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Brak wiedzy w tym zakresie.

Powdd, przedsigbiorstwo pod nazwg BRE Bank S.A. jest jednym z najwigkszych bankéw dziatajacych na polskim rynku finansowym, notowanym od 1992 roku na Gietdzie Papieréw
Wartosciowych w Warszawie. Jednym z jego departamentéw jest departament bankowosci elektronicznej, funkcjonujacy pod nazwa,mbank”. ‘mBank” jest bankiem ‘wirtualnym’, nie posiada
tradycyjnej sieci placowek bankowych, funkcjonuje wytacznie w sieci Internet. W swojej dziatalno$ci postuguje sig on domenami ,mBank.pl” oraz ,mBank.com.pl”. Ponadto przedsigbiorstwo Bre
Bank S.A. jest uprawnione zaréwno z polskich znakéw towarowych o nazwie ,mBank”, jak i ze znaku wspélnotowego ,mBank”.

Powod wystapit o rejestracje domeny ,mBank.eu”, jednak nie zostata ona mu udzielona w pierwszej fazie rejestracji Sunrise ze wzgledu na braki formalne.

Pozwany, Robert Tofil, od 2001 roku prowadzi firme “MAXINET”, w ktérej profesjonalnie i zawodowo zajmuje sie posrednictwem w handlu domenami, ich wycena, etc. Jest on posiadaczem
wielu domen internetowych, w tym spornej domeny ,mBank.eu”. Pozwany nie uzywat jednak powyzszej domeny w celu oferowania débr lub $wiadczenia ustug. Nie jest on w zaden sposéb
zwigzany z przedsigbiorstwem Bre Bank S.A., w szczegéino$ci nigdy nie byt jego pracownikiem.

Zgodnie z twierdzeniami Powoda zawartymi w pozwie, warunkiem koniecznym (obligatoryjnym) do stwierdzenia spekulacyjnego lub niedozwolonego charakteru rejestracji domeny z
rozszerzeniem .eu jest identycznos$¢ lub tudzace podobienstwo nazwy domeny z nazwa prawa ustanowionego lub rozpoznawanego na podstawie krajowego lub wspéinotowego porzadku
prawnego. Przestanki braku legitymowanego interesu lub ztej wiary maja taki charakter, ze wystarczy spetni¢ jedna z nich, aby w potgczeniu z identycznos$cia/podobieristwem nazwy chronionej
stwierdzi¢ spekulacyjny i/lub niedozwolony charakter rejestracji.

Powod zaznaczyt, iz sporna nazwa domeny jest identyczna w stosunku do znakéw towarowych, z rejestracii ktérych jest on uprawniony, mianowicie polskich znakéw stowno-graficznych
“mBank” (prawa wytacznego 157601 i 153794) oraz wspdlnotowego znaku stowno-graficznego “mBank” (numer prawa wytacznego 004411021). Dodatkowo wskazat on na fakt postugiwania sie
w prowadzonej przez niego dziatalnosci bankowej domenami ,mBank.pl” oraz ,mBank.com.pl”, ktérych jest on posiadaczem.

W opinii Powoda nie jest mozliwe udowodnienie okolicznosci negatywnej czyli braku uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego. Powotuije sig on przy tym na zasadg wyrazong w jednym z
orzeczen Sadu Arbitrazowego w sprawie nr 01304, Kemet International Limited vs Vinitsia Ltd., Rozdziat “Discussion and Findings”, punkt 9, wedle ktérej kwestig braku legitymowanego interesu
Powdéd moze jedynie uprawdopodobnié¢, jako, ze dowodzenie nieistnienia okreslonych okolicznosci jest w praktyce niewykonalne. Uznaje ponadto, za cytowanym orzeczeniem, ze do
uprawdopodobnienia nieistnienia legitymowanego interesu moze doj$¢ miedzy innymi poprzez: wykazanie, ze Powdd przeprowadzit cho¢by w minimalnym stopniu dochodzenie, majace na celu
wykazanie braku takiego interesu, opisanie przez Powoda sposobu uzycia lub braku uzycia okreslonej nazwy domenowej przez Pozwanego, oraz wskazanie w sposéb wiarygodny i wyrazny, ze
w opisanych okolicznoéciach, Pozwany nie ma legitymowanego interesu w utrzymaniu domeny. W zwigzku z powyzszym Powod stwierdzit co nastepuje.

Pozwany do momentu poinformowania go o wszczeciu procedury ADR, nie uzywat domeny lub nazwy MBANK.EU w celu oferowania débr lub $wiadczenia ustug, ani nie zademonstrowat w
widoczny sposéb takiego zamiaru. W chwili wniesienia pozwu, pod adresem domenowym MBANK.EU ani www.mbank.eu nie znajdowata sie jakakolwiek tre$¢, strona nie zostata odnaleziona
przez przegladarke. Co wigcej, jako ze adres internetowy MBANK.EU nie zostat zindeksowany przez ktérakolwiek wyszukiwarke internetowa, nalezy stwierdzi¢, iz nigdy nie byto tam tresci, ktéra
nadawataby sig do umieszczenia w wyszukiwarkach. Ponadto strony internetowej nie mozna byto znalezé w zadnym katalogu stron internetowych.

Pozwany nigdy nie miat zwiazku z nazwg MBANK, ani nie byt pracownikiem BRE Bank S.A. Nie prowadzi on réwniez zadnej komercyjnej ani niekomercyjnej dziatalnosci z uzyciem nazwy
,mBank”. Z faktu rejestracji innych domen internetowych - RMFFM.EU (radio, znak towarowy: RMF FM), WYBOROWA.EU (wytwérnia wédek, znak towarowy: WYBOROWA), WPROST.EU
(tygodnik, znak towarowy: WPROST) - Powéd wywodzi, iz domniemywaé nalezy, ze Pozwany nie ma ani zamiaru, ani mozliwo$ci prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej, czy innej, zwigzanej z
wszystkimi zarejestrowanymi przez siebie domenami.

Odnoszac sig do przestanki ztej wiary, Powod zaznaczyt, ze nalezy jg interpretowac jako stan $wiadomoséci pozwanego co do nieprawnego charakteru rejestracji domeny w momencie jej
rejestracji oraz jego zamiaru co do wykorzystania domeny. Powotat sie on na dwa przepisy Rozporzadzenia, z ktérych wynika, Ze ze ztg wiarg mamy do czynienia, gdy z okoliczno$ci
towarzyszacych rejestracji mozna wnioskowac, ze domena zostata zarejestrowana w celu jej sprzedazy lub wynajecia oraz, ze ztg wiarg jest postepowanie wskazujace na to, ze domena zostata
zarejestrowana w celu uniemozliwienia podmiotowi, ktéry na podstawie prawa krajowego lub wspélnotowego jest upowazniony do okreslonej nazwy, korzystania z takiej domeny. Dziatanie takie
musi mie¢ charakter powtarzalny.

Powod podkreslit, ze nie jest mozliwym, aby Pozwany w chwili rejestracji domeny nie byt $wiadomy istnienia podmiotu, ktéry jest do domeny uprawniony, jako ze znaki, z rejestracji ktérych jest on
uprawniony majg charakter znakéw renomowanych. Przytoczyt on réwniez fragmenty korespondencji prowadzonej z Pozwanym, z ktérych wynikato, iz jest on zainteresowany sprzedaza spornej
domeny. Podkreslit, ze Pozwany profesjonalnie i zawodowo zajmuije sig posrednictwem w handlu domenami, ich wycena, etc. Zdaniem Powoda z faktu rejestracji innych domen internetowych
wynika, ze Pozwany rejestruje we wtasnym imieniu domeny znanych przedsigbiorstw, zadajac nastepnie za nie optaty wielokrotnie wigkszej niz koszt jej zakupu.


https://eu.adr.eu/

Brak odpowiedzi Pozwanego na pozew.

Powod przedstawit obszerny materiat dowodowy majacy wykazac ztg wiare Pozwanego w zakresie rejestracji domen .eu, a takze innych domen. Powéd wskazuje na fakt zarejestrowania przez
Pozwanego domen rmffm.eu, wyborowa.eu, wprost.eu, w ktérych wykorzystat on znane znaki towarowe nalezace do podmiotéw trzecich.

W zarejestrowanej przez Pozwanego domenie mbank.eu uzyte zostato oznaczenie mbank, bedace przedmiotem rejestracji w charakterze stowno-graficznego znaku towarowego w Urzedzie
Patentowym RP i Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnegtrznego w Alicante. Oznacza to, iz Powdd posiada prawo ochronne dla tego oznaczenia na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

Powdd twierdzi ponadto, iz oznaczenie mbank ma charakter renomowanego znaku towarowego, co ma zgodnie z obowigzujacymi w Unii Europejskiej zasadami zwigksza¢ ochrone takiego
oznaczenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiajacego reguty porzadku publicznego dotyczace wprowadzenia w zycie i funkcji Domeny
Najwyzszego Poziomu. eu oraz zasady regulujace rejestracje, zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem wiasciwej procedury pozasadowej lub sadowej, w przypadku
gdy nazwa ta jest identyczna albo do ztudzenia przypomina nazwe podlegajaca prawu, ktdre zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspoinotowego oraz gdy
zostata zarejestrowana przez jej whasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu albo zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze. Przestanki zachowan pozwalajacy
zakwalifikowaé dane zachowanie jak posiadajace przymiot ztej wiary zostaly szczegétowo okreslone w art. 21 ust. 3 cytowanego Rozporzadzenia.

W odniesieniu do pierwsze przestanki, nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz domena mbank.eu jest identyczna ze znakami towarowymi Powoda. Zgodnie z ustalong praktyka w tym zakresie, przy
ocenie podobieristwa oznaczenia i domeny internetowej pomija sie prefiksy i sufiksy.

Przedstawiony przez Pozwanego materiat dowodowy w sprawie wykazuje szereg przyktadéw ztej wiary Pozwanego w obszarze domen internetowych. Zarejestrowanie przez Pozwanego szeregu
domen z koricowka .eu zawierajacych znane polskie oznaczenia pozwala na domniemanie istnienia ztej wiary takze w odniesieniu do domeny mbank.eu, domniemanie to nie jest jednak poparte
wystarczajacymi dowodami w odniesieniu do tej domeny. O ile mozna domniemywa¢, iz Pozwany nie dysponuje zadnym prawem upowazniajacym go do rejestracji oznaczenia mbank.eu, o tyle
wykazanie uzywania domeny mbank.eu w ztej wierze jest niemozliwe, ze wzgledu na brak jakiejkolwiek aktywnosci Pozwanego w odniesieniu do tej domeny.

Art. 21 Rozporzadzenia ma takze zastosowanie w sytuacji identyczno$ci oznaczen (domeny i znaku towarowego) oraz gdy domena zostata zarejestrowana przez jej wiasciciela bezprawnie lub
bez uzasadnionego interesu (art. 21 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia). Przestanki uzasadnionego interesu zostaty okreslone w art. 21 ust. 2 Rozporzadzenia, a wérdd nich sg sytuacje wezesniejszego
uzywania oznaczenia, sytuacja gdy wtasciciel domeny byt powszechnie znany z danej domeny, uzywanie oznaczenia w dobrej wierze.

W przedmiotowej sprawie, zebrany przez Powoda materiat dowodowy nie wykazuje, iz Pozwany posiada ,uzasadniony interes” w rozumieniu przepiséw do rejestracji i uzywania domeny
mbank.eu. Nalezy takze zauwazy¢, iz Pozwany nie skorzystat z szansy jaka daje mu postepowanie arbitrazowe do przedstawienia swoich argumentéw przemawiajacych za posiadaniem przez
niego ,uzasadnionego interesu” do postugiwania si¢ w domenie .eu oznaczeniem mbank, identycznym ze znakami towarowymi Powoda.

W tej sytuaciji, nalezy uznac iz zaistnialy przestanki art. 21 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia 874/2004 i rejestracja domeny na rzecz Pozwanego powinna zosta¢ wycofana.

Zgodnie z § B12 (b) Zasad “the ADR Rules”, Zesp6t Orzekajacy moze orzec o transferze domeny na rzecz Powoda, pod warunkiem, iz spetnia on wymagania okreslone w art. 4(2)(b)
Rozporzadzenia 733/2002. Wskazany wymog dotyczy posiadania siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

Biorac pod uwage, iz wymag te jest spetniony przez Pozwanego, Zespét Orzekajacy podjat decyzje o transferze domeny mbank.eu na rzecz Powoda.

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

transferze nazwy domeny MBANK na Powoda

PANELISTS
Name Mariusz Kondrat
2007-01-28
Summary

The complainant, Bre Bank S.A. is one of the largest companies on the Polish financial market. One of its departments, offering electronic banking services, uses the name “mBank”. The
complainant is the right holder of the Polish and Community figurative trade marks “mBank”. Moreover, due to the fact that the “mBank” department is present exclusively in the Internet
environment, it holds the Polish domain names: “mBank.pl” and “mBank.com.pl”.

The Respondent is a physical person, Robert Teofil, a professional domain name salesman.

The Complainant was refused the registration of the Top Level Domain Name, “mBank.eu” in the first phase of registration, the Sunrise Period, as it failed to fulfill all formal requirements. The TLD
name was registered afterwards for the Respondent.

The Complainant proofed his trade mark rights to the name mbank, registered under .eu, whilst the Respondent provided no evidence supporting any “legitimate interest” of the domain name
mbank.eu. The Respondent neither used the opportunity to defend his rights, nor to present any argumentation.

The Respondent has not been using the registered domain name in order to offer goods and services. At the date of filing of the complaint, there was no webpage available under the registered
TLD name. Hence, considerable facts were shown to prove that the registration was acquired by the Respondent without legitimate interest.

The Panel had no doubt that both the trade marks of the Complainant and the domain name of the Respondent are identical.

According Article 21 par. 1 Regulation 874/2004 registration can be regarded as speculative and abusive if besides the above requirement the domain name either
(a) has been registered by its holder without rights or legitimate interest in the name; or

(b) has been registered or is being used in bad faith.

Bad faith can not be proofed in this case, due to the lack of satisfactory evidence.

Nothing, however, including the Respondent himself, can proof his legitimate interest in the domain name mbank.eu within the meaning of Art. 21 par. 2 Regulation 874/2004. Given all this, the
complaint must be accepted.



According to § B12 (b) of “the ADR Rules”, the remedies available pursuant to an ADR Proceeding where the Respondent is the Domain Name Holder in respect of which domain name the
Complaint was initiated shall be, if the Complainant satisfies the general eligibility criteria for registration set out in Paragraph 4(2)(b) of Regulation (EC) No 733/2002, the transfer of the disputed,
domain name(s) to the Complainant.

The Complainant satisfies this condition and the Panel decides that the domain name mbank.eu should be transferred to the Complainant.



