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Powdd, firma Swiss Tech Global Limited jest miedzynarodowym producentem i dystrybutorem urzgdzen do powiekszania i
prostowania penisa, w tym réwniez urzadzenia do powiekszania penisa pod nazwg ,PHALLOSAN”.

Powdd jest uprawniony do stownego znaku towarowego UE ,Phallosan” (numer prawa wytacznego 003839065) dla towaréw
znajdujacych sie w klasie 10 klasyfikaciji nicejskiej tj. dla przyrzadéw ortopedycznych i medycznych, w szczegélnosci aparatury
do powiekszania, wydtuzania i prostowania penisa, w tym takze w postaci paséw. Dla tych samych towaréw Powdd posiada
rowniez zarejestrowany stowny znak towarowy na terytorium Niemiec - ,Phallosan” (numer prawa wytacznego 30319560).
Ponadto, powodowi przystuguje prawo z rejestracji stowa ,Phallosan” jako miedzynarodowego znaku towarowego w ramach
Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) na terytorium wielu paristw w tym miedzy innymi na terytorium Stanéw
Zjednoczonych, Rosji, Japonii, Turcji czy Szwajcarii (numer prawa wytacznego 1017865). Powyzsze znaki towarowe sg
wykorzystywane przez Powoda w zwigzku z produkcjg i dystrybucjg towaréw.

Poza powyzej wskazanymi prawami ochronnymi do znakéw towarowych, powdd jest posiadaczem domeny phallosan.com, pod
ktorg prowadzi dziatalno$é reklamowa.

Pozwany jest osobg fizyczna, ktéra jest wiascicielem domeny phallosan-forte.eu. Pozwany nie prowadzi przedsiebiorstwa pod
nazwg ,Phallosan”. Nie posiada réwniez praw wytacznych do znaku towarowego zawierajgcego stowo ,Phallosan”.

Powdd, uznajac rejestracje domeny phallosan-forte.eu przez pozwanego za naruszajaca przystugujace mu prawa do znakéw
towarowych, wystapit do pozwanego z zgdaniem rozwigzania zaistniatej sytuacji na drodze polubownej. Pozwany jednak w
zaden sposob nie ustosunkowat sie do pism powoda.

W zwigzku z brakiem odpowiedzi ze strony pozwanego, w dniu 23 stycznia 2018 r. pow6d wnidst na mocy art. B1(b)(11) i §
B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz. Pozwany, pomimo zawiadomienia o toczagcym sie
postepowaniu i wyznaczeniu terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, nie ustosunkowat sie do twierdzen podniesionych
przez strone powodowa.


https://eu.adr.eu/

Uzasadniajgc swoje stanowisko powdd w pierwszej kolejnosci wskazat na tudzace podobienstwo pomiedzy nazwa domeny
phallosan-forte.eu a nazwami w odniesieniu do ktérych powodowi przystugujg prawa ochronne do znakéw towarowych. W
ocenie powoda, czescig dominujacg znaku jest stowo ,Phallosan”. Stowo ,forte” jest zas postrzegane jako opisowa
wskazowka, ktdéra w wielu jezykach oznacza ,mie¢ znaczacy wptyw”. Zdaniem powoda, stowo to jest uzywane do wykazania
mocy i skutecznosci produktu medycznego, co przesadza o jego opisowym charakterze. Powéd podnosi, ze dominujgca cze$é
spornej nazwy ,Phallosan” jest identyczna pod wzgledem wygladu, brzmienia oraz od strony koncepcyjnej. Tym samym sporna
domena jest tudzaco podobna do nazwy w odniesieniu do ktérej powdd posiada zarejestrowane znaki towarowe, co skutkuje
duzym prawdopodobieristwem wprowadzenia w btgd w rozumieniu art. B 11 (d)(1)(i) Regulaminu ADR.

Nastepnie powdd powotat sie na spetnienie drugiej z przestanek pozwalajacych na wydanie wyroku przyznajacego
zastosowanie srodkéw naprawczych tj. na art. B11(d)(1)(ii) Regulaminu ADR. Mianowicie, zdaniem powoda nazwa domeny
zostata zarejestrowana przez pozwanego bezprawnie lub bez posiadania uzasadnionego interesu. Powdd wskazat na brak po
stronie pozwanego praw do nazwy domeny. Ponadto, przeprowadzone przez powoda badanie wykazato, ze pozwany nie
prowadzi przedsiebiorstwa pod podobng nazwa, ani nie przystugujg mu prawa wytgczne do znaku stownego ,Phallosan”. Tym
samym, w ocenie strony powodowej, pozwany nie dysponuje jakimkolwiek prawem do spornej nazwy. Nic nie wskazuje réwniez
na to, aby pozwany posiadat uzasadniony interes wobec domeny w rozumieniu art. B 11 (d) Regulaminu ADR.

Powdd powotat sie takze na trzecig z przestanek przewidzianych w regulaminie ADR, tj. na zarejestrowanie i wykorzystywanie
domeny w ztej wierze (art. B11(d)(iii) Regulaminu ADR). Jako jedng z przestanek zaistnienia ztej wiary powdd wskazat
rejestracje nazwy domeny w celu zaktdcenia jego dziatalnosci gospodarczej (art. B11(f)(3) Regulaminu ADR). Wyglad strony
phallosan-forte.eu sprawia bowiem wrazenie, ze jest to strona oferujgca niezalezny ranking badania trzech urzadzen stuzacych
do powiekszania penisa. Wskazuje na to chociazby sam nagtéwek o tresci ,Rangliste der Praparate fiir eine
Penisvergrésserung!”, co w ttumaczeniu na jezyk polski oznacza ,,Ranking produktéw farmaceutycznych do powiekszania
penisa!”. Najwyzszg pozycje w rankingu zajmuje produkt o nazwie Xtrasize. Na stronie nie ma jednak zadnej informacji o tym,
kto jest tworca tego rankingu ani jakie byty kryteria do jego stworzenia. Pomimo, ze nazwa domeny zawiera znak towarowy
powoda, to nazwa ,Phallosan” na stronie internetowej jest uzyta jedynie wzmiankowo. Wiekszo$¢ ze znajdujacych sie tam
przyciskOw przekierowuje na inng strone internetowg (https://www.xtrasize.de/die-penisgrosse-macht-was-aus.html), na ktorej
sprzedawane sg produkty Xtrasize.

Ponadto, recenzje produktu Xtrasize zamieszczone na tej stronie internetowej stanowia, zdaniem powoda, pseudoreklame
poréwnawczg. Urzgdzenie powoda sprawia wrazenie mniej efektywnego, niz urzadzenie Xtrasize, ktdre zajmuje pierwsze
miejsce w rankingu. Takie dziatanie zaktéca dziatalnos$¢ powoda, bowiem moze powodowaé rezygnacje klientéw z zakupu jego
urzadzen.

Zdaniem powoda, pozwany zarejestrowat i korzystat ze spornej domeny w ztej wierze takze w rozumieniu art. B11(f)(4)
Regulaminu ADR. Prawie kazdy link ze strony internetowej phallosan-forte.eu przekierowuje na strong internetowg
https://www.xtrasize.de/die-penisgrosse-macht-was-aus.html, na ktérej jest reklamowane i sprzedawane urzadzenie Xtrasize.
Klienci, ktory w poszukiwaniu produktéw powoda znajdujg strone internetowg phallosan-forte.eu, zostajg przekierowani na
reklame produktu Xtrasize. Tym samym, uzywajgc spornej nazwy domeny pozwany wykorzystuje marke i reputacje powoda,
zwabiajac uzytkownikéw Internetu na strone Xtrasize. Powdd twierdzi, ze istnieje prawdopodobieristwo, ze linki na stronie
urzadzenia Xtrasize sg sponsorowane. Niemniej jednak uzytkownik zostaje przekierowany na strone stuzaca celom
komercyjnym. Dlatego tez pozwany zarejestrowat i obecnie uzywa nazwy domeny w ztej wierze w rozumieniu art. B11 (f) (4)
Regulaminu ADR.

Pozwany nie ztozyt, nawet spdznionej, odpowiedzi na pozew.

Zespbt Orzekajacy stwierdza, ze Pozwany nie udzielit odpowiedzi na pozew w wymaganym terminie, ani nie ztozyt takiej
odpowiedzi w terminie pdzniejszym, w zwigzku z czym zachodzg przestanki upowazniajace Zesp6t Orzekajgcy do uznania za



przyznane roszczen Powoda zawartych w Pozwie, zgodnie z art. B10(a) Regulaminu ADR. Powyzsze nie zwalnia jednak
Zespotu Orzekajgcego od ustalenia, czy Powdd udowodnit istnienie przestanek zastosowania art. 21 Rozporzgdzenia Komisiji
WE nr 874/2004, kt6re uzasadniaja jego roszczenia (§ B.11.(d) Regulaminu ADR).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiajgcego reguty porzadku
publicznego dotyczgce wprowadzenia w zycie i funkcji Domeny Najwyzszego Poziomu .eu oraz zasady regulujace rejestracje
(dalej: ,Rozporzadzenie 874/2004”), zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem wiasciwej procedury
pozasadowej lub sgdowej, 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 wspolnotowego, takiemu jak prawa wymienione
w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

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

b) zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze.

Termin ,prawa wymienione w art. 10 ust. 1” obejmuje miedzy innymi zarejestrowane krajowe i wspélnotowe znaki towarowe,
oznaczenia geograficzne lub oznaczenia miejsca pochodzenia oraz, w zakresie, w jakim podlegajg ochronie na mocy prawa
krajowego Panstw Cztonkowskich w przypadku ich posiadania - niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe,
nazwiska oraz charakterystyczne tytuty chronionych dziet literackich i dziet sztuki.

Przestanki zachowan pozwalajgce zakwalifikowaé dane zachowanie jako bezprawne lub pozbawione uzasadnionego interesu
szczegbdtowo okresla art. 21(2) Rozporzadzenia 874/2004, natomiast przestanki odnoszgce sie do zachowan posiadajacych
przymiot ztej wiary wymienia art. 21(3) Rozporzadzenia 874/2004. Aby wiec oceni¢ dana rejestracje nazwy domeny jako
posiadajaca spekulacyjny charakter i stanowigcg naduzycie, kumulatywnie spetnione musza by¢ dwie przestanki: przestanka
identycznosci lub podobienstwa nazw oraz przestanka ztej wiary albo przestanka identycznosci lub podobienstwa nazw oraz
przestanka bezprawnej rejestracji lub braku uzasadnionego interesu.

Odnoszac sie w tym miejscu do pierwszej przestanki tj. do identycznosci badz podobienstwa nazw nalezy stwierdzi¢, ze
rejestracja spornej nazwy domeny w sposob bezposredni naruszyta przystugujace Powodowi prawa ochronne z rejestraciji
znakéw towarowych. Zdaniem Zespotu Orzekajacego oznaczenie zawarte w domenie pozwanego do ztudzenia przypomina
zarejestrowane znaki towarowe powoda.

Oceny podobieristwa pomiedzy znakami dokonuje sie z uwzglednieniem dystynktywnych oraz dominujgcych elementow
kazdego ze znakdw, pomijajac drobne, nieistotne réznice miedzy nimi. W omawianej sytuacji jedyna zmiana pomiedzy znakami
towarowymi Powoda, a oznaczeniem pozwanego polega na dodaniu koricowego elementu, a mianowicie oznaczenia ,forte”.
Stowo ,forte” nalezy jednak uznaé za nieistotng rdznice, ktéra zdaniem Zespotu Orzekajacego ma wytgcznie funkcje opisowa.
Nie bez znaczenia jest rowniez do$¢ powszechne uzywanie oznaczenia ,forte” do podkreslenia silniejszego dziatania produktu.
Jest ono popularne w szczegoélnosci w odniesieniu do produkitéw farmaceutycznych. Jak zas zostato podkreslone w wyroku w
sprawie Christian Dior Couture v. Carl Lim, WIPO Sprawa No. D2008-1038 dotyczacej domeny diorbags.com, dodanie takiego
powszechnego okreslenia niekoniecznie odréznia nazwe domeny od znaku towarowego, moze ono rowniez doprowadzaé do
wprowadzajacego w btad podobienstwa. Dlatego tez element ,forte” nalezy ocenié jako catkowicie pozbawiony charakteru
odro6zniajacego. Za dystynktywny i dominujgcy Zespot Orzekajacy uznat element ,Phallosan”, ktory jest z kolei identyczny dla
obu oznaczen. Potgczenie petnej formy zarejestrowanego znaku towarowego z elementem pozbawionym charakteru
odr6zniajacego skutkuje uzyskaniem ztozenia, ktére powinno byé ocenione jako do ztudzenia przypominajace znaki towarowe
powoda.

Bez watpliwosci nalezy wiec stwierdzi¢, ze rejestracja spornej nazwy domeny, tj. phallosan-forte.eu spetnia pierwsza z
wyszczegoélnionych przestanek. Zarejestrowana nazwa domeny phallosan-forte.eu zawiera w sobie petng forme stownego
znaku towarowego ,Phallosan” zarejestrowanego na rzecz Powoda, tj. nazwe podlegajaca wczesniejszym prawom
ustanowionym na rzecz Powoda.

W ocenie Zespotu Orzekajacego, powdd szeroko przedstawit fakty przemawiajace za stwierdzeniem ztej wiary u Pozwanego
udowadniajac, ze dziatalnos¢ pozwanego wypetnia znamiona wskazane w art. 21(3)(c) i (d) Rozporzadzenia 874/2004. Przede
wszystkim dziatanie pozwanego w postaci rejestracji przedmiotowej domeny zaktéca dziatalno$¢ zawodowa powoda. Za
dziataniem w ztej wierze przemawia chociazby zamieszczony na stronie internetowej nieobiektywny ranking, zgodnie z ktorego
wynikami na pierwszym miejscu znalazto sie urzadzenie Xtrasize. Ponadto powod wykazat, ze pomimo uzycia w nazwie
domeny stowa ,Phallosan”, nazwa ta jest uzyta stronie internetowej jedynie wzmiankowo, a wiekszo$¢ ze znajdujacych sie tam
przyciskow przekierowuje uzytkownika na zupetnie inng strone internetowa tj. https://www.xtrasize.de/die-penisgrosse-macht-
was-aus.html.

Nalezy zatem uznaé, ze rejestracja takiej nazwy domeny ma na celu stworzenie prawdopodobienstwa pomytki z nazwa
chroniong na podstawie wczesniejszych praw wynikajacych z rejestraciji stownych znakéw towarowych ,Phallosan”.



Zachowanie takie wypetnia znamiona dziatania w ztej wierze okreslone w art. 21(3)(a) Rozporzadzenia 874/2004. Stan
faktyczny sprawy pozwala wiec stwierdzi¢ ztg wiare Pozwanego przy dokonywaniu rejestracji spornej domeny phallosan-
forte.eu. Sposdb przedstawienia produktu ,Phallosan” sprawia, ze urzgdzenie to wydaje sig by¢é mniej efektywne, niz
urzadzenie Xtrasize, ktére zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Takie dziatanie w ocenie Zespotu Orzekajacego zaktéca
dziatalno$¢ powoda, bowiem moze powodowac rezygnacije klientdbw z zakupu jego urzadzen.

Powyzsze dziatanie pozwanego wypetnia rowniez definicje ztej wiary wskazang w art. 21(3)(d) Rozporzgdzenia 874/2004.
Klienci, poszukujacy w Internecie produktu Phallosan, zostajg przekierowani na strone internetowg pozwanego, na ktérej z kolei
reklamowane jest urzgdzenie Xtrasize. Tym samym nalezy uznaé, ze pozwany wykorzystujgc marke i reputacje znakéw
towarowych powoda zwabia potencjalnych klientéw na strone Xtrasize.

Rejestracja przez pozwanego spornej domeny oraz umieszczenie pod nazwag tej domeny informacji o produkcie Xtrasize, a
nastepnie umieszczenie na tej stronie przekierowania do strony internetowej Pozwanego Swiadczy o rejestracji i uzywaniu
spornej domeny przez Pozwanego w ztej wierze. Pozwany bowiem odnosit potencjalnie profity z tego, ze domena zawierajaca
znang nazwe obejmujgcg oznaczenie do ktérego prawa ma Powdd odsyta do nalezacej do niego i promujacej jego dziatalnos¢
gospodarczg strony internetowej. W ten sposéb Pozwany mégt dociera¢ do adresatéw i klienteli, do ktérej normalnie nie miatby
dostepu, a ktéra trafiata do niego przez pomytke, szukajac informacji o produkcie Phallosan. Tym samym, zdaniem Zespotu
Orzekajacego, pozwany dziatat w ztej wierze w rozumieniu art. 21(3)(c) i (d) Rozporzadzenia 874/2004.

Wykazanie kumulatywnego spetnienia dwoch przestanek przewidzianych w art. 21 Rozporzadzenia 874/2004, jest
wystarczajgce by uznaé rejestracje nazwy domeny phallosan-forte.eu za posiadajaca charakter spekulacyjny oraz stanowiaca
naduzycie. Celem zachowania pewnej systematyki, mozna jedynie dodaé, ze z okoliczno$ci sprawy wynika, iz po stronie
Pozwanego brak jest rowniez uzasadnionego interesu w rejestracji spornej nazwy domeny. W pierwszej kolejnosci nalezy
zauwazyé, iz nie skorzystat on z szansy, jaka daje mu postepowanie arbitrazowe do przedstawienia swojego stanowiska w
kwestii posiadania uzasadnionego interesu, nie sktadajac odpowiedzi na pozew w niniejszej sprawie. Tymczasem to wtasnie
Pozwany obarczony jest w tym wzgledzie ciezarem dowodu. Art. 21(2) Rozporzadzenia 874/2004 wskazuje przyktadowe
okolicznosci, ktére przemawiajg za pozytywng oceng istnienia uzasadnionego interesu. A contrario mozna wiec stwierdzi¢, ze
dziatanie wbrew okreslonym tam zachowaniom dowodzi braku uzasadnionego interesu.

Podsumowanie.

Sporna domena jest tudzgco podobna do znakéw towarowych ,Phallosan”, zarejestrowanych na rzecz powoda.

Z okolicznosci wskazanych przez powoda i ustalen Zespotu Orzekajacego wynika, ze pozwany dokonat rejestraciji sporne;j
domeny w ztej wierze, gdyz celowo upodobnit jej nazwe do znakdéw towarowych powoda.

Jednoczes$nie zaistniaty przestanki okreslone w art. 21(1)(a) Rozporzgdzenia 874/2004, a tym samym rejestracja domeny na
rzecz Pozwanego powinna zosta¢ wycofana. Powdd spetnia wymagania okreslone w art. 4(2)(b) Rozporzgdzenia Komisji nr
733/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w zycie Domeny Najwyzszego Poziomu .eu, tj. posiada siedzibe
na terytorium Unii Europejskiej. Tym samym Zespét Orzekajacy zgodnie z §B12(b) i §B12(c) Regulaminu ADR podjat decyzje o
transferze nazwy domeny phallosan-forte.eu na rzecz Powoda.

Z powyzszych przyczyn Zespét Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjat decyzje o
transferze nazwy domeny PHALLOSAN-FORTE.EU na Powoda

PANELISTS
Name Mariusz Kondrat
2018-05-11
Summary

The Complainant requested the domain name phallosan-forte.eu be transferred to it based on the fact that the registration in
favor of the Respondent should be regarded as speculative, under art. 21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The
Complainant claimed that the domain name in question is confusingly similar to the name “Phallosan,” in respect of which it
enjoys prior exclusive rights. It points out that the word “forte” do not possess any distinctive character and, as such, should not



be taken into consideration while comparing the domain name against the registered trademarks. Furthermore, in the opinion of
the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the domain name as it does not fulfill any of
the requirements enumerated in art. 21(2) of Regulation No 874/2004. Finally, the Complainant claims that the domain name
was registered and used in bad faith.

The Respondent did not provide the Panel with any response to these claims.

The Panel decided that the Respondent’s registration of the domain name phallosan-forte.eu was indeed speculative. As
registered, the domain name in question consists of the Complainant’s trademark and a purely descriptive element. Therefore, it
should be assessed as confusingly similar to the registered trademark. The Respondent’s action fulfils the criteria for bad faith
under art. 21(3) of Regulation No. 874/2004, as it causes the risk of confusion with the Complainant’s trademark. Furthermore,
the Respondent failed to provide grounds proving any legitimate interests it may have in registering and using the domain name.
For the reasons stated above, and in accordance with art. 21(1)(a) of Regulation No. 874/2004, the registration should be
declared null and void.

As the condition stated in art. 4(2)(b) of Regulation No. 733/2002 has been fulfilled, the Panel has decided that the domain
name phallosan-forte.eu shall be transferred to the Complainant.



