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Powdd, luksemburska spotka ArcelorMittal S.A., jest miedzynarodowym producentem stali oraz liderem na rynku stali
stosowanej w przemysle motoryzacyjnym, budownictwie, AGD i opakowaniach, prowadzgcym dziatalno$¢ w ponad 60
krajach.

Powdd jest uprawniony do unijnego stownego znaku towarowego ,MITTAL STEEL" (numer prawa wytacznego 004233301)
dla towardéw znajdujgcych sie w klasie 6 klasyfikacji nicejskiej, tj. produktow z zelaza, stali, stopoéw zelaznych, zelaza
bezposrednio zredukowanego DRI, blachy biatej, stali galwanizowanej, stali powlekanej barwnej lub stali powlekanej
aluminium; produktéw z zelaza, stali, stopéw zelaznych, zelaza bezposrednio zredukowanego DRI, blachy biatej, stali
galwanizowanej, stali powlekanej barwnej lub stali powlekanej aluminium w formie blokéw, ptytek, rur, rurek, arkuszy,
paskow, folii, pretéw, drutéw, szpul, dzwigardéw, ptyt, szyn, keséw, ksztattownikdéw i innych ksztattéw; rud zelaza; szyn i
materiatéw metalowych do toréw kolejowych; metalowych materiatéw budowlanych; kabli innych niz elektryczne,
przewoddw i lin ze stopdw zelaznych, zelaza bezposrednio zredukowanego DRI, blachy biatej, stali galwanizowanej, stali
powlekanej barwnej lub stali powlekanej aluminium; drobnicy zelaznej, gwozdzi i drobnych artykutéw metalowych; stali
odpuszczonej; drobnicy metalowej, a takze dla ustug znajdujgcych sie w klasie 40 klasyfikacji nicejskiej, tj. galwanizaciji;
czyszczenia stali; bezposredniej redukcji zelaza; produkcji stali; hartowania stali; odlewania stali; produkcji metaluy;
hartowania metali; odlewania metali. Powyzszy znak towarowy jest wykorzystywany przez Powoda w zwigzku z produkcjg i
dystrybucja towardw, a takze swiadczeniem wymienionych wyzej ustug. Zostat on zarejestrowany 27 marca 2006 roku.

Poza powyzej wskazanym prawem ochronnym na znak towarowy, Powdd jest posiadaczem portfela domen internetowych
zawierajgcych w swych nazwach znak towarowy ,MITTAL STEEL", w tym domeny mittalsteel.com, zarejestrowanej i
uzywanej od 3 stycznia 2003 roku.

Pozwany jest osobg fizyczng, ktdra jest wtascicielem domeny mittalsteel.eu. Zostata ona zarejestrowana 3 pazdziernika
2006 roku. Pozwany nie prowadzi przedsiebiorstwa pod nazwa ,Mittal Steel” ani pod nazwa podobna. Nie posiada réwniez

praw wytgcznych do znakéw towarowych zawierajgcych stowa ,Mittal”, ,Steel” czy ,Mittal Steel”.

Powdd, uznajac rejestracje domeny <mittalsteel.eu> przez Pozwanego za naruszajaca przystugujgce mu prawo do znaku


https://eu.adr.eu/

towarowego, w dniu 5 pazdziernika 2018 r. wniést na mocy art. B1(b)(11) i art. B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie
spornej domeny na jego rzecz. Pozwany, pomimo zawiadomienia o toczgcym sie postepowaniu i wyznaczeniu terminu do
whniesienia odpowiedzi na pozew, nie ustosunkowat sie do twierdzen podniesionych przez Powoda.

Uzasadniajgc swoje stanowisko, Powdd w pierwszej kolejnosci wskazat na identycznos¢ nazwy domeny mittalsteel.eu oraz
unijnego znaku towarowego ,MITTAL STEEL", w odniesieniu do ktérego Powodowi przystuguje prawo ochronne. W ocenie
Powoda, przyrostek ,.eu” stanowigcy nieodtgczny sktadnik domeny nie zmienia ogélnego wrazenia, ze podmiot prowadzgcy
dziatalnos¢ za posrednictwem strony internetowej <mittalsteel.eu> jest powigzany z posiadaczem znaku towarowego
,MITTAL STEEL" lub prowadzong przez niego dziatalnoscig. Ponadto Powd6d powotat sie na decyzje w podobnych sprawach
rozstrzyganych na podstawie Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporéw Dotyczgcych Nazw Domen (UDRP), w ktérych Powdd
byt strong i ktére potwierdzity jego prawa, mianowicie na rozstrzygniecie Czeskiego Sadu Arbitrazowego (CAC) o numerze
101910 w sprawie domeny <mittalsteels.com> pomiedzy ArcelorMittal S.A. oraz SHRUTI MITTAL, oraz rozstrzygniecie
Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) o numerze D2010-2049 w sprawie domeny mittal-steel.com
pomiedzy Arcelormittal oraz Mesotek Software Solutions Pvt. Ltd. Zdaniem Powoda identycznos$¢ nazwy spornej domeny
oraz jego znaku towarowego skutkuje duzym prawdopodobieristwem wprowadzenia w btgd w rozumieniu art. B11(d)(1)(i)
Regulaminu ADR.

Nastepnie Powdd powotat sie na spetnienie drugiej z przestanek pozwalajgcych na wydanie wyroku przyznajgcego
zastosowanie srodkéw naprawczych, tj. na art. B11(d)(1)(ii) Regulaminu ADR. Mianowicie, zdaniem Powoda Pozwany nie
ma zadnych praw ani uzasadnionych intereséw w odniesieniu do nazwy spornej domeny. Powéd stwierdzit, ze Pozwany nie
jest powszechnie znany pod nazwg domeny i nie nabyt zadnych praw do tego oznaczenia. Co wiecej, Pozwany nie jest w
zaden sposodb powigzany z ArcelorMittal S.A., nie prowadzi na rzecz Powoda zadnej dziatalnosci ani nie uzyskat od niego
zadnego pozwolenia czy licencji na korzystanie ze znaku towarowego ,MITTAL STEEL". Powdd przywotat takze fakt, iz
sporna nazwa domeny odsyta do strony internetowej, na ktérej domena ta jest oferowana do sprzedazy za kwote 490 Euro.
Zdaniem Powoda ta ogdlna oferta sprzedazy spornej domeny dowodzi braku praw lub uzasadnionego interesu Pozwanego.

Powdd powotat sie takze na trzecig z przestanek przewidzianych w regulaminie ADR, tj. na zarejestrowanie i
wykorzystywanie domeny w ztej wierze, tj. na art. B11(d)(1)(iii) Regulaminu ADR. Zdaniem Powoda Pozwany zarejestrowat
sporng nazwe domeny jedynie w celu jej odsprzedazy za cene wykraczajgcg poza koszt wczesniejszej jej rejestracii.
Stwierdzit, ze Pozwany nie wykorzystuje aktywnie spornej nazwy domeny. Powdd zwrdcit takze uwage na wysoka
rozpoznawalnos$¢ znaku towarowego ,MITTAL STEEL" na catym $wiecie. Powotat sie na wyniki badania przeprowadzonego
za pomocg wyszukiwarki Google, w wyniku ktérego, po wpisaniu frazy ,MITTAL STTEL", wyswietlane sg liczne wyniki, z
ktérych wszystkie zwigzane sg z firmg MITTAL STEEL COMPANY. Spoétka ta jest obecnie czescig firmy Powoda, bedgcego
jej zatozycielem. Biorgc pod uwage cechy wyrdzniajgce znaku towarowego, jak réwniez renome Powoda, jego zdaniem
bezspornym jest, iz Pozwany zarejestrowat sporng nazwe domeny posiadajgc petng wiedze o znaku towarowym ,MITTAL
STEEL". Zdaniem Powoda powyzsze okolicznosci dowodzg rejestracji i wykorzystania domeny <mittalsteel.eu> w ztej
wierze.

Pozwany nie ztozyt, nawet spdznionej, odpowiedzi na pozew.

Zespot Orzekajacy stwierdza, ze Pozwany nie udzielit odpowiedzi na pozew w wymaganym terminie, ani nie ztozyt takiej
odpowiedzi w terminie p6Zniejszym, w zwigzku z czym zachodzg przestanki upowazniajgce Zesp6t Orzekajacy do uznania
za przyznane roszczen Powoda zawartych w pozwie, zgodnie z art. B10(a) Regulaminu ADR. Powyzsze nie zwalnia jednak
Zespotu Orzekajacego od ustalenia, czy Powdd udowodnit istnienie przestanek zastosowania art. 21 Rozporzadzenia
Komisji WE nr 874/2004, ktére uzasadniajg jego roszczenia (art. B11(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 dotyczace wprowadzenia w zycie i funkcji Domeny Najwyzszego Poziomu .eu oraz zasady regulujgce
rejestracje (dalej: ,Rozporzadzenie 874/2004"), zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem



wtasciwej procedury pozasgdowej lub sgdowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do ztudzenia przypomina
nazwe podlegajacg prawuy, ktdre zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego,
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.

Termin ,prawa wymienione w art. 10 ust. 1" obejmuje miedzy innymi zarejestrowane krajowe i wspoélnotowe 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 szczegdtowo 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¢ dang rejestracje nazwy
domeny jako posiadajgcg spekulacyjny charakter i stanowigcg naduzycie, kumulatywnie spetnione muszg 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 sposéb bezposredni naruszyta przystugujgce Powodowi prawo ochronne na znak
towarowy. Zdaniem Zespotu Orzekajgcego oznaczenie zawarte w domenie Pozwanego w catosci powiela zarejestrowany
znak towarowy Powoda. Bez watpliwosci nalezy wiec stwierdzié, ze rejestracja spornej nazwy domeny, tj. mittalsteel.eu,
spetnia pierwszg z wyszczegdlnionych przestanek.

W ocenie Zespotu Orzekajgcego, Powdd szeroko przedstawit fakty przemawiajgce za stwierdzeniem ztej wiary u Pozwanego
udowadniajac, ze dziatalno$¢ Pozwanego wypetnia znamiona wskazane w art. 21(3)(a) Rozporzadzenia 874/2004. Za
dziataniem Pozwanego w ztej wierze przemawia fakt, iz na stronie internetowej, do ktérej odsyta domena <mittalsteel.eu>,
znajduje sie jedynie oferta sprzedazy tejze domeny. Nie podlega zatem watpliwosci, iz celem Pozwanego od momentu
rejestracji domeny byta jej sprzedaz oraz uzyskanie z tego tytutu korzys$ci majagtkowej. Zgodnie z rozstrzygnieciem Forum w
sprawie o numerze FA 1623939 pomiedzy Citigroup Inc. oraz Kevinem Goodmanem, sposdéb dziatania polegajacy na
rejestracji domeny internetowej w celu odsprzedania jej dla zysku dowodzi ztej wiary Pozwanego. Za tym stwierdzeniem
przemawia takze fakt wysokiej rozpoznawalnosci zarébwno samego Powoda, jak i posiadanego przez niego znaku
towarowego ,MITTAL STEEL", w zwigzku z czym nalezy uznaé¢ za mato prawdopodobne, aby Pozwany nie znat ich w
momencie rejestracji spornej domeny. Takie dziatanie w ocenie Zespotu Orzekajgcego stanowi przejaw ztej wiary
Pozwanego.

Wykazanie kumulatywnego spetnienia dwoch przestanek przewidzianych w art. 21 Rozporzadzenia 874/2004 jest
wystarczajace, aby uznac rejestracje domeny mittalsteel.eu za posiadajgca charakter spekulacyjny oraz stanowigca
naduzycie. Celem zachowania pewnej systematyki mozna jedynie doda¢, ze z okolicznosci sprawy wynika, iz po stronie
Pozwanego brak jest rowniez uzasadnionego interesu w rejestracji spornej nazwy domeny. W pierwszej kolejnosci nalezy
zauwazyg, iz nie skorzystat on z szansy, jaka daje mu postepowanie arbitrazowe, do przedstawienia swojego stanowiska w
kwestii posiadania uzasadnionego interesu, nie sktadajgc odpowiedzi na pozew w niniejszej sprawie. Tymczasem to wtasnie
Pozwany obarczony jest w tym wzgledzie ciezarem dowodu. Art. 21(2) Rozporzgdzenia 874/2004 wskazuje przyktadowe
okolicznosci, ktore przemawiajg za pozytywna oceng istnienia uzasadnionego interesu. A contrario mozna wiec stwierdzic,
ze dziatanie wbrew okreslonym tam zachowaniom dowodzi braku uzasadnionego interesu.

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

transferze nazwy domeny MITTALSTEEL.EU na Powoda
PANELISTS

Name Mariusz Kondrat

2019-01-11

Summary



The Complainant, a Luxembourgian company, requested the domain name <mittalsteel.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 disputed domain name in question is identical with the name “MITTAL
STEEL”, in respect of which it enjoys prior exclusive rights. Furthermore, in the opinion of the Complainant, the Respondent
did not have any legitimate interest in registering the disputed 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 disputed 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 disputed domain name was indeed speculative. As registered,
the disputed domain name in question completely replicates the Complainant’s trademark. 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 disputed
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 disputed
domain name shall be transferred to the Complainant.



