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Brak wiedzy o innych postepowaniach

Spoétka AGROS HOLDING S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej jako: Powdd) jest jednym z najwiekszych polskich holdingéw
dziatajacych na rynku produktéw spozywczych. Jest ona uprawniona z rejestracji znakéw towarowych WYBOROWA. Znaki te
sg chronione zaréwno na podstawie rejestracji krajowych w blisko stu krajach (w Polsce — prawem wytgcznym nr: 45024),
jak i we wszystkich panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej na podstawie rejestraciji wspdlnotowej (nr prawa
wytgcznego: 3126208). Powdd prowadzi dystrybucje towardw oznaczonych znakiem towarowym WYBOROWA za
posrednictwem spétki zaleznej pod firmg WYBOROWA S.A.

Osoba fizyczna, Robert Tofil, (dalej jako: Pozwany) od 2001 roku prowadzi firme MAXINET, w ktérej profesjonalnie i
zawodowo zajmuje sie posrednictwem w handlu domenami, ich wyceng, etc. W dniu 18 lipca 2006 r. dokonat on rejestracji
na swojg rzecz domeny wyborowa.eu. Pozwany nie uzywat jednak powyzszej domeny w celu oferowania débr lub
$wiadczenia ustug. Nie jest on w zaden sposo6b zwigzany ani ze spétkg AGROS HOLDING S.A,, ani z jej spétka zaleznag
WYBOROWA S.A., w szczegdlnosci nigdy nie byt pracownikiem zadnej z nich.

21 marca 2007 r. Powdd wniést na mocy art. B11(b) Regulaminu ADR o przeniesienie spornej domeny na jego rzecz.

Zgodnie z twierdzeniami Powoda zawartymi w Pozwie, jest on podmiotem uprawnionym do dokonania rejestracji Domeny
Najwyzszego Poziomu .eu.

Powdd wskazuje, ze przystugujg mu prawa ochronne do znaku towarowego WYBOROWA w blisko stu krajach, w tym — na
podstawie rejestracji wspdlnotowej (nr prawa ochronnego 3126208) — we wszystkich panstwach nalezgcych do Wspélnoty
Europejskiej oraz — na podstawie rejestracji krajowej (nr prawa ochronnego 45024) — w Polsce. W opinii Powoda znak ten
powinien by¢ uznany za znak renomowany zaréwno na poziomie krajowym, jak i wspdlnotowym, jako ze jest jednym z


https://eu.adr.eu/

najbardziej rozpoznawanych polskich znakow towarowych na $wiecie, na tamach artykutéw prasowych zostat uznany za
,najbardziej znany polski brand w swiecie alkoholi” oraz polski ,hit eksportowy”, a towary nim oznaczane od wielu lat
wygrywaja liczne konkursy branzowe.

Powdd podnosi réwniez, ze oznaczenie WYBOROWA chronione jest na gruncie przepiséw prawa krajowego jako firma spofki
zaleznej Powoda.

Wnoszgac o przeniesienie spornej domeny wyborowa.eu na swojg rzecz, Powod wskazuje, ze nazwa spornej domeny jest
identyczna z nazwag, do ktorej Powdd oraz jego spétki zalezne sg uprawnione na gruncie prawa znakéw towarowych
zaréwno na terenie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach. Zgodnie z twierdzeniami Powoda, Pozwany nie posiadat
uzasadnionego interesu w rejestracji spornej domeny. Od daty wystgpienia przez Powoda z powddztwem nie uzywat on
bowiem nazwy domeny, ani innej domeny o podobnej nazwie. Ponadto, w ramach dotychczasowej dziatalnosci Pozwany nie
postugiwat sie oznaczeniem WYBOROWA, ani tez oznaczeniem podobnym i nie jest pod nimi rozpoznawany w obrocie.
Dodatkowo Powdd podnosi, ze sporna domena zostata zarejestrowana i jest uzywana przez Pozwanego w ztej wierze.
Powotujgc sie na wczesniejsze orzeczenia Zespotéow Orzekajgcych (m. in. w sprawie sygn. akt 03469 z powddztwa spotki
Bre BANK S.A.) Powdd podkresla, iz Pozwany wyczerpuje znamiona dziatania okreslanego w literaturze przedmiotu jako
cybersquatting, tj. zawodowo zajmuje sie rejestracjg domen internetowych, ktére w nazwie wykorzystujg oznaczenia
wypromowane przez inne podmioty, ktérej wytgcznym celem jest ich p6zniejsza odsprzedaz. Takie dziatanie, w opinii
Powoda, jest sprzeczne ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem domen internetowych i prawa do rejestraciji, a
ponadto cechuje je zta wiara

Brak odpowiedzi Pozwanego na pozew

Powdd posiada zdolno$é do rejestracji domen .eu w rozumieniu art. 4 Rozporzgdzenia (WE) Komisji 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 jako: Rozporzadzenie nr 874/2004) w zw. z art. 4(2)(b)(i)
Rozporzadzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w
zycie Domeny Najwyzszego Poziomu .eu (dalej jako: Rozporzadzenie nr 733/2002), tj. jest on przedsiebiorstwem
posiadajgcym statutowg siedzibe na terytorium Wspdinoty.

Zgodnie z art. 21(1) Rozporzadzenia nr 874/2004 zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu w przypadku, gdy
nazwa ta jest identyczna albo do ztudzenia przypomina nazwe podlegajgcg prawu, ktére zostato uznane lub ustanowione na
mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspolnotowego oraz gdy spetniona jest przynajmniej jedna z nastepujacych
przestanek:

nazwa zostata zarejestrowana przez jej wtasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
nazwa zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze.

Pojecie uzasadnionego interesu zostato okreslone w art. 21(2) Rozporzadzenia nr 874/2002. Na gruncie tego przepisu
uzasadniony interes mozna wykazaé, gdy:

przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwigzywania sporéw (ADR), wtasciciel nazwy domeny uzywat danej
nazwy domeny lub nazwy odpowiadajgcej danej nazwie domeny w celu oferowania towardéw lub ustug, albo czynit w tym
celu przygotowania, ktére mozna udowodnié;

wtasciciel nazwy domeny bedacy przedsiebiorstwem, organizacjg lub osobg fizyczng byt powszechnie znany z danej nazwy
domeny, nawet w przypadku braku prawa uznanego albo ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspélnotowego;



wtasciciel nazwy domeny uzywa danej nazwy domeny w sposéb uzasadniony i niekomercyjny lub w sposob uczciwy, bez
zamiaru wprowadzania konsumentow w btad czy dziatania ze szkodg dla renomy danej nazwy, wzgledem ktérej prawo
zostato uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspoélnotowego.

Art. 21(3) Rozporzadzenia nr 874/2004 wymienia za$ przestanki pozwalajgce zakwalifikowa¢ dane zachowanie jako
posiadajgce przymiot ztej wiary. Nalezg do nich sytuacje, w ktérych:

okolicznosci wskazujg, ze nazwa domeny zostata pierwotnie zarejestrowana lub nabyta w celu sprzedazy, wynajecia lub
innego przekazania danej nazwy domeny wtascicielowi nazwy wzgledem ktérej prawo zostato uznane lub ustanowione
na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo podmiotowi publicznemu;

nazwa domeny zostata zarejestrowana w celu powstrzymania wtasciciela takiej nazwy, wzgledem ktérej prawo zostato
uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo podmiotu publicznego, przed
odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadajacej jej nazwie domeny, z zastrzezeniem, ze:

» forme takiego postepowania podmiotu rejestrujgcego mozna udowodnié; lub

» nazwa domeny nie byta uzywana w istotny sposob przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji; lub

» w okolicznosciach, gdy w chwili wszczecia procedury ADR, wtasciciel nazwy domeny, wzgledem ktérej prawo zostato
uznane lub ustanowione

na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo wtasciciel nazwy podmiotu publicznego zgtosit zamiar
korzystania z nazwy w istotny sposdb, lecz w terminie szesciu miesiecy od daty wszczecia procedury ADR nie zrealizowat

go;

nazwa domeny zostata pierwotnie zarejestrowana w celu zaktécenia dziatalnosci zawodowej podmiotu konkurencyjnego;
lub

nazwa domeny byta w spos6b zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przyneta dla uzytkownikéw Internetu do
wejscia na strone internetowg witasciciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci, przez
stworzenie prawdopodobienstwa pomyiki z nazwg wzgledem ktérej prawo zostato uznane lub ustanowione na mocy
ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo z nazwag podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobienstwo
takiej pomytki moze wptywacé na zrédto, sponsorowanie, przynaleznos¢ lub skutkowac aprobatg strony internetowej lub
adresu nazwy domeny, albo produktu czy ustug na stronie internetowej badz pod adresem nazwy domeny; lub

zarejestrowana nazwa domeny jest nazwg wtasng, w odniesieniu do ktérej nie mozna udowodni¢ powigzan miedzy
wiascicielem nazwy domeny a zarejestrowang nazwg domeny.

Sposob sformutowania powyzszych przepiséw wskazuje, ze wymienione w nich katalog przestanek posiada charakter
otwarty. Tym samym wyrazna sprzecznosc¢ z ktérymkolwiek z zachowan wskazanych jako uzasadniajace interes prawny lub
spetnienie ktéregokolwiek z warunkow ztej wiary wystarczy, by uzna¢ dang rejestracje za posiadajgca charakter
spekulacyjny i stanowigcg naduzycie.

Na podstawie zebranego materiatu dowodowego oraz faktéw znanych Zespotowi Orzekajgcemu z urzedu ustalono, iz
Powodowi przystugujg prawa wytgczne z nastepujacych rejestraciji:

krajowych do:

stownego znaku towarowego WODA WYBOROWA AGROS
(nr prawa wytgcznego 115507)

stownego znaku towarowego WYBOROWA SINGLE ESTATE
(nr prawa wytgcznego 179350)

wspolnotowych do:



stownego znaku towarowego WYBOROWA

(nr prawa ochronnego 3126208)

stowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA

(nr prawa ochronnego 3712445)

stowno-graficznego znaku towarowego WODKA WYBOROWA

(nr prawa ochronnego 3754009)

stowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA SINGLE ESTATE
(nr prawa wytgcznego 3377611)

miedzynarodowej skutecznej na podstawie Porozumienia Madryckiego w Australii, Szwajcarii, Chinach, Japonii, Rosji,
Singapurze do:

stowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA EXQUISITE

(nr prawa wytgcznego 920514)

W Stanach Zjednoczonych wydano decyzje o catkowitej odmowie udzielenia ochrony.

W chwili obecnej przed Urzedem Patentowym RP oraz przed Urzedem OHIM toczg sie postepowania rejestracyjne w sprawie
nastepujacych oznaczen zgtoszonych przez Powoda do rejestracji:

krajowej:

stowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA

(nr zgtoszenia 278023)

stowno-graficznego znaku towarowego WODKA WYBOROWA SINCE 1823
(nr zgtoszenia 278688)

stowno-graficzno-przestrzennego znaku towarowego WODKA WYBOROWA
(nr zgtoszenia 213519)

wspélnotowej:

stownego znaku towarowego WYBOROWA EXQUISITE

(nr zgtoszenia 5356241)

stowno-graficznego znaku towarowego WYBOROWA EXQUISITE
(nr zgtoszenia 5356308)

stowno-graficznego znaku towarowego WODKA WYBOROWA
(nr zgtoszenia 6000715).

Ponadto na rzecz spotki zaleznej Powoda WYBOROWA S.A. zostaty dokonane nastepujace rejestracje:

krajowe:

stownego znaku towarowego WODKA WYBOROWA

(nr prawa ochronnego 45024)

stowno-graficznego znaku towarowego WODKA WYBOROWA
(nr prawa wytacznego 45610)

stowno-graficznego znaku towarowego WODKA WYBOROWA
(nr prawa wytgcznego 151215)

Ponadto oznaczenie WYBOROWA jako firma spétki zaleznej Powoda WYBOROWA S.A. chronione jest na gruncie polskiego
prawa. W mysl art. 4310 polskiej Ustawy Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.) przedsiebiorcy przystugujg okreslone roszczenia w
przypadku zagrozenia lub naruszenia jego firmy. Ponadto firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej bedace przedmiotem
ochrony na podstawie art. 23 i art. 24 w zw. z art. 43 k.c.

Majac na wzgledzie powyzsze ustalenia faktyczne w odniesieniu do pierwszej z przestanek wymienionych w art. 21(1)
Rozporzadzenia nr 874/2004, nalezy stwierdzié, iz domena wyborowa.eu jest identyczna w stosunku do zarejestrowanych



na rzecz Powoda wspélnotowych znakéw towarowych WYBOROWA, w tym znaku stownego (nr prawa ochronnego
3126208) oraz stowno-graficznego w czesci stownej (nr prawa ochronnego 3712445). Stowo WYBOROWA stanowi ponadto
jeden z elementdéw pozostatych wymienionych znakdw towarowych zarejestrowanych na rzecz Powoda. Tym samym sporna
domena moze by¢ uznana za tudzgco podobng do pozostatych znakéw towarowych Powoda.

Prawa wytgczne wynikajgce z rejestraciji wspoélnotowego znaku towarowego stanowig w rozumieniu art. 21(1)
Rozporzadzenia 874/2004 prawa do oznaczen ustanowione i chronione na mocy przepiséw wspdélnotowych, ij. art. 9
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (dalej jako:
Rozporzadzenie nr 40/94. Jednoczesnie przepisy Rozporzadzenia nr 40/94 w ramach wspolnotowego systemu prawnego, w
szczegolnosci na mocy art. 16 Rozporzadzenia nr 40/94 odnosza bezposredni skutek w systemie prawa krajowego. Tym
samym prawa wynikajgce ze wspolnotowego znaku towarowego uznane sg réwniez na mocy ustawodawstwa krajowego.

Domena wyborowa.eu jest réwniez tozsama z firmg przystugujaca spoétce zaleznej Powoda WYBOROWA S.A. Zaréwno
prawo do firmy oraz jej ochrony jako dobra osobistego sg w rozumieniu art. 21(1) Rozporzadzenia 874/2004 prawami
uznanymi lub ustanowionymi na mocy ustawodawstwa krajowego, . art. 4310 oraz art. 23 i art. 24 w zw. z art. 43 polskiego
k.c.. Nalezy jednak podkresli¢, iz prawo do firmy oraz jej ochrony jako dobra osobistego przystuguje na gruncie przepisow
polskiego k.c. jedynie przedsiebiorstwu wystepujgcemu w obrocie pod dang firmg, tj. w tym przypadku spétce WYBOROWA
S.A. Roszczenia z ich tytutéw przystugujg osobiscie przedsiebiorcy, spétce WYBOROWA S.A. Podobne uwagi odnoszg sie do
znakow towarowych zarejestrowanych na rzecz spotki WYBOROWA S.A,, o ile przedsiebiorcy umownie nie przeniesli tych
praw (udzielili licencji) na rzecz Powoda. Tym samym prawo do firmy i jej ochrony jako dobra osobistego, jak réwniez prawa
do znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz sp6tki WYBOROWA S.A. pozostajg one bez znaczenia dla rozstrzygniecia
niniejszej sprawy, w ktérej Powodem jest inny, cho¢ powigzany, podmiot, a mianowicie spétka AGROS HOLDING S.A.

Pojecie uzasadnionego interesu zostato ujete w art. 21(2) Rozporzadzenia nr 874/2004 w sposob pozytywny. Stosujac
rozumowanie a contrario nalezy uzna¢ zachowanie sprzeczne z wymienionymi w powyzszym przepisie przestankami za
znamienne brakiem uzasadnionego interesu. Zebrany w przedmiotowej sprawie materiat dowodowy pozwala stwierdzié, iz
Pozwany przed wszczeciem procedury w ramach systemu Alternatywnego Rozstrzygania Sporéw uzywat domeny
wyborowa.eu. Jednakze witryna internetowa znajdujgca sie pod adresem spornej domeny zawiera jedynie krétki komentarz
o charakterze publicystycznym, a w jej ramach nie sg oferowane zadne towary, czy tez ustugi. Jednoczesnie Pozwany nie
wykazat istnienia jakiegokolwiek prawa uznanego lub ustanowionego na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspolnotowgo, ktére uzasadniatoby rejestracje nazwy WYBOROWA w ramach domeny wyborowa.eu. W braku takiego
prawa, Pozwany, jako przedsiebiorca wystepujgcy w obrocie pod firmg MAXINET, nie jest i nigdy byt powszechnie znany z
nazwy WYBOROWA. Ponadto nie byt on nigdy powigzany w sposéb zarobkowy lub gospodarczy z Powodem, ani z zadng ze
spotek zaleznych, ktérym to przystugujg prawa do oznaczenia WYBOROWA. Pozwany nie wykazat rowniez, iz sposéb, w
ktéry uzywa on domeny wyborowa.eu ma jakiekolwiek uzasadnienie. Dodatkowo wobec powszechnej znajomosci
renomowanego znaku towarowego WYBOROWA uzywanego przez Powoda i jego spotki zalezne do oznaczania
produkowanych przez nich towaréw spozywczych, gtéwnie alkoholowych, wérdd przecietnych konsumentéw, uzywanie
oznaczenia identycznego przez przedsiebiorstwo w zaden sposob nie zwigzane z wtascicielem znaku nalezy uznac za
oczywiscie wprowadzajgce w btfad.

Z powyzszych uwag wynika, iz Pozwany zarejestrowat domene wyborowa.eu bez uzasadnionego interesu, przez co jego
zachowanie spetnia druga z przestanek rejestracji o charakterze spekulacyjnym i stanowigcej naduzycie. Nalezy przy tym
zauwazy¢, ze Pozwany nie skorzystat z szansy, jakg daje mu postepowanie arbitrazowa do przedstawienia swojego
stanowiska w tym wzgledzie.

Wykazanie kumulatywnego spetnienia dwdch przestanek stanowi wystarczajgca podstawe wycofania rejestracji domeny
wyborowa.eu. Celem zachowania pewnej systematyki, mozna doda¢, ze okolicznosci sprawy uzasadniajg domniemanie ztej
wiary po stronie Pozwanego. Pozwany zawodowo zajmuje sie rejestracja i sprzedazg domen internetowych. W ramach
systemu Domeny Najwyzszego Poziomu dokonat on rejestracji kilku domen odpowiadajacych powszechnie znanym,
renomowanym znakom towarowym. Mozna wiec domniemywac, iz domena wyborowa.eu zostata pierwotnie
zarejestrowana w celu jej sprzedazy, wynajecia lub innego przekazania wtascicielowi nazwy, wzgledem ktérej prawo zostato
uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, tj. Powodowi. Zachowanie Powoda



wypetnia wiec znamiona dziatalnosci okreslanej jako cybersquatting wymienionej w art. 21(3) Rozporzadzenia 874/2004
jako przestanka ztej wiary.

Jako ze zaistniaty przestanki okreslone w art. 21(1) Rozporzadzenia 874/2004 rejestracja domeny wyborowa.eu na rzecz
Pozwanego spetnia znamiona rejestracji posiadajgcej charakter spekulacyjny i stanowigcej naduzycie i jako taka musi by¢
wycofana.

Jako ze Powdd spetnia wymagania okreslone w art. 4(2)(b) Rozporzadzenia nr 733/2002, tj. posiada siedzibe na terytorium

Unii Europejskiej, zgodnie z § B12(b) Regulaminu ADR, Zesp6t Orzekajacy podijat decyzje o transferze domeny wyborowa.eu
na rzecz Powoda.

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

transferze nazwy domeny WYBOROWA na Powoda

PANELISTS
Name Mariusz Kondrat
2007-07-09
Summary

The Complainant, AGROS HOLDING S.A., one of the largest Polish holdings producing foodstuff and widely known on the
international market, requested a transfer of the domain name wyborowa.eu. It is argued that the registration in favour of the
Respondent should be regarded as speculative and abusive under art. 21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The
Complainant claims the domain name under dispute is identical with the sign WYBOROWA, both a registered trade mark in
respect of which the Complainant enjoys exclusive rights, as well as the firm of Complainant’'s dependent company
WYBOROWA S.A. In the opinion of the Complainant, the Respondent did not have any legitimate interest in registering the
domain name, as the Respondent is neither commonly known by domain name or a similar name, nor uses the domain name
to offer goods and services before the proceedings. Furthermore, the Complainant informs that the Respondent commits
cyber-squatting by registering several domain names based on well-known trademarks and subsequently offering them for
sale. Basing of this, the Complainant claims that the domain name was registered and is used by the Respondent in bad
faith.

The Respondent, a physical person, Robert Tofil, trading as MAXINET, has not provided any Response to the Complaint.

The Panel decided that given the facts of the case, the registration by the Respondent of the domain name wyborowa.eu
should be regarded as speculative and abusive. The domain name under dispute is identical to Community and national
trademarks, protected by the Community and national law. The Panel did not consider the rights to the sign WYBOROWA of
the dependent company WYBOROWA S.A. as irrelative for the case. The Respondent used the domain name under dispute
prior to the ADR proceeding, however did not offer any goods or services by means of the domain. The Respondent,
furthermore, has not provided grounds proving his rights established or recognised by national and/or Community law to a
name identical or similar to the domain name wyborowa.eu, nor is commonly known by the domain name or a similar name.
Thus, the Panel states that, basing on the facts of the case, the Respondent lacks legitimate interest in the registration of the
domain name wyborowa.eu. Moreover, circumstances of the case prove that the registration was applied for in bad faith.
The Respondent’s commercial activity is connected with the registration and re-selling of domain names. This, together with
the fact that the Respondent registered several domain names identical to well-known trademarks, led the Panel to the
conclusion that the Respondent fulfils the criteria of bad faith.

For the foregoing reasons, in accordance with art. 21 of Regulation no. 874/2004 the registration of the domain name



wyborowa.eu should be declared void. As the condition stated in art. 4(2)(b)(i) is fulfilled, the Panel ordered, according to
paragraph B12(b) and B12(c) of ADR Rules, that the domain name be transferred to the Complainant.



