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1. Toyota Bank Polska S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej ,Pow6d”) ztozyta dnia 31 marca 2006 r. w Naukowej Akademickiej
Sieci Komputerowej (dalej ,NASK”) wniosek o rejestracje domeny toyotabank.eu.

2. NASK odméwit Powodowi rejestracji domeny toyotabank.eu z uwagi na niewniesienie w terminie stosownej opfaty.

3. Powdd nastepnie uzyskat informacje, ze domena toyotabank.eu zostata zarejestrowana na rzecz Sylwestra Domitrz,
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, pod
nazwag Sylux Sylwester Dormitz (dalej ,Pozwany”). Domena zostata zarejestrowana w dniu 7 kwietnia 2006 r. za pos$rednictwem
Rejestratora: NetArt Piotr Nowak w Wieliczce, Polska.

4. Powod, pismem z dnia 18 maja 2006 r., wezwat Pozwanego do wyrazania zgody na rozpoczecie procedury nieodptatnego
przeniesienia domeny toyotabank.eu na powoda w ramach ,Procedury przenoszenia nazw domen”.

5. Pozwany ztozyt w dniu 22 maja 2006 r. w Urzedzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o rejestracje stownych
znakow towarowych TOYOTABANK (Z-311051), WWW. TOYOTABANK.EU (Z-311052). Postepowanie w sprawie rejestracii
tych znakéw zostato umorzone.

6. Powod wnidst pozew do Centrum ADR do Rozstrzygania Sporéw o Domeny .eu przy Sagdzie Arbitrazowym przy Izbie
Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej.

7. Pozwany ztozyt w niniejszej sprawie odpowiedz na pozew.

1. Powdd w niniejszej sprawie wnosi o przeniesienie na Powoda domeny toyotabank.eu, gdyz:

(a) nazwa domeny toyotabank.eu jest identyczna lub co najmniej mylaco podobna do nazw, do ktérych prawo uznaje lub
ustanawia prawo polskie oraz prawo wspolnotowe,

(b) nazwa domeny toyotabank.eu zostata zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie w tym bez uzasadnionego interesu
oraz, niezaleznie,

(c) nazwa domeny toyotabank.eu zostata zarejestrowana przez Pozwanego w ztej wierze.

2. Powdd podnosi, ze jest spotkg nalezaca do grupy kapitatowej Toyota prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza na catym
Swiecie, oraz ze juz od 2004 r. cieszy w Polsce renomg i uznaniem klientéw.

3. Powdd podnosi, ze przystuguja mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa do nastepujacych nazw handlowych:


https://eu.adr.eu/

(a) wytaczne prawa do nazw handlowych obejmujacych firme Powoda, oraz

(b) wytaczne prawo do nazw handlowych obejmujacych oznaczenie, pod jakim Powdd prowadzi swoje przedsiebiorstwo.

4. Powdéd podnosi, ze nazwy handlowe, pod ktérymi prowadzi on swojg dziatalno$¢, podlegajg ochronie w szczegdlnosci na
podstawie przepiséw art. 43(1)-43(10) polskiego kodeksu cywilnego oraz poszczegédlnych przepiséw polskiej ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

5. Powdd podnosi, ze prawo do firmy ,Toyota Bank Polska S.A.” przystuguje mu od chwili zawigzania sp6tki powoda tj. od 15
lutego 2000 r.

6. Powod podnosi, ze zasadniczg czescig tzw. rdzenia firmy Powoda jest element , Toyota Bank”, kt6ry zostat zawarty przez
Pozwanego w spornej nazwie domeny. Powod przytacza za orzeczeniem polskiego Sadu Najwyzszego z dnia 28 pazdziernika
1998 r., ze ,naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego moze nastgpi¢ w razie uzywania przez
nieuprawnionego nie tylko petnej nazwy, ale i jej czesci, jezeli ta cze$¢ spetnia w sposdb wystarczajacy funkcje
indywidualizujgca osobe prawng, ktéra umozliwia jednoznaczng identyfikacje tej osoby i jej odréznienie od innych podmiotéw
dlatego, ze tworzace cze$¢ nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczng moc dystynktywng” [Il CKN 25/98; OSNC
1999/4/80].

7. Powod podnosi, ze naruszeniem dystynktywnego elementu firmy Powoda jest zamieszczenie przez Pozwanego elementu
»1oyota Bank” w spornej nazwie domeny. Powdd wskazuje, ze dodatkowe stowo ,,Polska” w firmie stanowi wytgcznie element
wskazujgcy na miejsce powstania oraz prowadzenia dziatalno$ci przez Powoda i nie stanowi on od odr6zniajgcego elementu
firmy Powoda.

8. Powdd podnosi, ze przystuguje mu prawo do oznaczenia ,, Toyota Bank”, jako oznaczenia indywidualizujgcego jego
przedsiebiorstwo. Powdd podnosi, ze od 22 pazdziernika 2003 r. abonentem domen internetowych toyotabank.pl oraz
toyotabank.com.pl. i pod tymi adresami uruchomit serwis internetowy zawierajgcy m.in. informacje dotyczace prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz oferowanych ustug. Powdd podnosi takze, ze postuguje sie nazwg , Toyota Bank”
dla oznaczania swojego przedsiebiorstwa w reklamach, folderach, ofertach oraz ulotkach

9. Powod podnosi, ze skoro czton , Toyota” oraz ,Toyota Bank” stanowig elementy indywidualizujace Powoda oraz umozliwiajg
jego jednoznaczng identyfikacje na rynku, to tudzace podobienstwo spornej nazwy domeny do firmy Powoda, oznaczenia
przedsiebiorstwa oraz do znakéw towarowych TOYOTA jest niewatpliwe. Powdd podnosi wiec, ze sporna nazwa domeny,
zawierajgca oznaczenie , Toyota Bank”, jest mylgco podobna do wczesniejszych praw przystugujacych Powodowi tj. do prawa
do firmy i prawa do znakéw towarowych oraz identyczna w odniesieniu do oznaczenia przedsiebiorstwa , Toyota Bank”
Powoda.

10. Powod podnosi, ze Pozwany nie ma zadnych praw do spornej nazwy domeny. Pow6d podnosi, ze nie udzielit Pozwanemu
jakiejkolwiek zgody na postugiwanie sie jego firma. Pozwanemu nie przystuguja tez zadne prawa do postugiwania sie
oznaczeniem , Toyota Bank”.

11. Powod wskazuje wiec, ze dziatanie Pozwanego polegajace na uzywaniu elementu , Toyota Bank” w spornej nazwie domeny
(w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) jest bezprawne. Powdd podnosi, ze wytaczne prawo Powoda do firmy
zostato nie tylko zagrozone, ale i bezposrednio naruszone. Powdd podnosi, ze prowadzacy dziatalno$¢ bankowg nie moze
postugiwaé sie naturalng i intuicyjng dla odbiorcéw nazwa domeny internetowej toyotabank.eu, co godzi réwniez w renome jego
firmy oraz oznaczenia jego przedsiebiorstwa.

12. Powod podnosi takze naruszenie przez Pozwanego przepiséw polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Powod podnosi, ze uzycie przez Pozwanego w spornej nazwie domeny elementu ,, Toyota Bank” (stanowigcego prawnie
chroniong nazwe przedsigbiorstwa Powoda) oraz zgtoszenie takiego oznaczenia do rejestracji jako znak towarowy, ma na celu
oznaczenie przedsiebiorstwa Pozwanego, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do jego tozsamosci. Powdd podnosi
takze, ze postgpowanie Pozwanego godzi w dobre obyczaje, a w szczegolnosci w zasady tzw. Netykiety. Powdd podnosi, ze
Pozwany przywtaszczajgc sobie oznaczenie ,Toyota Bank” dla oznaczenia spornej nazwy domeny, dziata na szkode Powoda,
w szczegolnosci utrudniajgc Powodowi dostep do rynku oraz przyczyniajac sie do rozwodnienia nazw handlowych Powoda.
Powod ponadto podnosi, ze dziatanie Pozwanego utrudnia powodowi dostep do rynku.

13. Powdd podnosi, ze Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha z siedzibg w Tokio, Japonia przystuguja na terytorium wielu parnstw
catego $wiata prawa do renomowanej i cieszacej sie powszechng znajomoscig marki (znaku towarowego) TOYOTA, a na
terytorium Polski w szczeg6lnosci prawa do:

1) stownego wspolnotowego znaku towarowego TOYOTA (000042721), zgtoszonego do rejestracji 1 kwietnia 1996 r;

2) stownego wspdinotowego znaku towarowego TOYOTA (000512780), zgtoszonego do rejestracji 15 kwietnia 1997 r,;
powyzszy znak zostat zarejestrowany m.in. dla ustug telekomunikacyjnych w klasie nicejskiej 38.

14. Powdd podnosi, ze rejestracja spornej nazwy domeny jest réwniez niewatpliwie szkodliwa dla odrozniajacego charakteru



oraz renomy marki TOYOTA powodujac jej rozwodnienie na rynku. W konsekwenciji dziatanie Pozwanego stanowi, zdaniem
Powoda, naruszenie praw ochronnych do wspélnotowych renomowanych i powszechnie znanych znakéw towarowych
TOYOTA. Powdd podnosi, ze bedac spdtkg nalezacg do grupy kapitatowej Toyota zostat upowazniony do uzywania w obrocie
znakéw towarowych TOYOTA.

15. Powdd na marginesie podnosi takze naruszenie przez Pozwanego przepisu art. 3 polskiej ustawy Prawo Bankowe.

16. Powdd podnosi, ze Pozwany nie miat uzasadnionego interesu w rejestracji spornej nazwy domeny. Powdd podnosi, ze
przeprowadzit ograniczone badanie zakresu prowadzonej przez Pozwanego dziatalno$ci gospodarczej. Powod wskazuje, ze
wyniki tego badania potwierdzajg, iz Pozwany nie prowadzi rzeczywistej dziatalno$ci gospodarczej pod nazwg ,Toyota” czy
»1oyota Bank”. Powdd podnosi takze, ze Pozwany do dnia ztozenia niniejszego pozwu nie uruchomit pod adresem
www.toyotabank.eu jakiejkolwiek strony internetowej. Powéd podnosi takze, ze Pozwany nie tylko nie ma zamiaru prowadzi¢
jakiejkolwiek dziatalnosci zwigzanej ze sporng nazwa domeny, ale takze pozbawiony jest podstaw prawnych, aby taka
dziatalno$¢ rozpocza¢ (z uwagi na brak jakichkolwiek powigzan pomiedzy spotkami z grupy Toyota oraz Pozwanym oraz na
brak zgody Powoda).

17. Powod zarzuca dodatkowo, ze Pozwany dokonat rejestracji spornej nazwy domeny w ztej wierze. Powdd podnosi, ze
sporna nazwa domeny nie byta uzywana w istotny sposéb przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji. Powdd podnosi takze,
ze sporna nazwa domeny stanowi nazwe wtasna, w odniesieniu do ktérej nie mozna udowodnié¢ powigzan miedzy Pozwanym a
zarejestrowang nazwg Domeny. Powdéd podnosi ponadto, ze Pozwany sktadajac do rejestracji w Urzedzie Patentowym wnioski
o rejestracje znakdéw towarowych TOYOTABANK (Z-311051), WWW.TOYOTABANK.EU (Z-311052), a wiec zawierajgcych
renomowang i powszechnie znang marke TOYOTA, dziatat z petng $wiadomoscig naruszenia praw wytacznych spétki z grupy
Powoda tj. spétki Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha.

18. Powdd podnosi, ze przeniesienie spornej nazwy domeny na Powoda jest uzasadnione faktem, iz Powdd jest spotkg akcyjng
prawa polskiego, posiadajacg statutowg siedzibe, zarzad, gtéwne miejsce prowadzenia dziatalnosci oraz przedsiebiorstwo na
terytorium Wspdlnoty (Rzeczypospolitej Polski) a zatem Powdd spetnia wymagania dotyczace zdolnosci rejestracyjnej, o
ktérych mowa w art. 4 ust. 2 (b) Rozporzadzenia WE nr 733/2002.

1. Pozwany wnosi o oddalenie powddztwa w catosci.

2. Pozwany podnosi, ze przed rejestracjg spornej nazwy domeny, sprawdzit w bazach danych Urzedu Patentowego RP, w
miedzynarodowych bazach danych CTM-Online oraz Madrid Express - Miedzynarodowe Znaki Towarowe - bazy danych
WIPO, czy oznaczenie ,toyotabank” podlega ochronie.

3. Pozwany podnosi, ze Powo6d miat czas i mozliwos¢ rejestracji spornej nazwy domeny. Pozwany podnosi, ze zarejestrowat
sporng nazwe domeny w tzw. fazie LAND RUSH, czyli w fazie otwartej rejestracji domen .eu dla wszystkich zainteresowanych.
Pozwany podnosi, ze nie wystepowat o rejestracje domeny ani w pierwszej fazie SUNRISE (do 7 grudnia 2005 r.) ani w drugiej
fazie SUNRISE (do 7 kwietnia 2006 r.), a wiec w fazie dedykowanej dla okreslonej grupy podmiotéw, w tym dla podmiotéw
ktérym przystugiwaty prawa do zarejestrowanych i chronionych znakéw towarowych i nazw handlowych.

4. Pozwany podnosi, ze nie zarejestrowat nazwy domeny w celach spekulacyjnych. Pozwany podnosi, ze zarejestrowat domene
toyotabank.eu celem wprowadzenia na rynek gry strategiczno losowej o nazwie OTA BANK. Pozwany wyjasnia, ze nazwa tej
gry z angielskim prefiksem toy (zabawka) tworzytaby gtéwny trzon nazwy domeny toyotabank.eu. Pozwany podnosi, ze
otrzymat tajemniczego maila z propozycja odkupienia domeny. Pozwany wyjasnia, ze odmoéwit odsprzedazy domeny. Pozwany
podnosi takze, ze nigdy nie oferowat spornej nazwy domeny do odsprzedazy.

5. Pozwany podnosi, ze nie dziatat w ztej wierze. Pozwany podnosi, ze we wrzesniu 2006 r. otrzymat decyzje ADR.eu w sprawie
01446, potwierdzajacg prawidtowos¢ rejestraciji spornej nazwy domeny. Pozwany podnosi, ze nie miat wiedzy, iz taka sprawa
zostata wszczeta, oraz ze nie miat mozliwosci ztozy¢ w niej wyjasnien. Pozwany podnosi, ze w zwigzku z prébg przejecia
spornej nazwy domeny przez Powoda, Pozwany ztozyt dnia 22 maja 2006 r. wniosek o rejestracje znaku www.toyotabank.eu
(Z-311052) dla towaréw w klasie 28 - zabawki, 35 - dystrybucji i promociji, oraz dla ustug w klasie 38 - ustug bankowych.
Pozwany podnosi, ze wobec zastrzezen Urzedu Patentowego RP i wobec korzystnej dla niego decyzji ADR.eu, w pazdzierniku
2007 r. podjat decyzje o rezygnaciji z rejestracji znaku www.toyotabank.eu i toyotabank, aby umozliwi¢ Powodowi swobodne
dziatanie na terytorium Polski.

6. Pozwany podnosi dodatkowo, ze to Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha ztozyta w dniu 29 pazdziernika 2007 r. w Urzedzie
Patentowym RP wniosek o rejestracje znaku , Toyota Bank”, a nie Powdd.

7. Pozwany podnosi, ze Powdéd jest bankiem o znikomym udziale rynkowym, dziatajacym wytacznie na terytorium Polski i nie
posiada transgranicznych oddziatoéw w Europie.



8. Pozwany podnosi, ze Powod moze uzywac niezarejestrowanych domen www.toyota-bank.eu lub www.toyotabankpolska.eu.
9. Pozwany podnosi, ze Powod nie jest jedynym i ,jednoznacznym” podmiotem uzywajgcym domeny toyotabank, jako ze w
Internecie funkcjonujg domeny: www.toyotabank.pl, www.toyotabank.no (na www.toyotafinans.no), www.toyotabank.de (na
www.toyota.de/finance), http://toyotabank.ru. Powdd podnosi, ze niektére z tych domen naleza do podmioty Toyota Financial
Services.

1. Powéd zarzuca Pozwanemu dokonanie rejestraciji w tzw. celu spekulacyjnym oraz rejestracji stanowigcej naduzycie w
rozumieniu art.21 Rozporzgdzenia Komisji (WE) 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 ,Rozporzadzenie 874/2004”). Przepis ten uznaje rejestracje za spekulacyjng lub stanowigca naduzycie, gdy:

(a) nazwa domeny jest identyczna albo do ztudzenia przypomina nazwe podlegajaca prawu, ktére zostato uznane lub
ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1
Rozporzgdzenia 874/2004, oraz gdy jednoczesnie

(b) nazwa domeny:

(i) zostata zarejestrowana przez jej wtasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu, albo

(i) zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze.

2. Przepisy Rozporzgdzenia 874/2009 wymagajg istnienia prawa, ktdre zostato uznane lub ustanowione na mocy
ustawodawstwa krajowego i/lub wspdélinotowego. Przepisy tego rozporzgdzenia nie stawiajg natomiast zadnych wymagan
odnosénie do zakresu tego prawa (por. Decyzje nr 04350 w sprawie BETRADAR). Pomocniczo mozna jednak wskaza¢ ogolny
zakres ochrony takich praw.

3. Powdd wykazat w ocenie Zespotu Orzekajacego, ze przystuguja mu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nastepujace
prawa:

3.1. Prawo do firmy ,Toyota Bank Polska S.A.”. Prawo do firmy jest prawem chronionym przede wszystkim na podstawie
przepisOw polskiego kodeksu cywilnego i przepiséw polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo do firmy
chroni uprawnionego przedsiebiorce nie tylko przed postugiwaniem sie jego firma przez inne podmioty w charakterze ich nazwy,
lecz takze przed postugiwaniem sie przez inne podmioty takg firmg w charakterze oznaczen, ktére w obrocie sg utozsamiane z
nazwa przedsiebiorcy np. w nazwach domen internetowych. Prawo do firmy chronione jest takze przez przepis art. 8 Konwenciji
Zwigzkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie wtasnos$ci przemystowe;.

3.2. Prawo do nazwy handlowej ,, Toyota Bank”. Prawo do takiej nazwy chronione jest m.in. przez przepisy polskiej ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, a w przypadku do niezarejestrowanych ale powszechnie znanych takze przez przepisy
ustawy prawo wtasnos$ci przemystowej.

4. Powod nie wykazat zdaniem Zespotu Orzekajacego, ze przystuguja mu jakiekolwiek prawa do znakéw towarowych:

(a) stownego wspdlnotowego znaku towarowego TOYOTA (000042721), zgtoszonego do rejestracji 1 kwietnia 1996 r.;

(b) stownego wspdlinotowego znaku towarowego TOYOTA (000512780), zgtoszonego do rejestracji 15 kwietnia 1997 r.
Prawa te przystugujg Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha z siedzibg w Tokio, Japonii i to ten podmiot mégtby stawiaé
Pozwanemu zarzut, ze rejestrujgc sporng nazwe domeny naruszyt np. jego prawa bezwzgledne do ww. znakéw towarowych.
Powdéd natomiast, aby powotywaé sie na prawa do ww. znakéw towarowych, powinien przedstawié¢ np. umowe licencji z ktérej
wynikatoby jego prawo do uzywania tych znakéw. Por. Decyzje 03024 BINATONE.

5. Nazwa domeny toyotabank.eu jednak, zdaniem Zespotu Oceniajgcego, do ztudzenia przypomina firme Powoda , Toyota
Bank Polska S.A.”. Przez zwrot do ,.ztudzenia przypomina” (w wersji ang. Rozporzadzenia 874/2004 confusingly similar) nalezy
rozumie¢ takie podobienstwo pomiedzy dwoma oznaczeniami, ktére moze wprowadzaé odbiorce w btad.

5.1. Elementami nie posiadajacymi istotnego znaczenia przy ocenie stopnia podobienstwa sg ,eu", ,Polska”, ,S.A.”. Po
pierwsze, przy ocenie podobienstwa nazwy domeny, zgodnie z utrwalong praktyka w tym zakresie, nie bierze sie pod uwage
prefikséw i sufikséw. Podobnie, przy takiej ocenie, nie nalezy bra¢ pod uwage oznaczenia formy prawnej przedsiebiorstwa
Powoda tj. skrotu ,S.A.”. Nie posiadajg one zdolnosci odrézniajacej przy ocenie podobieristwa domeny internetowe;j i firmy
przedsiebiorcy. Po drugie, stowo ,Polska”, ktére zawiera firma Powoda, a ktérego nie zawiera nazwa domeny toyotabank.eu,
takze nie posiada istotnej zdolnosci odrézniajacej. Brak tego stowa w spornej nazwie domeny sugeruje jedynie, ze nazwa
domeny nalezy do podmiotu, ktéry jest w strukturze korporacyjnej niejako ,nad” Powodem. Stowo to nie usuwa jednak
podobienstwa pomiedzy oznaczeniami. Wyraz ,Polska” wyklucza natomiast mozliwo$¢ uznania, ze firma powoda i sporna
nazwa domeny sg identyczne.

5.2. Elementami istotnymi dla oceny podobienstwa sa (i) dla firmy Powoda dwa wyrazy , Toyota Bank”, (ii) dla spornej nazwy



domeny jeden wyraz ,toyotabank”. Elementy te, choC r6znig sie w liczbie wyrazoéw, nalezy uznaé za identyczne lub wysoce
podobne dla celéw ustalania podobienstwa z art. 21 Rozporzadzenia 874/2004.

6. Nazwa domeny ,toyotabank.eu” jest identyczna z nazwg handlowg , Toyota Bank”, ktérg Powdd uzywa w obrocie, w tym w
Internecie od 2003 r. (np. w nazwie domeny,toyotabank.pl”), i ktéra jest chroniona przez przepisy polskiego prawa, zwtaszcza
przez przepisy polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Nazwa domeny ,toyotabank.eu” zostata zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie i bez uzasadnionego interesu w
rozumieniu przepisu art. 21 ust. 2 Rozporzgdzenia 874/2004. Przez sformutowanie ,bezprawnie” rozumie¢ nalezy ,bez praw”
do nazwy domeny (w ang. wersji Rozporzadzenia 874/2004 ,without rights”).

7.1. Praktyka zespotdéw orzekajacych pokazuje, ze Powdd powinien co najmniej uprawdopodobnié brak uzasadnionego
interesu lub prawa po stronie Pozwanego. Pozwany natomiast, gdy Powo6d uprawdopodobni brak uzasadnionego interesu,
powinien taki interes wykazaé. Podobnie, brak praw do spornej nazwy domeny Powdéd powinien co najmniej uprawdopodobnié,
a wowczas pozwany powinien swoje prawa wykazac. Por. Decyzje 01304 KEMET.

7.2. W ocenie Zespotu Orzekajacego, Powdd uprawdopodobnit brak prawa i brak uzasadnionego interesu Pozwanego przy
rejestracji spornej nazwy domeny. Powéd uprawdopodobnit w szczegdbInosci, ze Pozwany w zaden sposéb nie uzywat spornej
nazwy domeny.

7.3. Pozwany nie wykazat natomiast, ze miat prawo do spornej nazwy domeny lub uzasadniony interes w jej rejestracji.
Pozwany powinien wykazaé, ze spetniona jest co najmniej jedna z przestanek o ktérych mowa w art. 21 ust. 2 Rozporzadzenia
874/2004. Pozwany nie wykazat zadnej z tych przestanek. Pozwany twierdzi, ze zarejestrowat sporng nazwe domeny w celu
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej tj. w celu sprzedazy zabawek/gier OTA BANK. Pozwany nie przedstawia jednak
zadnych dowodoéw na okoliczno$¢ podjecia takiej dziatalnosci lub co najmniej podjecia czynnos$ci przygotowawczych do jej
rozpoczecia.

8. Powod wykazat, ze nazwa domeny toyotabank.eu zostata zarejestrowana przez Pozwanego w ztej wierze. Przepis art. 21
ust. 3 Rozporzadzenia 874/2004 ustala zamkniety katalog przypadkéw ztej wiary. Przepis ten stanowi w szczegélnosci, ze ztg
wiare mozna wykazaé, gdy zarejestrowana nazwa domeny jest nazwg wtasna, w odniesieniu do ktérej nie mozna udowodni¢
powigzan miedzy wtascicielem nazwy domeny a zarejestrowang nazwa domeny. Powdd uzywa nazwy toyotabank w obrocie na
oznaczenie swojego przedsiebiorstwa od diuzszego czasu. Nazwe te mozna wiec uznaé za nazwe wtasnag. Nie sposéb
natomiast wykazac, ze pomiedzy Pozwanym a tg nazwa wystepuje jakiekolwiek powigzanie. Pozwany wprawdzie twierdzi, ze
zamierza rozpocza¢ dziatalno$¢ zabawek/gier (ang. toy) pod nazwg OTA BANK, lecz wyrazenie przez Pozwanego w
odpowiedzi na Pozew takiego zamiaru, ktéry nie zostat poparty zadnymi wiarygodnymi dowodami, nie dowodzi jeszcze istnienia
powigzania w rozumienie przepisu art. 21 ust. 3 Rozporzgdzenia 874/2004.

9. Podnoszone przez Pozwanego okolicznosci, ze inne podmioty (nalezace badz nie nalezace do grupy kapitatowej Toyota)
posiadajg takze domeny zawierajgce nazwe ,toyotabank”, oraz ze w wolnym dostepie pozostajg inne domeny .eu zawierajace
Ltoyota bank”, nie stanowig w rozumieniu przepisu art. 21 Rozporzadzenia 874/2004, w niniejszej sprawie, usprawiedliwienia
dla dziatan Pozwanego.

10. Powo6d wnosi 0 przeniesienie na jego rzecz zarejestrowanej przez Pozwanego nazwy domeny toyotabank.eu. Stosownie do
przepisu art. 22 ust. 11 Rozporzadzenia 874/2004, przeniesienie nazwy zarejestrowanej domeny w ramach procedury ADR jest
mozliwe, gdy spetnione sg nastepujace przestanki:

(a) powdd wnioskuje o dang nazwe domeny i

(b) powod spetnia ogdine kryteria kwalifikacji okreslone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporzgdzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w zycie Domeny Najwyzszego Poziomu .eu.

11. Powdd zawart w pozwie wniosek o przeniesienie na jego rzecz zarejestrowanej przez Pozwanego nazwy domeny
toyotabank.eu.

12. Powdd jest spdtka prawa polskiego z siedzibg w Warszawie, w Polsce, wpisang pod numerem 51223 do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego. Powdd spetnia wiec kryteria okreslone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporzadzenia nr 733/2002.

Z powyzszych przyczyn Zespét Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjat decyzje o
transferze nazwy domeny TOYOTABANK na Powoda

PANELISTS

Name Mariusz Kondrat



2009-07-16

Summary

The Complainant, Toyota Bank Polska S.A. with its registered office in Warsaw in Poland, was refused the registration of the
domain name “toyotabank.eu” because it failed to comply with all formal requirements.

The Respondent, Sylux Sylwester Dormitz, acting as entrepreneur, was next granted the registration of the aforementioned
domain name.

The Complainant filed the case against Respondent before the Czech Arbitration Court. The Complainant requests the transfer
of the above domain name.

The Complainant claims that the domain name under dispute is identical and/or confusingly similar to its company name
“Toyota Bank Polska S.A.” and its trade name “Trade Bank” in which the Complainant owns rights. The Complainant claims
that the disputed domain name is identical and/or confusingly similar to the trade marks ,TOYOTA” in which rights owns Toyota
Jidosha Kabushiki Kaisha and the Complainant.

The Complainant claims that the Respondent did not have any rights or legitimate interest in registering the disputed domain
name. The Complainant claims that it did not grant the Respondent any rights to the Complainant’s company name. The
Complainant claims that the Respondent has no rights to the business name “Toyota Bank”. The Complainant claims that the
Respondent did not ever use the disputed domain name.

The Complainant claims that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith. The Complainant claims that
the Respondent did not use the disputed domain within two years from the date of the registration. The Complaint claims that
the “Toyota Bank” constitutes the personal name within the meaning of the art. 21.3.b) of Regulation No 874/2004 and that no
demonstrable link exists between the Respondent and the disputed domain name. The Complainant claims that the Respondent
applied for trade mark registrations of “www.toyotabank.eu” and “toyotabank” in order to infringe the rights to the well-known
and reputed “TOYOTA” trade mark.

The Complainant also claims that the Respondent breached many of other Polish laws.

The Complainant claims that it is the Polish company, with registered office in Poland and its core business in Poland.
Therefore, the Complainant requests the transfer of the disputed domain name.

The Respondent submitted the Response to the Complaint. The Respondent requests that the Complaint be denied.

The Respondent claims that it carried our research in some trade marks databases to verify whether the name “toyotabank” is
protected.

The Respondent claims that the Complainant had enough time to register the disputed domain name in the SUNRISE phase.
The Respondent claims that it registered the disputed domain name in the LAND RUSH phase.

The Respondent claims that it did not register the disputed domain name for speculative or abusing purposes. The Respondent
claims that it registered the above mentioned domain name to place on the market the game/toy called OTA BANK. The
Respondent claims that the English word “toy” and the name of the game/toy “OTA BANK” constitute the domain name
“toyotabank”. The Respondent claims that it never offered the disputed domain name for sale and that it rejected one
mysterious purchase offer.

The Respondent claims that it did not register the domain name in bad faith. The Respondent claims that it resigned from its
trade marks application in order to allow the Complainant to carry out its business in Poland.

The Respondent claims that the Complainant has no rights to the trade marks “TOYOTA BANK”.

The Respondent claims that the Complainant has still the possibility to register another .eu domain name such as
“toyotabankpolska.eu” or “toyota-bank.eu”.

The summary of the Panel’s discussion and findings is as follows:

The Panel finds that the Complainant is granted the following rights under the Polish laws: the rights to the company name
“Toyota Bank Polska S.A.” and to the trade name “Toyota Bank”. The Panel does not find that the Complainant owns any rights
to the trade mark “TOYOTA” because the Complainant did not prove it by evidence.

The Panel finds that the Complainant’s right to the company name “Toyota Bank Polska S.A.” is confusingly similar to and that
the Complainant’s right to the trade name “Toyota Bank” is identical with the disputed domain name within the meaning of art.
21.1. of Regulation No 874/2004.

The Panel finds that the Respondent registered the disputed domain name without rights and legitimate interest in this name.



The Panel finds that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith.
The Panel finds that the Complainant applied for the domain name transfer and that the Complainant complies with the
requirements of the art. 4.2.b) of Regulation No 733/2002.

The Panel, in accordance with the par. B12 (b) and (c) of the Rules, decided that the disputed domain name “toyotabank.eu”
shall be transferred to the Complainant.



