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Powdéd, niemiecka firma Audi AG jest jednym z najwiekszych producentéw samochoddw na $wiecie. Na catym Swiecie
postuguje sie ona firmg ,,Audi” dla oznaczania swojej dziatalno$ci oraz oferowanych towaréw. Ponadto jest ona uprawniona z
rejestracji wielu znakéw towarowych. Na jej rzecz zarejestrowane sg migedzy innymi:

miedzynarodowy znak stowny ,AUDI” - nr prawa ochronnego 716147
miedzynarodowy znak stowny ,,AUDI” - nr prawa ochronnego 622241
miedzynarodowy znak stowno-graficzny ,AUDI” - nr prawa ochronnego 657259
miedzynarodowy znak stowny ,AUDI” - nr prawa ochronnego 879638
wspdlnotowy znak stowny ,AUDI” - nr prawa ochronnego 18812

wspdlnotowy znak stowny ,,AUDI” - nr prawa ochronnego 1411768

niemiecki znak stowno-graficzny ,,AUDI” - nr prawa ochronnego 342358
niemiecki znak stowny ,AUDI” - nr prawa ochronnego 1123876

polski znak stowno-graficzny ,AUDI” - nr prawa ochronnego 62628

Pozwany, Btazej Krawczyk jest osobg fizyczng zamieszkata na terytorium Polski. Dokonat on rejestracji wielu nazw domen .eu,
ktorych prefiksy skonstruowane byty w podobny sposob, tj. zawieraty one nazwe duzej renomowanej w $wiatowej skali firmy
poprzedzong bezposrednio trzema literami ,www”. Wéréd wielu zarejestrowanych domen zarejestrowat on takze sporng
domene wwwaudi.eu. Pozwany nie uzywat jej jednak w celu oferowania doébr lub $wiadczenia ustug. Nie jest on ponadto w
zaden sposo6b zwigzany z firmg Audi AG, w szczegdlnosci nigdy nie byt jego pracownikiem.

Powod wskazuje w pozwie, ze rejestracja dokonana przez Pozwanego dokonana byta z naruszeniem art. 22(1)
Rozporzadzenia Komisji nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiajgcego reguty porzadku publicznego dotyczace


https://eu.adr.eu/

wprowadzania i funkcji Domeny Najwyzszego Poziomu .eu oraz zasad jej rejestracji (dalej: Rozporzgdzenie 874/2004), tj. w
sposéb spekulacyjny lub stanowigcy naduzycie. Powod przedstawia przystugujace mu prawa do oznaczenia ,AUDI”
wynikajace z licznych rejestracji znakdéw towarowych, z udzielonych patentdéw oraz z faktu postugiwania sie firma.

Motywujac spekulacyjny charakter rejestracji domeny wwwaudi.eu przez Pozwanego, Powdd stwierdzit, ze przy poréwnywaniu
spornej nazwy domeny z oznaczeniem bedacym przedmiotem wczedniejszego prawa nalezy poming¢ elementy czysto opisowe
oraz uwarunkowane techniczng budowg nazwy domeny. Twierdzi on, ze na tej podstawie nie nalezy bra¢ pod uwage pierwsze;j
czesci zarejestrowanej domeny, tj. trzech liter ,www”. W jego opinii, element ten nawigzuje do skrétu od angielskiego wyrazenia
World Wide Web bedacego niezbedng z technicznego punktu widzenia czescig wielu adreséw internetowych i stuzacego do
identyfikacji serwera. Wskazana cze$¢ adresu internetowego, w odréznieniu od liter ,www” stanowigcych element spornej
domeny, oddzielona jest od nazwy domeny kropka. Wedtug twierdzer zawartych w pozwie rejestracja spornej domeny ma
charakter spekulacyjny lub stanowi naduzycie, jako ze jej budowa powoduje mozliwo$é przechwytywania zapytan, w ktérych
omytkowo nie wpisano w odpowiednim miejscu kropki.

Ponadto Powdd wskazuje, ze litery ,www” w spornej domenie stanowig element czysto opisowy, rozumiany jako wskazéwka
odnoszaca sie do serwisu internetowego. Jego zdaniem na tej podstawie powinien on zosta¢ pominiety przy poréwnaniu nazwy
spornej domeny z przedmiotem wczesniejszych praw, tj. praw ochronnych na znaki towarowe ,AUDI”. W wyniku poréwnania
opartego na takich zatozeniach Powdd wskazuje, ze sporna nazwa domeny jest identyczna z nazwg podlegajaca
przystugujgcemu mu wczesniejszemu prawu.

Odnoszac sie do przestanki braku interesu prawnego w dokonanej rejestracji, Powdd podkresla, ze ciezarem udowodnienia
uzasadnionego interesu obarczony jest Pozwany. Dodaje on réwniez, ze skoro jest on jedynym uprawnionym z rejestracji
znakow towarowych ,AUDI”, rejestracja wszelkich nazw zawierajgcych ten element stanowitaby naruszenie jego praw.
Wskazuje réwniez, ze Pozwany nie spetnia zadnego z wymogoéw wskazanych z art. 21(2) Rozporzadzenia 874/2004 jako
konieczne dla istnienia interesu prawnego. Po pierwsze, Pozwany nie postuguje sie nazwg domeny w zwigzku z oferowanymi
przez siebie towarami i ustugami, gdyz domena w ogole nie byta do tej pory uzywana. Dalej, Pozwany nie jest znany pod firmg
~wwwaudi”, a jego nazwisko brzmi zupetnie inaczej. | wreszcie, rejestracja dokonana zostata w celu wprowadzenia w btgd
uzytkownikéw internetu, a zatem i konsumentéw.

Uzasadniajgc spetnienie przez Pozwanego przestanki ztej wiary, Powod wskazat, ze rejestracja spornej domeny jest typowym
przyktadem rejestracji dokonanej w zitej wierze zgodnie z art. 21(3) Rozporzadzenia 874/2004. Stuzy ona bowiem, w jego opinii,
do tego, by przechwytywac¢ uzytkownikéw internetu w celu odniesienia osobistej korzy$ci majatkowej albo do tego, by zmusié¢
Powoda do odkupienia spornej domeny po zawyzonej cenie. Powdd podnosi réwniez, iz dziatanie takie nie jest w przypadku
pozwanego jednorazowe, gdyz na jego rzecz zarejestrowane sg rowniez inne domeny skonstruowane w podobny sposob,
miedzy innymi:

wwwbmw.eu
wwwfiat.eu
wwwskoda.eu
wwwhonda.eu
wwwmercedes.eu
wwwtoyota.eu
wwwhnokia.eu
wwwmicrosoft.eu

Powod powotuje réwniez orzecznictwo WIPO, na gruncie ktorego rejestrowanie nazw domen z btedami w pisowni uznawane
jest za dokonane w ztej wierze. Przyjecie takiej zasady argumentuje sie faktem, ze celem rejestracji nazwy domeny z btedem w
pisowni moze by¢ jedynie uniemozliwienie uzytkownikom internetu dostepu do informacji na temat podmiotu faktycznie
uprawnionego do danej nazwy, pisanej bezbtednie albo sktonienie takiego podmiotu do odkupienia hazwy domeny po
zawyzonej cenie. Ponadto uzywanie takiej nazwy stwarza ryzyko wprowadzenia w btad, co narusza przepisy dotyczace ochrony
znakow towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz reklamy.



Brak odpowiedzi Pozwanego na pozew.

Zgodnie z art. 21(1) Rozporzadzenia 874/2004 zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem wiasciwe;j
procedury pozasadowej lub sgdowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do ztudzenia przypomina nazwe
podlegajaca prawu, kitére zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdinotowego oraz gdy
zostata zarejestrowana przez jej wtasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu albo zostata zarejestrowana lub jest
uzywana w ztej wierze. Przestanki zachowan pozwalajgce zakwalifikowaé dane zachowanie jako pozbawione uzasadnionego
interesu szczego6towo okresla art. 21(2) Rozporzadzenia 874/2004, natomiast przestanki odnoszace sie do zachowan
posiadajgcych przymiot ztej wiary wymienia art. 21(3) Rozporzgdzenia 874/2004. Aby wiec oceni¢ dang rejestracje nazwy
domeny jako posiadajaca spekulacyjny charakter i stanowigcg naduzycie, kumulatywnie spetnione musza by¢ dwie przestanki:
przestanka identycznosci lub podobienstwa nazw oraz przestanka zitej wiary albo przestanka identycznosci lub podobienstwa
nazw oraz przestanka braku uzasadnionego interesu.

W odniesieniu do pierwszej przestanki nalezy stwierdzi¢, ze rejestracja spornej nazwy domeny w sposéb bezposredni narusza
przystugujace Powodowi prawa ochronne z rejestracji znakéw towarowych. Przy tym Powodowi przystuguje caty wachlarz praw
ochronnych skutecznych na terenie Wspéinoty, w tym przede wszystkim wspolnotowe znaki towarowe, ale i znaki
miedzynarodowe skutecznie w okreslonych panstwach na podstawie Porozumienia Madryckiego, jak i znaki krajowe.
Zarejestrowana nazwa domeny wwwaudi.eu zawiera w sobie petng forme stownego znaku towarowego ,AUDI”
zarejestrowanego na rzecz Powoda, tj. nazwe podlegajaca wczesniejszemu prawu ustanowionemu na rzecz Powoda. Jedyna
zmiana polega na dodaniu poczatkowego elementu, a mianowicie trzech liter ,www”. Element ten, zgodnie z twierdzeniami
pozwu, musi by¢ oceniony jako catkowicie pozbawiony charakteru odrozniajgcego, zwtaszcza w Srodowisku internetu. Stanowi
on bowiem skrot od angielskiego wyrazenia Word Wide Web, ktory jest nieodzownym elementem wielu adreséw stron
internetowych i jako taki petni funkcje techniczng. Potgczenie petnej formy zarejestrowanego znaku towarowego z elementem
pozbawionym charakteru odr6zniajacego skutkuje uzyskaniem ztozenia, ktére powinno byé ocenione jako do ztudzenia
przypominajace znak towarowy. Bez watpliwosci nalezy wiec stwierdzi¢, ze rejestracja spornej nazwy domeny, tj. wwwaudi.eu
spetnia pierwsza z wyszczegolnionych przestanek.

Powod szeroko przedstawit fakty przemawiajace za stwierdzeniem ztej wiary u Pozwanego. Dziatalno$¢ pozwanego wypetnia w
szczegoblnosci znamiona wskazane w art. 21(3)(d) Rozporzgdzenia 874/2004. Adres internetowy wpisany prawidtowo powinien
bowiem zawierac skrét ,www” oddzielony kropka od wtasciwej nazwy domeny audi.eu. Omytkowe pominigcie kropki prowadzi
natomiast w przypadku przegladarek internetowych posiadajacych funkcje automatycznego uzupetniania adreséw do wejscia
na strone istniejgca pod sporng domeng wwwaudi.eu. Nalezy zatem uznacé, ze rejestracja takiej nazwy domeny ma na celu
stworzenie prawdopodobienstwa pomytki z nazwg chroniong na podstawie wczesniejszego prawa, tj. znakiem towarowym
,AUDI”. Ponadto okolicznos¢, iz Pozwana zarejestrowat szereg zbudowanych podobnie nazw domen internetowych
zawierajacych renomowane znaki towarowe, gtéwnie producentéw samochoddw, wskazuje, ze rejestracje te dokonane zostaty
w celu sprzedazy, wynajecia lub innego przekazania tych nazw domen, w szczegdélnosci spornej nazwy domeny, podmiotom
uprawnionym z rejestracji znakéw towarowych. Zachowanie takie wypetnia znamiona dziatania w ztej wierze okre$lone w art.
21(3)(a) Rozporzadzenia 874/2004. Stan faktyczny sprawy pozwala wiec stwierdzi¢ ztg wiare Pozwanego przy dokonywaniu
rejestracji spornej domeny wwwaudi.eu.

Nalezy zauwazy¢, iz przepisy Rozporzadzenia 874/2004 stanowig wystarczajgcg podstawe do oceny ztej wiary Pozwanego.
Jak wskazuje Powdd, positkowo mozna w tym wzgledzie postuzy¢ sie réwniez zasadami wypracowanymi w orzecznictwie
organéw WIPQ i dotyczacymi domniemania ztej wiary przy rejestracji nazw domen internetowych odpowiadajacych btednej
pisowni nazw chronionych na podstawie prawa wcze$niejszego.

Wykazanie kumulatywnego spetnienia dwoch powyzszych przestanek wystarczy, by uznac rejestracje nazwy domeny
wwwaudi.eu za posiadajgca charakter spekulacyjny oraz stanowigcg naduzycie. Celem zachowania pewnej systematyki,
mozna jedynie dodagé, ze z okolicznosci sprawy wynika, iz po stronie Pozwanego brak jest réwniez uzasadnionego interesu w
rejestracji spornej nazwy domeny. W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, iz nie skorzystat on z szansy, jakg daje mu
postepowanie arbitrazowe do przedstawienia swojego stanowiska w kwestii posiadania uzasadnionego interesu. Jak stusznie



zaznacza Powdd, to wtasnie Pozwany obarczony jest w tym wzgledzie ciezarem dowodu. Art. 21(2) Rozporzadzenia 874/2004
wskazuje przyktadowe okoliczno$ci, ktére przemawiajg za pozytywna oceng istnienia uzasadnionego interesu. A contrario
mozna wiec stwierdzi¢, ze dziatanie wbrew okreslonym tam zachowaniom dowodzi braku uzasadnionego interesu. Pozwany
przed zawiadomieniem o procedurze ADR nie uzywat zarejestrowanej nazwy domeny w celu oferowania towaréw lub ustug, jak
rowniez nie byt powszechnie znanym z tej nazwy, a raczej dziatat z zamiarem wprowadzenia konsumentéw w btad. Tym samym
nalezy stwierdzi¢, iz jego zachowanie w catej rozciggtosci pozbawione byto uzasadnionego interesu.

W tej sytuacji, nalezy uznaé iz zaistniaty przestanki okreslone w art. 21(1)(a) Rozporzadzenia 874/2004, a tym samym
rejestracja domeny na rzecz Pozwanego powinna zosta¢ wycofana. Powod spetnia wymagania okreslone w art. 4(2)(b)
Rozporzadzenia 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 Zesp6t Orzekajacy zgodnie z §B12(b) i §B12(c)
Regulaminu ADR podjat decyzje o transferze nazwy domeny wwwaudi.eu na rzecz Powoda.

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

transferze nazwy domeny WWWAUDI na Powoda

PANELISTS
Name Mariusz Kondrat
2007-04-19
Summary

The Complainant, a German vehicle producer, requested the domain name wwwaudi.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 identical (or confusingly similar) to the name “AUDI,”
in respect of which it enjoys prior exclusive rights. It points out that the three letters “www,” being the sole distinctive element of
the domain name in question, do not possess any distinctive character and, as such, should not be taken into consideration
while comparing the domain name against the registered trademark. 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, given that (1) it can be viewed as “typosquatting,” and (2) the Respondent has registered other domain names
composed of the letters “www” and a well-known trademark.

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 wwwaudi.eu was indeed speculative and abusive. 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(2) 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.
Based on the facts of the case, it can be stated that he actually lacks any legitimate interests, since the Respondent neither uses
the domain name in question to offer any goods or services nor is known under the name used in 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 wwwaudi.eu shall be transferred to the Complainant, in accordance with paragraph B12(b) and B(12)(c) of the ADR



Rules.



