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Zespdt Orzekajacy nie posiada wiadomosci o innych postgpowaniach prawnych dotyczacych spornej domeny.

W dniu 20 kwietnia 2006 r. pozwany, Grupa Kapitatowa ,Business Consulting Group” Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie zarejestrowata sporng domene www.bcgconsulting.eu.

W dniu 4 pazdziernika 2006 r. The Boston Consulting Group, do ktérej nalezy powéd, Boston Consulting Group Limited z siedzibg w Londynie, skierowata do pozwanego list ostrzegawczy, w
ktérym zazadata zrzeczenia sig spornej domeny na rzecz The Boston Consulting Group. Na list ten pozwany nie udzielit odpowiedzi.

The Boston Consulting Group wszczeta réwniez procedure przeniesienia praw do domeny, lecz pozwany nie udzielit zgody wymaganej do takiego przeniesienia.

W dniu 1 marca 2007 r. powdd 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.bcgconsulting.eu na rzecz powoda.

Pozew zostat wystany pozwanemu w dniu 20 marca 2007 r. Pozwany nie ztozyt, nawet spéznionej, odpowiedzi na pozew.

Akta sprawy zostaty przekazane Zespotowi Orzekajacemu w dniu 29 maja 2007 r.

Powod podnosi, co nastepuije.

(a) Powod jest cztonkiem migdzynarodowego przedsigbiorstwa doradczego The Boston Consulting Group.

(b) Na rzecz spétki The Boston Consulting Group Inc. z siedziba w USA Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego zarejestrowat szereg znakéw towarowych:
THE BOSTON CONSULTING GROUP nr 417824,

BCG nr 417774,

BCG.COM nr 1497544

Urzad Patentowy RP zarejestrowat na rzecz ww. spétki amerykanskiej znaki towarowe BCG nr 118770 oraz THE BOSTON CONSULTING GROUP nr 114312.
(c) Powdd zarejestrowat w EURId domeny internetowe bostonconsulting.eu, bostonconsultinggroup.eu oraz beg.eu.

(d) Na rzecz réznych spétek nalezacych do The Boston Consulting Group zarejestrowano szereg domen TLD, ktérych wspdlng cechg jest uzycie liter ,bcg”.

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

- nazwa spornej domeny do ztudzenia przypomina znaki towarowe i nazwy domen internetowych zarejestrowanych na rzecz The Boston Consulting Group, z tego powodu, ze zawiera litery ,bcg”
oraz stowo ,consulting” nawigzujace do czesci nazwy powoda. Uzycie tych stéw w nazwie spornej domeny powoduje powstanie niebezpieczerstwa wprowadzenia przecietnego odbiorcy w btad,

- rejestracja spornej domeny nastapita w ztej wierze, gdyz pozwany jest podmiotem nieznanym na rynku polskim, a The Boston Consulting Group jest szeroko znang i renomowana firma,
konsultingowa. Z tego wynika, jak twierdzi powéd, uzytkownicy internetu beda traktowaé sporng strone jako wtasnoé¢ The Boston Consulting Group, oraz ze rejestrujac sporng domene pozwany

liczyt na zwabienie uzytkownikéw internetu poprzez wykorzystanie ich pozytywnych skojarzer z firmg powoda, oraz zmierzat do wprowadzenia potencjalnych klientéw w btad,

- pozwany nie uzywa spornej domeny, a zatem jej rejestracja miata na celu jedynie zaktécenie dziatalnosci rejestrujac domene, gdyz kierowanie sie uzytkownikéw internetu na strone internetowa,
dostepna pod sporng domeng powoduje zmniejszenie liczby potencjalnych klientéw i tym samym zmniejszenie zyskéw The Boston Consulting Group.

(f) Powdd posiada siedzibe 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 nie ztozyt odpowiedzi na pozew.


https://eu.rds.preprod.test.soud.cz/

Zgodnie z art. 7 (a) Regulaminu Alternatywnego Rozstrzygania Sporéw .eu (,Regulamin ADR”) Zespét Orzekajacy moze, wg wtasnego uznania, dokona¢ wiasnych ustalers dotyczacych
okolicznosci sprawy

Biorac powyzsze pod uwage, Zespét Orzekajacy dokonat ograniczonych ustalen, na podstawie ktérych stwierdzit, ze:
- pozwany prowadzi w Warszawie faktyczng dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na swiadczeniu ustug konsultingowych,
- pozwany zarejestrowat w dniu 3 pazdziernika 2005 domeng internetowa www.bcgconsulting.pl, pod ktérg dostepna jest strona internetowa pozwanego,

- domena www.bcgconsulting.pl jest wy$wietlana przez google.pl po wpisaniu frazy wyszukiwania ,business consulting group warszawa” jako 6smy wynik.

Wobec braku odmiennych twierdzer pozwanego Zesp6t Orzekajacy przyjat, zgodnie z twierdzeniami powoda, ze The Boston Consulting Group jest jedng z wiodacych miedzynarodowych firm
konsultingowych, a powdéd jest jej cztonkiem.

2. Legitymacja czynna powoda

Powod, spétka wpisana do rejestru spotek w Wielkiej Brytanii, spetnia warunki, o ktérych mowa w art. 4(2)(b) Rozporzadzenia (WE) nr 733/2002, tj. posiada siedzibe na terytorium Wspdlnoty
Europejskiej.

Powdd co prawda nie wykazat, ze posiada prawa do powotanych w pozwie znakéw towarowych, lecz skoro nalezy do The Boston Consulting Group, Zesp6t Orzekajacy przyjat, wobec braku
odmiennych twierdzen pozwanego, ze powdd co najmniej posiada zgode na uzywanie tych znakéw towarowych, oraz zostat odpowiednio umocowany do ztozenia pozwu.

Ponadto art. 22 Rozporzadzenia 874/2004 i § B1(a) Regulaminu ADR nie wprowadzajg zadnego ograniczenia kregu podmiotéw, ktére sg uprawnione do wszczynania postgpowan spornych
opartych na naruszeniu art. 21 tegoz Rozporzadzenia (poréwnaj stanowiska Zespotéw Orzekajacych w sprawach nr 02381 <haji.eu>, 03257 <shopping.eu> oraz 00597 <restaurant.eu>).

Zespot Orzekajacy przyjat zatem, ze powdd jest uprawniony do powotywania sie zaréwno na prawa nalezace do niego, jak i na znaki towarowe zarejestrowane na rzecz The Boston Consulting
Group Inc. z siedzibg w U.S.A.

3. Wptyw braku odpowiedzi na pozew na niniejsze postgpowanie

Zgodnie z § B11(d) Regulaminu ADR brak odpowiedzi na pozew nie zwalnia Zespotu Orzekajacego od ustalenia, czy powéd udowodnit istnienie przestanek zastosowania art. 21 Rozporzadzenia
874/2004, co uzasadniatoby uwzglednienie jego roszczen (poréwnaj wyrok w sprawie 04213 <enterpriserentals.eu>). Wobec braku odpowiedzi na pozew Zespét Orzekajacy ma jednakze prawo
uznaé okreslone okoliczno$ci podnoszone przez powoda za przyznane (§ B10(a) Regulaminu ADR).

4. Przestanki przeniesienia spornej domeny

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia 874/2004 Zespdt Orzekajacy moze orzec o przeniesieniu spornej domeny na powoda, jesli tacznie spetnione sa nastepujace warunki

a) nazwa spornej domeny jest identyczna lub tudzaco podobna do praw, na ktére powotuje sie powod,

b) sporna domena zostata zarejestrowana lub jest uzywana w ztej wierze, co oznacza celowe bezprawne dziatanie pozwanego,

c) powod spetnia warunki okreslone w art. 4 ust. 2 lit b) Rozporzadzenia (WE) nr 733/2002.

Zta wiara moze polega¢ w szczegélnoéci na rejestracji domeny przede wszystkim (gtéwnie) w celu zaktécenia dziatalnoéci gospodarczej podmiotu konkurencyjnego, lub na uzywaniu domeny
jako ,przynety”, poprzez stworzenie prawdopodobieristwa pomytki tej domeny z prawem ustanowionym lub uznanym na podstawie prawa wspélnotowego lub krajowego.

5. Identycznos¢ lub podobieristwo spornej domeny do praw powotanych przez powoda

Przy ocenie podobienstwa badanej domeny do znaku towarowego nie uwzglednia sie prefiksu ,www” ani sufiksu ,..eu”. W niniejszej sprawie poréwnaniu podlegajg zatem oznaczenie
BCGCONSULTING oraz oznaczenia wskazane przez powoda, w tym znaki towarowe.

Oceny podobienstwa oznaczen dokonuje sie na trzech ptaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Wystarczy przy tym podobienstwo na jednej z tych ptaszczyzn, aby uzna¢
oznaczenia za podobne.

Sporne oznaczenie BCGCONSULTING sktada sie z dwoch cztondw - wyrdzniajacego BCG oraz majacego charakter opisowy CONSULTING. Czg$¢ opisowa oznaczenia ma drugorzedne
znaczenie przy ocenie jego podobieristwa do innych oznaczen. Czg$¢ wyrdzniajaca spornego oznaczenia jest natomiast identyczna w ptaszczyznie wizualnej i fonetycznej z zarejestrowanymi na
rzecz The Boston Consulting Group Inc. wspélnotowym znakiem towarowym BCG i analogicznym polskim znakiem towarowym, oraz tudzaco podobna do wspélnotowego znaku towarowego
BCG.COM.

Zespot Orzekajacy stwierdza zatem, ze sporna domena www.bcgconsulting.eu jest tudzaco podobna do zarejestrowanych znakéw towarowych The Boston Consulting Group Inc.:
wspélnotowych BCG i BCG.COM oraz polskiego BCG.

6. Zta wiara pozwanego

Powod wywodzi, Ze rejestracja spornej domeny przez pozwanego nastapita w ztej wierze, gdyz:

a) pozwany pragnie wykorzysta¢ pozytywne skojarzenia taczone z The Boston Consulting Group w celu spowodowania pomytki i zwabienia uzytkownikéw na sporng strone internetowa, co
prowadzi¢ ma do zwigkszenia sprzedazy ustug pozwanego. Dziatanie to w ocenie powoda spetnia przestanki okre$lone w art. 21 ust. 3 lit. d) Rozporzadzenia 874/2004, oraz

b) rejestracja nastapita jedynie w celu zaktécenia dziatalnoéci zawodowej powoda, gdyz pozwany nie uzywa spornej domeny, a kierowanie sie uzytkownikéw internetu na sporng strone
internetowa skutkuje zmniejszeniem grupy potencjalnych klientéw i obnizeniem zyskéw The Boston Consulting Group. Dziatanie to w ocenie powoda spetnia przestanki okreslone w art. 21 ust. 3

lit. ¢) Rozporzadzenia 874/2004.

W pierwszym rzedzie nalezy stwierdzi¢, ze sama rejestracja spornej domeny nie spetnia przestanek okreslonych w art. 21 ust. 3 lit. d) Rozporzadzenia 874/2004. Przepis ten wyraznie bowiem
wymaga, aby kwestionowana w trakcie postepowania arbitrazowego domena byta faktycznie uzywana.

Powdd nie wykazat rowniez, ze rejestracja spornej domeny miata na celu przede wszystkim (gtéwnie) zaktécanie dziatalno$ci The Boston Consulting Group.
Pomimo tego, skoro:

i) The Boston Consulting Group jest powszechnie znang i renomowang firma konsultingowa, uzywajaca skrétu BCG do okreélania swojej nazwy, w swoich znakach towarowych i w
zarejestrowanych przez siebie domenach internetowych,



i) znaki towarowe BCG zostaly zarejestrowane na rzecz The Boston Consulting Group Inc. w 1998 r. (wspdlnotowy znak towarowy) oraz 2000 r. (polski znak towarowy),

iii) powdd prowadzi dziatalno$¢ od 1963,

iv) pozwany zostat zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym 21 listopada 2005 r.,

V) pozwany prowadzi dziatalno$¢ konkurencyjna w stosunku do The Boston Consulting Group,

vi) sposréd w olbrzymiej ilosci mozliwych nazw swojej dziatalno$ci, pozwany wybrat nazwe, ktéra w duzej mierze pokrywa sie z nazwa renomowanego konkurenta i posiada identyczny skroét,

to w ocenie Zespotu Orzekajacego pozwany, wybierajac do prowadzenia swojej dziatalnosci gospodarczej, sposréd miriada mozliwosci, nazwe podobng do nazwy renomowane;j firmy
konsultingowej, w dodatku o skrécie identycznym jak skrét nazwy tej firmy i jej znaki towarowe, nie dziatat w sposoéb przypadkowy. Pozwany, dziatajacy w tym samym sektorze rynku, miat

Swiadomo$¢ wkraczania w prawa wytaczne swojego znanego konkurenta i liczyt si¢ z mozliwoscia, ze jego dziatanie zostanie zakwestionowane.

Rejestracja spornej domeny wykorzystujacej skrot BCG zmierzata zatem do stworzenia skojarzen pomiedzy dziatalnoscia pozwanego i The Boston Consulting Group poprzez wykorzystanie jej
renomy i pozytywnych skojarzer odbiorcéw z jej nazwa.

Takie dziatanie jest dziataniem w ztej wierze, o ktérym mowa w art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia 874/2004.
7. Podsumowanie
Sporna domena jest tudzaco podobna do znakéw towarowych BCG i BCG.COM, zarejestrowanych na rzecz The Boston Consulting Group Inc.

Z okoliczno$ci wskazanych przez powoda i ustalen Zespotu Orzekajacego wynika, ze pozwany dokonat rejestracji spornej domeny w ztej wierze, gdyz celowo upodobnit swojg nazwe i jej skrét to
skrétu BCG uzywanego przez powoda, na nastgpnie wykorzystat jg w nazwie domeny.

Przestanki zastosowania art. 21 ust. 1 Rozporzadzenia 874/2004 zostaty tym samym spetnione.

Poniewaz powdd posiada statutowg siedzibe na terytorium WE, zgodnie z art. 22 ust. 10 Rozporzadzenia 874/2004 i § B12(b) Regulaminu ADR dopuszczalne jest przeniesienie na niego spornej
domeny.

Z powyzszych przyczyn Zesp6t Orzekajacy zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjat decyzje o transferze nazwy domeny BCGCONSULTING na powoda. Decyzja ta zostanie wykonana przez
Administratora w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Wyroku stronom, o ile pozwany nie rozpocznie postepowania sagdowego w ramach Wspolinej Jurysdykcji (§ B12(d) Regulaminu ADR).

PANELISTS

Name Wlodzimierz Szoszuk

2007-06-29

Summary

The Complainant, a member of an international consulting group (BCG), requested that a domain name www.bcgconsulting.eu be transferred to it.

The Complainant argued that the domain name in question is so similar to BCG’s trademarks, i.e., BCG and BCG.COM, and domain names registered by companies of BCG that it causes
confusion.

In the Complainant’s view, the key element of the domain name in question is “bcg”, and “consulting” is descriptive, therefore, being of secondary importance for assessing similarity.

The Complainant further argued that the Respondent is its competitor, and that it registered the domain name in bad faith, in breach of art. 21(1) of the Commission Regulation 874/2004, by
registering the domain name to attract users to visit its web site to increase its profits, and for a primary purpose of disrupting activities of the Complainant (i.e., committing the acts listed in art.
21(3)(d) and art. 21(3)(c) of the Regulation).

The Respondent did not submit a Response to the Complaint.

The Panel decided that the domain name is indeed so similar to trademarks registered by the BCG that it causes confusion. The Complainant is correct in indicating that the key element of the
domain name is “bcg”, and the rest of the name is descriptive.

The Respondent did not commit any of the acts listed in art. 21(3) of the Regulation. It did not attract Internet users, as there was no web site available under the domain name. The Complainant
failed to prove that the domain name was registered primarily to disrupt the Complainant’s activities.

However, the Panel found that the Respondent could not have accidentally chosen the business name “Business Consulting Group”, very similar to a name of the well-known BCG, and having the
same abbreviation. The Respondent, conducting business activities in the same market sector as the Complainant, was aware that the choice of that name infringes its competitor’s exclusive
rights, and has taken into account the possibility that its actions might be questioned.

Therefore, the Panel decided that the Respondent purportedly made its name and its abbreviation similar to that of the BCG, and then used it in the domain name. Therefore, the Respondent
registered the domain name in bad faith, because it attempted to create an association between activities of the BCG and activities of the Respondent by using BCG’s repute and its positive
associations among recipients.

For the above reasons, as the condition stated in art. 4(2)(b) of Regulation No. 733/2002 was fulfilled, the Panel decided to transfer www.bcgconsulting.eu to the Complainant.






