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Zesp6t Orzekajacy nie posiada informacii o innych postepowaniach prawnych dotyczacych spornej nazwy domeny.

W dniu 7 kwietnia 2006 r. pozwany Dominik Kulawik z siedzibg w Zakopanem zarejestrowat sporng domeng www.hotelmercure.eu.

W dniu 12 czerwca 2006 r. powod skierowat do pozwanego drogg pocztowa oraz elektroniczna list ostrzegawczy, w ktérym zazadat zaniechania uzywania spornej domeny, zrzeczenia si¢
spornej domeny na rzecz powoda oraz zobowigzania si¢ w formie pisemnej do nienaruszania praw powoda w przysztoéci. Na list ten pozwany udzielit odpowiedzi w formie wiadomosci
elektronicznej z dnia 13 czerwca 2006 r., w ktérej informowat, Zze hotel Mercure jest jego klientem, a domena zostata zarejestrowana w celu przysztej pracy dla tego klienta. W tej wiadomosci
pozwany zaproponowat sprzedaz spornej domeny.

W odpowiedzi na te propozycje powéd w dniu 13 lipca 2006 r. wystat wiadomo$¢ elektroniczng, w ktérej zaproponowat odkupienie domeny za kwote 50 EUR. Pozostata ona bez odpowiedzi.

W dniu 30 maja 2008 r. powod ztozyt w Centrum ADR do Rozstrzygania Sporéw o Domeny.eu przy Sadzie Arbitrazowym przez Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki
Czeskiej pozew o przeniesienie zarejestrowanej przez pozwanego domeny www.hotelmecure.eu na rzecz powoda.

Powdd podnosi, co nastepuje:

(a) Powdd jest francuska spétka, liderem w Europie i na $wiecie w dziedzinie hotelarstwa, turystyki oraz ustug na rzecz przedsiebiorstw. Powéd posiada okoto 4000 hoteli w 90 krajach. W
szczegdlnosci wiele hoteli znajduje sie w Europie. W Polsce istnieje 11 hoteli Mercure, w tym jeden w Zakopanem, w miejscu zamieszkania Pozwanego.

(b) Powdd jest uprawniony z rejestracji szeregu znakéw towarowych zawierajacych nazwe ,mercure”.
Powdd jest uprawniony z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego:

GRAND MERCURE nr rej 005005707

Powod jest uprawniony z szeregu miedzynarodowych znakéw towarowych:

MERCURE 429129

HOTELS MERCURE 491965

MERCURE ACCOR HOTELS 847330
MERCURE HOTELS 639211

M MERCURE ACCOR HOTELS 003966223

(c) W swojej dziatalnosci Powod postuguje sie domeng internetowg mercure.com.

(d) Powdd powotuije sie na renome znaku ,mercure” w dziedzinie hotelarstwa przywotujac fakt, iz po wpisaniu w wyszukiwarce Google hasta ,hotel mercure” liczba wynikéw wynosi 2 750 000, a
w jezyku polskim 272 000.

(e) Pozwany naruszyt art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia Komisji 874/2004 (,Rozporzadzenie 874/2004") gdyz:

- nazwa spornej domeny odtwarza w sposoéb identyczny znaki towarowe i wyrézniajace MERCURE, z rejestracii ktérych Powdd jest uprawniony, co moze powodowac konfuzje u potencjalnych
klientow szukajacych informacji o hotelach Mercure. Powdd podnosi przy tym, ze dodanie stowa opisujacego ,hotel” do spornej nazwy ,mercure” nie zaciera ryzyka konfuzji ze znakami
towarowymi Powoda, a wrecz przeciwnie, dodanie tego stowa wzmachnia to ryzyko, gdyz wigze ono renomowang nazwe ,mercure” z hotelarstwem, czyli branza, w ktérej nazwa ta jest znana i w
ktérej dziata Powod. Powéd powotuje sig przy tym m.in. na decyzje sadu arbitrazowego WIPO w sprawie nr D2000-0102 Nokia Corporation v. Nokiagirsl.com aka IBCC na poparcie stwierdzenia,
ze dodanie stowa opisujacego do stowa wyrdzniajacego nie jest wystarczajace do zatarcia konfuzji;

- rejestracja spornej domeny nastapita bez uzasadnionego interesu prawnego i w sposob bezprawny, gdyz Pozwany nie jest powigzany handlowo z Powodem, ani nie byt przez Powoda
upowazniony do uzywania znaku towarowego MERCURE, ponadto Pozwany nigdy wczesniej tej nazwy nie uzywat, nie jest on znany pod tg ani podobng nazwa. Powdd po donosi przy tym, ze
Pozwany uzywa tej nazwy w sposéb komercyjny, gdyz nastepuje z niej przekierowanie na strong Pozwanego, co moze wprowadzi¢ w btad klientele Powoda, ktéra - szukajac strony poswigconej
hotelom MERCURE - zostaje przekierowana na strone Pozwanego;


https://eu.adr.eu/

- rejestracja spornej domeny nastapita w ztej wierze, gdyz za jej posrednictwem pozwany usitowat naktoni¢ uzytkownikéw Internetu do skorzystania z jego strony www.giewont.info, za pomoca
ktérej oferuje ustugi Agencji Reklamowej Giewont (zarejestrowanej jako dziatalno$¢ gospodarcza - Dominik Kulawik F.H.U. Giewont). W ten sposéb Pozwany czerpie korzyéci z renomy Powoda.
Uzytkownicy Internetu, szukajacy strony Powoda uprawnionego ze znaku ,mercure”, a przekierowywani na inng strone - moga zosta¢ wprowadzeni w btad co do mozliwych powigzan Powoda i
Pozwanego. Ponadto Powéd podnosi, ze - po skierowaniu przez Powoda wezwania do Pozwanego - pierwotna strona z napisem w formacie Flash zostata zmieniona i aktualnie odsyta na strong
w przebudowie, co Powdd interpretuje jako uznanie przez Pozwanego praw Powoda.

(f) Powdd posiada siedzibg na terytorium WE, a wigc spetnia wymagania art. 4 ust. 2 lit b) Rozporzadzenia (WE) nr 733/2002.

(g) Powdd zada przeniesienia spornej domeny na swoja rzecz.

Pozwany wniést Odpowiedz na pozew, ktéra zostata przyjeta przez Sad Arbitrazowy w dniu 09.06.2008. Odpowiedz pozwanego byta dotknigta brakami, ktére nie zostaty uzupetnione w
dodatkowym 7 dniowym terminie, wobec tego odpowiedz jest uznana za niewniesiona.

W Odpowiedzi pozwany podnosi, co nastgpuje:

(a) Sporna domena zostata zarejestrowana w celu obstugiwania przysztych zlecen, ktére miaty by¢ wykonywane na rzecz Hotelu Mercure w Zakopanem, ktory jest wieloletnim klientem
pozwanego;

(b) Domena nie zostata zarejestrowana w celu nieuczciwego zdobywania klientéw lub $wiadczenia ustug mogacych negatywnie wptynaé na marke Mercure - nigdy nie zostata zgtoszona do
wyszukiwarek z opisem lub stowami kluczowymi, ktére klientow mogtyby wprowadzi¢ w btad;

(c) Fakt, ze strona Powoda jest w przebudowie nie ma zadnego znaczenia i zwigzku ze sporng domena;
(d) Pozwany poinformowat powoda o celu rejestracji domeny a takze o gotowosci odsprzedazy domeny drogg elektroniczna;

(e) Pozwany o$wiadcza, iz skoro fakt, ze Hotel Mercure w Zakopanem jest jego klientem nie ma znaczenia dla sprawy i on nie moze uzywa¢ domeny, to Pozwany nie widzi przeszkéd w
dokonaniu jej transferu na Powoda.

Rozpoznanie i stwierdzenia
1. Wptyw wadliwo$ci Odpowiedzi na pozew na niniejsze postepowanie

Wadliwa Odpowiedz Powoda zostata przedstawiona Zespotowi Orzekajacemu ADR, gdyz zgodnie z Regulaminem ADR oraz Regulaminem Uzupetniajacym ADR Zespét Orzekajacy oceni
wytacznie wedtug wiasnego uznania, czy taka wadliwa odpowiedZ uwzgledni¢ Odpowiedz zawierata braki formalne a nie merytoryczne, stad Zesp6t Orzekajacy postanowit ja uwzgledni¢ ze
wzgledu na fakt, iz zawierata ona dodatkowe informacje o sprawie, a w szczegélno$ci o$wiadczenie Pozwanego o zgodzie na transfer domeny na Powoda, ktére stanowi uznanie roszczen
powoda.

2. Ustalenia faktyczne

1) ACCOR S.A jest znang na rynku spétka z branzy hotelarskiej. Od 2004 r. Accor S.A. jest uprawniony z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego ,m mercure accor hotels”,
zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewngtrznego w Alicante pod nr 003966223 w klasach 39, 41 i 43 oraz kwietnia 2004 r. z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego
~grand mercure” zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr 005005707 w klasie 43. Ponadto Powdd jest uprawniony z rejestracji szeregu
migdzynarodowych rejestraciji znakéw towarowych zawierajacych okreslenie ,mercure” zarejestrowanych przez Swiatowa Organizacje Wtasnosci Intelektualnej, w tym od 1973 r. znaku
,mercure” w klasach 8, 16, 21, 39, 41 oraz 42 a takze od 1985 r. znaku ,hotels mercure” w klasach 8, 21 i 42.

Powod uzywa domeny www.mercure.com. Powéd postuguije sie znakiem ,mercure” w celu promowania swojej dziatalno$ci na terenie Polski.

Powdd jest uprawniony do powotywania sig na znak towarowy.

Powdd nie przedstawit dowodéw na powszechng znajomo$¢ marki i jej renome.

2) Pozwany prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag F.H.U. Giewont z siedzibg w Zakopanem. Pozwany postuguje sie domeng www.giewont.info, na ktérej przedstawia sie jako Agencja
Reklamowa Giewont, ktéra w swej ofercie ma takie ustugi jak grawerowanie, druki wielkoformatowe etc. Zgodnie z twierdzeniami powoda, ktérym pozwany nie zaprzeczyt, strona ta do niedawna
byta w przebudowie. Powdd przedstawit dokumenty, z ktérych wynika, ze w grudniu 2006 r. strona www.giewont.info na pierwszej stronie miata logo agencji Giewont, a takie samo logo widniato
na stronie pod domeng www.hotelmercure.eu.

Brak jest informaciji o istnieniu stosunku gospodarczego czy biznesowego miedzy stronami. Pozwany nie przedstawit dowodéw na wspétprace z Hotelem Mercure w Zakopanem, ani nie okreslit,
na czym ta rzekoma wspétpraca miata polegac.

3. Przestanki przeniesienia spornej domeny

Domena bedaca przedmiotem sporu moze by¢ przeniesiona na Powoda, jesli spetnia on warunki okreslone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporzadzenia (WE) nr 733/2002, a ponadto jesli zgodnie z art.
21 ust. 1 Rozporzadzenia (WE) nr 874/2004:

a) nazwa spornej domeny jest identyczna lub do ztudzenia przypomina oznaczenie, na ktére powotuje sie powod i

b) sporna domena zostata zarejestrowana bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu, lub

c) sporna domena zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze,

4. ldentyczno$¢ lub podobieristwo spornej domeny do oznaczenia powotanego przez powoda.
Przy ocenie podobienstwa badanej domeny oznaczenia w niniejszej sprawie nie uwzglednia sie prefixu ,www”, ani sufiksu ,eu”. Oznaczenie podlegajace badaniu to ,hotelmercure”.

Oznaczenie to jest bardzo podobne do wspélnotowego znaku towarowego nalezacego do Powoda ,m mercure accor hotels”. Nalezy zauwazy¢, ze elementem wyrdzniajacym w znakach
towarowych, na ktére powotuje sie Powdd jest oznaczenie ,mercure”, natomiast dodanie do niej oznaczenia opisowego ,hotel” nie tylko nie powoduje znaczacego odréznienia od tego oznaczenia
od oznaczen uzywanych przez Powoda ,mercure”, ,grandmercure”, ,m mercure accor hotels”, a wrecz wskazuje, iz uzycie tego charakterystycznego oznaczenia przez Pozwanego nastepuje w
kontekscie branzy hotelarskiej, w ktérej to branzy dziata Powéd.

Zgodnie z licznymi orzeczeniami Sadu Arbitrazowego dziatajacego przy WIPO dodanie opisowego okreslenia do chronionego znaku towarowego nie ma charakteru odrézniajacego, inter alia,
PepsiCo, Inc. v. Henry Chan, WIPO Sprawa No. D2004-0033 (okre$lenia ,chart”, ,music”, ,arena”, ,sweep”, ,nil”, oraz ,coliseum” dodane do znaku towarowego PEPSI).

W sprawie Christian Dior Couture v. Carl Lim, WIPO Sprawa No. D2008-1038 dotyczacej domeny diorbags.com zespét orzekajacy stwierdzit, iz nazwa domeny sktada sie ze znaku towarowego i
rzeczownika powszechnego blisko powigzanego z produktami Powoda. Wskazano ponadto, iz dodanie takiego powszechnego okreslenia niekoniecznie odréznia nazwe domeny od znaku
towarowego, moze ono réwniez doprowadza¢ do wprowadzajacego w btad podobienstwa.

W sprawie Spyros Michopoulus S.A. v. John Tolias, ToJo Enterprises, WIPO Sprawa No. D2008-1003 dotyczacej domeny kivotos-hotel.com stwierdzono, iz w szczegélnosci stowo “hotel”
powoduje wzrost prawdopodobienistwa konfuzji w kontekscie branzy i ustug hotelarskich. Dodatkowe okreslenie ,hotel” nie wyklucza prawdopodobienistwa konfuzji pomiedzy nazwg domeny a
znakiem towarowym Powoda.



Nie ulega watpliwosci, iz w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieristwo spornej domeny do oznaczer powotanych przez Powoda. Dodanie stowa ,hotel”, ktére jest rzeczownikiem uzywanym
w jezyku powszechnym nie wyklucza zaistnienia konfuzji. Ponadto, okreslenie to bezposrednio nawigzuje do branzy, w ktérej dziata Powod.

5. Bezprawno$¢ rejestraciji spornej domeny lub brak uzasadnionego interesu prawnego pozwanego

Pozwany nie przedstawit, zadnych dowodoéw na to, ze posiada jakiekolwiek wtasne prawa do nazwy bedacej przedmiotem sporu. Ponadto Pozwany nie wykazat, ze dysponuije licencjg na uzycie
znaku Mercure, ani, ze jest powigzany handlowo z Powodem i upowazniony przez niego do uzywania spornej nazwy. Co wigcej, Pozwany nie przedstawit dowodéw na to, ze uzywat nazwy
spornej domeny przed rejestracjg do oferowania towaréw lub ustug lub, ze jest powszechnie znany z uzywania spornej nazwy domeny. Powéd nie wykazat istnienia zadnych okolicznoéci
Swiadczacych o tym, Zze miat uzasadniony interes do korzystania ze spornej domeny, w szczegdlnoéci Pozwany nie wykazat, ze istotnie hotel Mercure w Zakopanem jest jego klientem oraz, jaki
jest zakres i charakter tej rzekomej wspotpracy, natomiast Pozwany korzysta z nazwy spornej domeny w sposéb komercyjny. Stad nalezy uznaé, ze rejestracja zostata dokonana w sposob
bezprawny oraz bez istnienia uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia 874/2004.

6. Rejestracja spornej domeny w ztej wierze

Przestanki zachowan pozwalajacych zakwalifikowaé dane zachowanie posiadajace cechy ztej wiary zostaty w sposéb szczegoétowy okreslone w art.21 ust.3 Rozporzadzenia 874/2004.
Rejestracja przez Pozwanego spornej domeny oraz umieszczenie pod nazwa tej domeny informaciji o swojej Agencji Reklamowej, a nastepnie umieszczenie na tej stronie przekierowania do
strony internetowej Pozwanego i wreszcie jej zmiana polegajaca na odestaniu do strony w przebudowie $wiadczy o rejestracji i uzywaniu spornej domeny przez Pozwanego w ztej wierze zgodnie
z art. 21 ust. 3 lit. €) Rozporzadzenia 874/2004. Pozwany bowiem odnosit potencjalnie profity z tego, ze domena zawierajaca znang nazwe obejmujaca oznaczenie do ktérego prawa ma Powdd
odsyta do nalezacej do niego i promujacej jego dziatalno$¢ gospodarcza strony internetowej. W ten sposéb Pozwany mégt dociera¢ do adresatéw i klienteli, do ktérej normalnie nie miatby
dostepu, a ktéra trafiata do niego przez pomyitke, szukajac informacji o hotelach Mercure.

Biorac pod uwage powyzsze, nalezy uznag, iz zaistniaty przestanki art. 21 ust. 1 lit. a i b Rozporzadzenia 874/2004 i rejestracja spornej domeny na rzecz Pozwanego powinna zosta¢ wycofana.
Powod spetnia wymagania okreslone w art. 4 (2)(b) Rozporzadzenia Komisji nr 733/2002, tj. posiada siedzibe na terytorium Unii Europejskiej.

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

transferze nazwy domeny HOTELMERCURE na Powoda.

PANELISTS
Name Wlodzimierz Szoszuk
2008-10-03
Summary

The Complainant ACCOR S.A. is a French company that is widely known internationally as a market leader in the hotel industry. It is the rights holder of many Community and International
trademarks which include the names “mercure” and “hotels mercure”. Further, it has the domain name www.mercure.com.

The Respondent is in the business of advertising under the name F.H.U Giewont, which is based in Zakopane. In 2006, the Respondent registered the domain name www.hotelmercure.eu.
The Complainant requested a transfer of the disputed domain name because the registration of the Respondent is to regarded as being speculative, an abuse, and made in bad faith, under art.21
and art. 22 of Regulation No 874/2004. The Complainant claims that the domain name in dispute is so similar to the name “mercure” that it cause confusion as to a right to which the Complainant

has exclusivity. Further, the Complainant indicates that the Respondent does not have a legitimate interest in the domain name in dispute.

The Respondent provided the panel with an answer to the claims in delay. However, the panel has decided to accept the answer because it included additional information on the facts. Moreover,
the Respondent has expressly declared consent to the transfer of the disputed domain.

The Panel has decided that the registration by the defendant of the domain name hotelmercure.eu is speculative and an abuse.

The Panel has no doubt that both the trademarks of the Complainant and the domain name of the Respondent are so similar as to cause confusion.

The Panel states that the defendant lacks a legitimate in the registration of the disputed domain name.

Bad faith was proven.

For the foregoing reasons, under art. 21 paragraph 1 (a) (b) of Regulation no 874/2004, the registration of the domain name hotelmercure.eu is declared to be 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 hotelmercure.eu is to be transferred to the complainant, in
accordance with paragraph B12 (b) and B(12) (c) of the ADR Rules.



