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Postepowanie w sprawie naruszania unijnego stownego znaku towarowego “A.T.S. Electro-Lube” (EUTM 010201771) oraz prawa do firmy przed Sadem Okregowym w Warszawie, XXIl Wydziat
Gospodarczy, Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych - postgpowanie zakoriczone prawomocnym wyrokiem z 30 lipca 2015 r., sygn. akt XXIl GWzt 14/15.
Postepowanie wszczete przez podmiot z grupy A.T.S. Electro-Lube (A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.).

Pozew ztozony zostat przez dwéch Powoddéw, Stephania Holdings Inc. (dalej: Powéd nr 1) oraz A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd. (dalej: Powéd nr 2). Pozwanymi sg Irena Wszelaczyriska oraz
Grzegorz Wszelaczynski prowadzacy jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza w ramach spétki cywilnej ElektroLuber s.c. (dalej: Pozwani). Powodowie zazadali przeniesienia domeny electro-
lube.eu na Powoda 2.

Jak wynika z pozwu, Powdéd 1 jest wtascicielem znakéw towarowych A.T.S. Electro-Lube, w tym unijnego znaku towarowego EUTM-010201771, z ktérego Powdd 2 korzysta na podstawnie
licencji. Powodowie nalezg do grupy spotek A.T.S. Electro-Lube, ktére zajmujg sie projektowaniem rozwigzan smarnych dla zastosowania przemystowego oraz dystrybucjg urzadzen do
zastosowania w tym zakresie.

Jak wynika ze strony internetowej Pozwanych www.smarowanie.com.pl, zajmuja sig oni obstuga przemystu w zakresie automatyzacji smarowania maszyn i systemami dozowania $rodkéw
smarnych. Pozwani informuja, ze realizujg w powyzszym zakresie kompleksowe projekty, wspierajac klientéw od opracowania koncepcji, poprzez uruchomienie, koriczac na statej konserwacii i
dostawie materiatéw eksploatacyjnych. W ofercie Pozwanych znajduja sie urzadzenia stosowane w systemach smarowania maszyn.

Pozwani w przesztosci prowadzili dziatalno$¢ takze za posrednictwem strony internetowej znajdujacej sie pod sporng nazwa domeny. Obecnie pod sporng nazwa domeny nie jest prowadzona
jakakolwiek dziatalno$é.

Powodowie oparli swoje zgdania na podstawach przewidzianych w art. 21 ust. 1 w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 874/2004, wskazujac, ze:
+ nazwa domeny do ztudzenia przypomina ich znaki towarowe, w szczegélnosci unijny znak towarowy EUTM-010201771

« domena zarejestrowana zostata w ztej wierze

« domena zarejestrowana zostata w braku prawa lub uzasadnionego interesu w zarejestrowaniu spornej domeny.

Powodowie przedstawili nastepujace okoliczno$ci.

1) Powdd nr 1 i Powdéd nr 2 to podmioty nalezace do grupy kapitatowej A.T.S. Electro-Lube zajmujacej sie konstruowaniem urzadzer: smarujacych. Grupa A.T.S. Electro-Lube prowadzi
dziatalno$¢ na catym $wiecie, w tym w kilku krajach Unii Europejskiej.

Powdd nr 1, jest uprawniony z rejestraciji licznych znakéw towarowych, w tym unijnego znaku towarowego nr EUTM-010201771 ,A.T.S. Electro-Lube” (znak stowny), z pierwszeristwem od dnia
17.08.2011 r., udzielonego dla towaréw i ustug z klasy 7 (dozowniki smaru do maszyn). Powdd 1 nabyt prawa do ww. znaku towarowego na podstawie umowy cesji zawartej z A.T.S. Electro-Lube
Holdings Ltd. 4 maja 2016 .

Oznaczenia A.T.S. Electro-Lube sg zarejestrowane jako znaki towarowe i uzywane przez spétki z grupy A.T.S. Electro-Lube od wielu lat na catym $wiecie.

Powod nr 2 bedacy spotka zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej jest upowazniony do uzywania ww. znakéw towarowych na podstawie udzielonej mu sublicencii.

2) Rejestrujacym nazwe domeny electro-lube.eu jest ElektroLuber s.c. jest to spotka prawa cywilnego, w ramach ktérej wspoétdziatajg prowadzacy jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg Irena
Wszelaczyriska oraz Grzegorz Wszelaczyrski.

Pozwani w ramach prowadzonej dziatalno$ci zajmuja sig obstuga przemystu w zakresie automatyzacji smarowania maszyn i systemami dozowania $érodkéw smarnych. Powyzszg dziatalno$¢
prowadzg takze za posrednictwem Internetu, w tym strony internetowej pod adresem www.smarowanie.com.pl.

Strona znajdujaca sie pod sporng domena pozostaje nieaktywna od co najmniej stycznia 2016 r. Pozwani prowadzili za posrednictwem strony dziatalno$¢ gospodarcza co najmniej do sierpnia
2015 r., oferujgc produkty i ustugi w zakresie systeméw smarowania stosowanych w przemysle.

Pozwani zarejestrowali w EUIPO znak towarowy stowno-graficzny EUTM-013944351 , ElektroLuber Lubricate With Us !” (numer zgtoszenia: 000013074 C) oraz zgtosili znak stowny EUTM-
015097975 ,elektroluber” (numer zgtoszenia: B002732397). Znaki te sa przedmiotem odpowiednio postgpowania o uniewaznienie i sprzeciwowego zainicjowanych przez spétke z grupy A.T.S.
Electro-Lube.

3) A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. - poprzedni uprawniony do znakéw towarowych A.T.S. Electro-Lube - wystapit z wnioskiem o zabezpieczenie roszczen, a nastepnie z pozwem o naruszenie
praw do unijnego znaku towarowego nr EUTM-010201771 przeciwko Irenie Wszelaczyriskiej oraz Grzegorzowi Wszelaczynskiemu. Pozwani wspoétdziatali wéwczas w ramach spétki prawa


https://eu.adr.eu/

cywilnego A.T.S. Electro-Lube Polska s.c.

W dniu 30 lipca 2015 r. Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych wydat wyrok (sygn. akt XXII GWzt 14/15) (dalej: Wyrok Sadu - XXII GWzt 14/15), w ktérym m.in.
nakazat Pozwanym zaniechanie naruszania praw do unijnego znaku towarowego EUTM-010201771, tj. nakazanie pozwanym zaniechania ,oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania,
eksportowania, sktadowania dla tych celéw oraz reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu (w tym poprzez uzycie w nazwach domen internetowych i adresach poczty elektronicznej),
towaréw w postaci dozownikéw smaréw do maszyn z wykorzystaniem oznaczenia ,A.T.S. Electro-Lube”, ,ATS Electro-Lube” lub ,Electro-Lube”, samodzielnie lub z dodatkowymi elementami

()

Po uprawomocnieniu sig wyroku Pozwani zostali dwukrotnie (25.04.2016 r. oraz 05.07.
2016 r.) wezwani przez Powoda 1 do zaniechania naruszen w zwiazku z utrzymywaniem spornej nazwy domeny. Pozwani nie ustosunkowali sig do powyzszych wezwan.

W tym stanie Powodowie zdecydowali sie na wszczecie postepowania arbitrazowego w celu odzyskania spornej domeny.

Pozwani nie ztozyli odpowiedzi na pozew.

Zespot Orzekajacy jest zwigzany twierdzeniami faktycznymi stron i - o ile nie beda one sprzeczne z zebranym w sprawie materiatem dowodowym - uznaje te twierdzenia za udowodnione na
podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w oparciu o reguty rozsadku. Wobec braku ztozenia przez Pozwanego odpowiedzi na pozew Zesp6t Orzekajacy ma prawo uznaé okolicznosci
podnoszone przez Powoda w pozwie za przyznane przez Pozwanego.

Zespot Orzekajacy uznaje fakty przytoczone przez Powoda za przyznane przez Pozwanego i udowodnione.

Cho¢ niedopetnienie przez Pozwanego obowigzku ztozenia odpowiedzi na pozew w terminie Zesp6t Orzekajacy moze uzna¢ za powdd do akceptacji roszczen 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 Orzekajacego od ustalenia, czy Powéd
udowodnit istnienie przestanek zastosowania art. 21 Rozporzadzenia 874/2004, ktére uzasadniajg jego roszczenia (§ B 11 (d) Regulaminu ADR).

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 podlegajaca prawu, ktére zostato uznane lub
ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspéinotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

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

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

Przestanka ztej wiary 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 wejécia na strone internetowa wiasciciela nazwy domeny (...), przez stworzenie prawdopodobierstwa pomytki z nazwa, wzgledem ktérej prawo zostato uznane lub
ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspélnotowego, albo z nazwg podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobienstwo takiej pomytki moze wptywaé na zrédto,
sponsorowanie, przynaleznos$¢ lub skutkowaé aprobatg strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo produktu czy ustug na stronie internetowej badz pod adresem nazwy domeny.”

Dokumenty przedtozone przez Powodéw stanowig dowdd posiadania przez Powoda 1 praw do znakéw towarowych A.T.S. Electro-Lube, w tym unijnego znaku towarowego nr EUTM 010201771
oraz postugiwania sig szeregiem oznaczer z elementem stownym Electro-Lube. Z zataczonych do pozwu dokumentéw wynika wytaczne prawo Powoda 2 do korzystania i rozporzadzania
znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw w klasie 7, a na podstawie upowaznienia Powoda 1 uprawnienie do postugiwania sie tym znakiem dla Powoda 2.

W przypadku stownego znaku towarowego A.T.S. Electro-Lube wysoce dystynktywny jest element Electro-Lube, ktéry powielony jest w nazwie spornej domeny. W ocenie Zespotu Orzekajacego
sporna nazwa domeny jest tudzaco podobna do znakéw towarowych Powodéw. Podobnie okolicznosci te zostaty ocenione w Wyroku Sadu - XXII GWzt 14/15, w ktérym sad m.in. nakazat
Pozwanym zaniechanie naruszania praw do unijnego znaku towarowego EUTM-010201771, przez nakazanie zaniechania ,oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania,
sktadowania dla tych celéw oraz reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu (w tym poprzez uzycie w nazwach domen internetowych i adresach poczty elektronicznej), towaréw w postaci
dozownikéw smaréw do maszyn z wykorzystaniem oznaczenia ,A.T.S. Electro-Lube”, ,ATS Electro-Lube” lub ,Electro-Lube”, samodzielnie lub z dodatkowymi elementami (...)"

W tej sytuacji nalezy zbadaé, czy Pozwany zarejestrowat domeng bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo czy zostata ona zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze. W tej sprawie,
jak sie wydaje, wystgpita co najmniej jedna sposéréd ww. przestanek.

Zdaniem Zespotu orzekajacego, zarejestrowanie i uzywanie spornej domeny odbywato sie w ztej wierze. Stan faktyczny zaprezentowany przez Powodéw wskazuje, ze zarejestrowanie domeny
byto elementem szeroko zakrojonych dziatari majacych na celu bezprawne wykorzystanie oznaczen podmiotéw z grupy A.T.S. Electro-Lube w Europie. Wybér nazwy domeny electro-lube.eu nie
byt przypadkowy, a miat stuzy¢ wykorzystaniu cudzych oznaczen dla stworzenia mylnego wrazenia o powigzaniach pomigdzy Pozwanymi i spétkami z grupy A.T.S. Electro-Lube w Europie. Z
przedstawionych przez Powodéw dowodoéw, jak i z uzasadnienia Wyroku Sadu - XXII GWzt 14/15 wynika, ze Pozwani postugujac sie oznaczeniami Powodéw byli $wiadomi przystugujacych im
praw (ich poprzednikom prawnym) do oznaczenia elektro-lube, a w szczegdlnosci faktu postugiwania sie tym oznaczeniem przez podmioty z grupy A.T.S. Electro-Lube lub podmioty z nimi
powigzane.

Dziatanie pozwanych w istocie od poczatku miato charakter dziatania w ztej wierze. Nazwa domeny wykorzystywana byta w celu handlowym dla zachecenia uzytkownikéw Internetu do wejscia
na strong wtasciciela nazwy domeny, stwarzajac ryzyko pomytki wéréd jej uzytkownikéw. Sposéb postugiwania sie nazwg domeny, zawarto$¢ strony pod tg nazwa, a w szczegélnoéci oferta i
oznaczenia tam zamieszczone mogty wprowadzaé w btad co do istnienia powigzan finansowych i organizacyjnych pomiedzy spétkami z grupy A.T.S. Electro-Lube a Pozwanymi.

Fakt, ze Pozwani nie postuguja sie nazwg domeny obecnie pozostaje bez znaczenia.

Po uwzglednieniu materiatu dowodowego i sekwencji zdarzen uzna¢ nalezy, ze Pozwani zarejestrowali domeneg i postugiwali si¢ nig w celu czerpania nieuzasadnionych korzy$ci z oznaczenia
nalezacego do Powodéw (ich poprzednikéw prawnych). Okoliczno$¢ ta zostata réwniez w podobny sposéb oceniona w Wyroku Sadu - XXII GWzt 14/15.

Na marginesie nalezy réwniez wskazag, ze nie zostaly wykazane w niniejszej sprawie jakiekolwiek okoliczno$ci $wiadczace o tym, aby Pozwani w dacie jej zarejestrowania mieli uzasadniony
interes, aby ja zarejestrowac.

Majac na uwadze cato$¢ zebranego w sprawie materiatu dowodowego, Zespo6t Orzekajacy uznaje roszczenie Powoda za zasadne i orzeka o transferze nazwy domeny na Powoda 2.

Z powyzszych przyczyn Zespét Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (¢) Regulaminu podjat decyzje o transferze nazwy domeny ELECTRO-LUBE.EU na A.T.S. Electro-Lube (UK) Ltd.
PANELISTS

Name Wlodzimierz Szoszuk



2017-06-26

Summary

|. Disputed domain name: electro-lube.eu

1. Country of the Complainant: Canada, UK, country of the Respondent: Poland

I1l. Date of registration of the domain name: 12 April 2006

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

1. word trademark registered in EU, reg. No. EUTM-010201771, filed on 17 August 2011, registered on 28 December 2011, in respect of goods and services in class 7 and other non-registered
designs used on the market

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

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

1.No

2. Why:

There are no circumstances confirming that Respondent had on the date of registration of the domain name a legitimate interest in registering the domain.

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

1. Yes

2. Why:

Facts presented by Complainant indicate that domain registration was a component of extensive action that had had as the aim unlawful use of the trademarks and designs A.T.S. Electro-Lube
that is owned and used by Complainants.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

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



