozna uznaé za element
dostatecznie odrdézniajgcy nazwe domeny M-CARS od znaku towarowego M CARS.

Marcin Miskéw jest abonentem spornej domeny internetowej m-cars.eu zarejestrowanej 12.10.2015r.

Domena ta zostata zarejestrowana wiele lat po pojawieniu sie dealera BMW M Cars w Polsce oraz po rejestracji znaku
towarowego Unii Europejskiej M CARS oraz znakéw towarowych M, a co rownie istotne w wiele lat po tym, gdy samochody
marki BMW sygnowane znakami M zdobyty ogromng popularnos$¢ na catym swiecie z uwagi na ich sportowe osiggi. Zatem,
wybor przez Marcina Miskéw nazwy domeny zawierajgcej znak towarowy M CARS nie byt wyborem przypadkowym.
Szczegdlnie wobec sytuacji, ze domena zarejestrowana na rzecz Marcina Miskow byta wykorzystywana w prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej polegajgcej miedzy innymi na handlu samochodami uzywanymi. Tym samym Marcin Miskow,
jako osoba zawodowo i gospodarczo zajmujgca sie motoryzacjg nie mégt nie wiedziec¢, ze prawa do znaku towarowego M
Cars oraz do znakéw ,M”" mu nie przystuguja.

Majac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przestanka wymieniona w art. 21(1) Rozporzadzenia nr 874/2004 jest spetniona
(przestanka identycznosci).

Il. Domena m-cars.eu zostata zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie, gdyz Pozwany potwierdzit, ze nigdy nie byt
upowazniony przez BMW AG, ani tez przez inny podmiot do uzywania w obrocie unijnego znaku towarowego M CARS. Pan
Marcin Miskow nie wykazat, aby miat kiedykolwiek zgode BMW AG do uzywania tego znaku towarowego, w szczegdlnosci w
nazwie domeny internetowej.

Majac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze pierwsza przestanka wymieniona w art. 21(1)(a) Rozporzadzenia nr 874/2004 jest
spetniona (przestanka bezprawnosci), gdyz Pan Marcin Miskow nie wykazat, aby przystugiwato mu prawo do uzywania
oznaczenia M CARS.

1. Z tresci Pozwu i Odpowiedzi na Pozew oraz dotgczonych do nich dokumentéw (zaswiadczenie z CEIDG i informacja o
obecnie uzywanej domenie mis-cars.eu) wynika, ze Pan Marcin Miskéw nie ma uzasadnionego interesu w utrzymywaniu
spornej domeny. Obecnie bowiem prowadzi dziatalnos¢ z wykorzystaniem domeny mis-cars.eu, ktéra to domena odpowiada



nazwie dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez Panig Magdalene Dziemierz — Miskow, z ktdrg wspdlnie handluja
uzywanymi samochodami.

Majac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze druga przestanka wymieniona w art. 21(1)(a) Rozporzadzenia nr 874/2004 jest
spetniona (przestanka braku uzasadnionego interesu), gdyz Pan Marcin Miskéw nie wykazat, aby miat interes w
utrzymywaniu spornej domeny.

IV. Domena m-cars.eu zostata zarejestrowana w ztej wierze, gdyz z dokumentéw dotgczonych do Odpowiedzi na Pozew
(pism wymienionych pomiedzy petnomocnikami stron) wynika, ze Pan Marcin Miskow oczekiwat wynagrodzenia z tytutu
przeniesienia praw do spornej domeny na rzecz BMW AG, w sytuacji, gdy zdawat sobie sprawe z braku jakichkolwiek praw
legitymizujgcych do uzywania tej domeny. Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. petnomocnik Magdaleny Dziemierz-Miskéw
stwierdza, iz cyt.:

"Pani Magdalena Dziemierz-Miskéw wyraza che¢ podjecia negocjacji celem przeniesienia na rzecz BMW AG z siedzibg w
Monachium praw do domeny internetowej, ale w drodze ich sprzedazy. W zwigzku z tym, moja Mandantka oczekiwac¢ bedzie
na Panistwa propozycije w zakresie kwoty, za jakg Panski Mocodawca zdecydowalby sie odkupi¢ prawa do domeny
internetowej m-cars.eu.".

Majac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przestanka wymieniona w art. 21(3)(a) Rozporzadzenia nr 874/2004 jest spetniona
(przestanka ztej wiary: z uwagi na oferowanie praw do domeny na sprzedaz).

WNIOSKI::

W Swietle przepiséw Rozporzadzenia 874/2004 wystarczajace jest, aby powdd wykazat wystgpienie dwdch z nizej
wymienionych okolicznosci:

1) tozsamosci lub podobieristwa mogacego prowadzi¢ do btedéw po stronie odbiorcéw pomiedzy nazwa domeny a
oznaczeniami do ktérych prawa przystugujg mu na podstawie przepiséw prawa krajowego Panstw Cztonkowskich, oraz

2) bezprawnosci dziatan pozwanego lub braku uzasadnionego interesu po stronie pozwanego, lub
3) dokonania rejestracji lub uzywania domeny przez pozwanego w ztej wierze.

Przedstawione przez strony postepowania dowody wskazujg na to, ze Powod wykazat:

1
2
3
4

tozsamos$¢é domeny ze stownym unijnym znakiem towarowym,
bezprawno$é dziatan Pozwanego,

brak interesu w utrzymywaniu domeny przez Pozwanego
rejestracje oraz uzywanie domeny w ztej wierze.

~— ~— ~— “—

Konkludujac, w niniejszej sprawie zaistniaty przestanki z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia, a co za tym idzie rejestracja nazwy
domeny m-cars.eu na rzecz Pozwanego powinna by¢ wycofana. Rejestracja spornej domeny narusza prawa ochronne do
znaku towarowego M CARS" i znakéw towarowych M wskazane w uzasadnieniu Pozwu, zas Pozwany nie wykazat swojego
prawa podmiotowego legitymujacego go do postugiwania sie nazwg domeny. Stwierdzenie wytgcznie tych okolicznosci
uzasadnia uwzglednienie zgdania Powoda i badanie pozostatych okolicznos$ci (np. ztej wiary pozwanego albo braku
uzasadnionego interesu w utrzymywaniu tej domeny) czyni bezprzedmiotowe.

W zwigzku z dotychczasowym orzecznictwem (Sadu Arbitrazowego RC) wykazanie przez Pozwanego checi przeniesienia
nazwy domeny na powoda jest interpretowane jako przyznanie braku prawa lub uzasadnionego interesu w rejestracji
domeny przez pozwanego (§ B 10 (a) Regulaminu ADR i art. 22 ust. 10 Rozporzadzenia [vide: sprawa nr 07152 dot. domeny:
AUDIO-TECHNICA].

Ponadto Pow6d w Pozwie zgtosit zgdanie przeniesienia spornej domeny na swoja rzecz, zgodnie zas z art. 22 ust. 11
Rozporzadzenia zagdanie to moze zosta¢ uwzglednione, jezeli strona powodowa tego zada oraz jesli spetnia kryteria



okreslone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporzgdzenia (WE) nr 733/2002. Powdd spetnia te kryteria, bowiem ma swojg siedzibe na
terytorium Unii Europejskiej (Niemcy).

Z powyzszych wzgleddw przeniesienie domeny m-cars.eu na rzecz Powoda jest uzasadnione.

Z powyzszych przyczyn Zespot Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) Regulaminu podjat decyzje o
transferze nazwy domeny M-CARS.EU na Powoda.

PANELISTS
Name Sylwester Pieckowski
2017-01-28
Summary

I. Disputed domain name: M-CARS.EU
Il. Country of the Complainant: Germany, country of the Respondent: Poland
[ll. Date of registration of the domain name: 12 October 2015

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

1. M Cars - word trademark registered in EU, reg. No. 004945267, for the term from 6 March 2006 until 6 march 2026, filed
on 6 March 2016, registered on 10 April 2007 in respect of goods and services in classes 12 and 28 (The Nice
Classification).

2. M - word trademark registered in EU, reg. No. 007134158, for the term from 5 August 2008 until 5 August 2018, filed on 5
August 2008, registered on 24 November 2009 in respect of goods and services in class 12 (The Nice Classification).

3. M - figurative trademark registered in EU, reg. No. 004319844, for the term from 2 March 2005 until 2 March 2025, filed on
2 March 2005, registered on 22 May 2006 in respect of goods and services in the following classes:

-4,6,9,12,14,16, 18, 25, 27, 28 (The Nice Classification);

-26.11.06, 26.11.09, 26.11.99, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.05 (The Vienna Classification).

4. geographical indication: No

5. designation of origin: No

6. unregistered trademark: No

7. business identifier: M Cars, M

8. company name: Bayerische Motoren Werke Aktiengessellschaft

9. family name: No

10. title of protected literary or artistic work: No.

V. Response submitted: Yes.
VI. Domain name is identical to the protected rights of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):

1. No.

2. Respondent has acknowledged Complainant's rights to the disputed domain. At present, Respondents conducts his
business under a different domain name: mis-cars.eu.

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



2. Why: Respondent has expressly proposed to the Complaintant to sell the disputed domain at a price to be agreed.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Respondent's familiarity and professional standing in the car sale
industry.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain
Xl. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. If transfer to Complainant. Is Complainant eligible? Yes.



