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Zesp6t Orzekajacy nie posiada informaciji o innych postepowaniach dotyczacych spornej nazwy domeny.

Powdéd, Milwaukee Electric Tool Corporation (,Milwaukee Electric Tool”), jest spdtkg zarejestrowang w USA. W maju 2014 r.
Powod nabyt Empire Level Mfg Corporation (,Empire Level Mfg”), ktéra zaprojektowata i sprzedawata innowacyjny uktad i
narzedzia pomiarowe, w tym poziomice, pod znakiem towarowym EMPIRE od 1919 roku. Powéd kontynuowat dziatalno$¢
Empire Level od maja 2014 r. za posrednictwem oddziatu 0 nazwie Empire Level. Obecnie oddziat Empire Level sprzedaje
produkty pod znakiem towarowym EMPIRE w ponad 50 krajach na catym $wiecie.

W pozwie wskazano takze, iz w charakterze powoda wystepuje réwniez spétka niemiecka, Techtronic Industries GmbH
(» Techtronic Industries”), nalezaca do tej samej grupy kapitatowej co Milwaukee Electric Tool.

Milwaukee Electric Tool jest uprawnionym z prawa ochronnego do znaku towarowego Unii Europejskiej nr 16246 EMPIRE dla
instrumentéw poziomowania i ich cze$ci, zarejestrowanego ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 1996 r. i z prawa ochronnego na
miedzynarodowy znak towarowy nr UE 1184419 EMPIRE dla, miedzy innymi, przyrzadéw poziomujacych i poziomic w klasie 9,
zarejestrowanego ze skutkiem od dnia 29 pazdziernika 2013 r. (dalej tagcznie jako ,Znaki Towarowe”).

Milwaukee Electric Tool i Techtronic Industries sg wtascicielami niezarejestrowanych praw do znaku towarowego i wartosci
firmy w nazwie ,EMPIRE” i ,EMPIRE LEVEL” (zwane tacznie ,Znakami”). Poprzednik Milwaukee Electric Tool i Techtronic
Industries, Empire Level Mfg, uzywat tych Znakéw w odniesieniu do uktadu i narzedzi pomiarowych, w tym poziomic, od 1919
r., w tym na terytorium Unii Europejskiej. Milwaukee Electric Tool i Techtronic Industries uzywali Znaki od momentu nabycia
Empire Level Mfg w 2014 r. m.in. w ramach nazwy domeny <empirelevel.com> oraz strony internetowej zatozonej po tg nazwg
domeny w celu reklamowania swoich produktow.

Pozwanym jest Andrzej Macyra, zamieszkaty w Starszynie, Polska.
Pozwany, w ramach rejestracji domeny <empirelevel.eu>, wskazat ,,Marshalltown” jako swojg organizacje. Marshalltown jest


https://eu.adr.eu/

spotkg zarejestrowang w USA, produkujgca narzedzia, ktéra w lat 90. | na poczatku lat 2000 byta wspotpracowata z Empire
Level Mfg.

Powodowie domagaja sie przeniesienia na rzecz Techtronic Industries domeny <empirelevel.eus> (,Sporna Nazwa Domeny”).
Do pozwu dotgczono O$wiadczenie ztozone pod przysiega przez Kirsten Gilbert, dziatajgcg w ramach swoich uprawnien
zawodowych, jako partner kancelarii Marks & Clerk Solicitors (przedstawicieli Milwaukee Electric Tool i Techtronic Industries),
potwierdzajace, ze Milwaukee Electric Tool poinformowat kancelarie Marks & Clerk Solicitors, iz zezwolit Techtronic Industries
na korzystanie ze Znakéw Towarowych i Znakéw na obszarze Unii Europejskie;.

Alternatywnie, Powodowie domagajg sie wycofania Spornej Nazwy Domeny.

Powodowie twierdza, ze:

» Sporna Nazwa Domeny jest identyczna albo do ztudzenia przypomina Znaki i Znaki Towarowe;

» Pozwany nie ma zadnych praw ani stusznych intereséw dotyczacych Spornej Nazwy Domeny;

» Pozwany nie ma zadnych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znakéw towarowych identycznych lub podobnych do
Znakow i Znakéw Towarowych;

» Pozwany nie ma licencji ani ani uprawnien do uzywania Spornej Nazwy Domeny, Znakéw Towarowych lub Znakow;

» Pozwany nie oferuje i nie oferowat w dobrej wierze jakichkolwiek produktéw ani ustug pod Sporng Nazwg Domeny;

* organizacja, ktérg Pozwany podat w odniesieniu do Spornej Nazwy Domeny, Marshalltown, nie jest i w dacie rejestracji
Spornej Nazwy Domeny nie byta uprawniona do Znakéw Towarowych ani Znakéw;

» Pozwany nie prowadzi zadnej innej legalnej dziatalnodci w zwigzku ze Sporng Nazwg Domeny ani nie uzywa uczciwie Sporne;j
Nazwy Domeny w zaden inny sposéb;

» Sporna Nazwa Domeny zostata zarejestrowana w ztej wierze;

» Pozwany nie uzywat Spornej Nazwy Domeny w zaden istotny sposéb w ciggu dwdch lat od jej rejestracii;

» w dniu 21 czerwca 2016 roku napisali do Pozwanego e-mail, w ktérym domagali sie dobrowolnego przeniesienia Spornej
Nazwy Domeny i zaoferowali mu zwrdcenie zwigzanych z tym kosztéw;

» Pozwany prébowat wymusi¢ na nich nawigzanie relacji handlowych albo zaptate kwoty 10 000 USD za przeniesienie Spornej
Nazwy Domeny.

Pozwany nie ztozyt odpowiedzi na pozew.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004, rejestracja domeny na rzecz okreslonego podmiotu
powinna by¢ uniewazniona, jesli (1) jej nazwa jest identyczna lub do ztudzenia przypomina nazwe podlegajaca prawu, ktére
zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspolnotowego. Ponadto, musi zostaé spetniona co
najmniej jedna z nastepujacych przestanek:

- (2) domena zostata zarejestrowana bez podstawy prawnej lub bez uzasadnionego interesu albo

- (3) domena zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 874/2004 w przypadku rejestracji stanowigcej naduzycie w
rozumieniu art. 21 tegoz Rozporzgdzenia, procedura ADR moze by¢ wszczeta przez ktdrgkolwiek ze stron.

W zwigzku z tym, pow6d musi udowodni¢, ze zarejestrowana domena jest identyczna z nazwg chroniong prawem lub do nieg;j
podobna w sposdb mogacy wprowadzaé w btad. Nie ma natomiast obowigzku wykazywania, ze jest zarejestrowanym
posiadaczem lub licencjobiorcg znaku towarowego, chronigcego nazwe, uzyta w zrejestrowanej domenie (podobnie: AOL UK v.
Paul Achille, sprawa nr 4040 oraz PICMG Europe v. Barbara Baldwin, sprawa nr 04478).

(1) Powodowie, przedktadajac wydruki z systemu EUIPO udowodnili, ze Sporna Nazwa Domeny do ztudzenia przypomina
zarejestrowane znaki towarowe (m.in. znak towarowy Unii Europejskiej nr 16246 EMPIRE). Biorgc pod uwage uzywanie przez



Powodéw nazwy ,emipire level” w swojej dziatalnoéci, wyraz ,level” nie stanowi dostatecznego elementu odrézniajacego
Sporng Nazwe Domeny. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przy ocenie podobienstwa oznaczen nalezy poming¢ sufix ,.eu”.

(2) Pozwany nie wniést odpowiedzi na pozew. Okoliczno$¢ zostata uznana przez Zesp6t Orzekajacy, zgodnie z § 10(a)
Regulaminu ADR, za podstawe przyjecia twierdzert Powoda w zakresie braku prawa lub uzasadnionego interesu w rejestracji
domeny przez Pozwanego.

(3) Podnoszac, ze rejestracja Spornej Nazwy Domeny zostata dokonana w ztej wierze, Powodowie twierdzg m.in., ze Pozwany
dokonat rejestracji Spornej Nazwy Domeny w celu pézniejszego jej odsprzedania, co zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt a
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004 jest wystarczajaca przestankg uzasadniajaca ztg wiare. Powyzsze twierdzenia
zostaty udowodnione przed Powodéw. Z przedstawionej korespondenciji elektronicznej pomiedzy Stevem Betzlerem z
Milwaukee Electric Tool a Pozwanym wynika, ze Pozwany prébowat wymusi¢ na Milwaukee Electric Tool zawarcie wytacznej
umowy dystrybucyjnej lub nabycie Spornej Nazwy Domeny za cene 10 000 USD, ktéra znaczaco przekracza wydatki
Pozwanego zwigzane z zarejestrowaniem domeny.

W przedmiotowej sprawie nalezy uznac, ze zaistniaty przestanki z art. 21 ust. 1 Rozporzgdzenia, a co za tym idzie rejestracja
Spornej Nazwy Domeny na rzecz Pozwanego powinna by¢ wycofana. Zostato bowiem nalezycie wykazane, ze rejestracja
spornej domeny narusza prawo ochronne na znaki towarowe EMPIRE, za$ Pozwany, dziatajacy w ztej wierze, nie moze
przeciwstawi¢ swojego prawa podmiotowego lub uzasadnionego interesu w postugiwaniu sie domena.

W pozwie zostato zgtoszone zgdanie przeniesienia spornej domeny na rzecz Techtronic Industries. Zgodnie zas z art. 22 ust. 11
Rozporzadzenia, Zespdt Orzekajacy moze orzec przeniesienie domeny, jezeli strona powodowa o to wnioskuje oraz jesli
spetnia kryteria okreslone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporzgdzenia (WE) nr 733/2002.

W niniejszej sprawie nalezy uznac, ze Techtronic Industries spetnia powyzsze kryteria, poniewaz ma swojg siedzibe na

terytorium Unii Europejskiej (Niemcy). Z tych wzgledéw Zespot Orzekajacy postanowit o przeniesieniu Spornej Nazwy Domeny
na rzecz Techtronic Industries.

Z powyzszych przyczyn Zespét Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjat decyzje o

transferze nazwy domeny EMPIRELEVEL.EU na Techtronic Industries GmbH.

PANELISTS
Name NOWACZYK, Piotr Nowaczyk, Esq, FCIArb
2017-10-31
Summary

|. Disputed domain name: <empirelevel.eu>

II. Country of the Complainant: USA and Germany, country of the Respondent: Poland

Il. Date of registration of the domain name: 30 June 2015

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 the European Union, reg. No.16246 for the term EMPIRE filed on 1 April 1996 registered on 2

February 1998 in respect of goods and services in class 9
2. unregistered trademark: none



V. Response submitted: No
V1. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant
VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):

No

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

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



