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Wyrok
Sgdu Polubownego przy Polskie] Izbie Informatyki |

Telekomunikacjt

wydany w Warszawie, w dniu 22 kwietnia 2021 r.
przez Wicdzimierza Glowackiego, Arbitra Sgdu Polubownego

w sprawie z powbdziwa:

PPG Industries Ohlo, Inc.

reprezentowane przez:

rzecznika patentowego Anne Skup

Kancelaria Rzecznikéw Patentowych sp. z 0.0.
ul. Bluszczanska 73

00-712 Warszawa
przeciwko:
Auto-Color Witkowscy sp. ).
ul. Kaczyniec 9
42-600 Tamowakie Gory
o stwierdzenle naruszenia praw powoda w wynlku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy
domeny intemetowej
nexa.pl

na podstawie zapisu na Sgd Polubowny ds. Domen Intemetowych przy Pelskiej lzbie
Informatyki i Telskomunikac]l, podpisanego w dniu 18 paZdziemika 2020 r. przez powoda
(data wplywu: 23 paZdziemika 2020 r.) oraz w dniu 3 listopada 2020 r. przez pozwanego
(data wplywu 13 listopada: 2020 v.),

orzeka, co nastgpuje:

1. Shtwierdza, 2e pozwany Auto-Color Witkowscy sp. j. w wyniku zawarcla umowy o
utrzymywanie nazwy domeny intemetowe] ,,nexa.pl” naruszyt przyslugujgce powodowi
prawa,

2. Zasgdza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztéw postepowania w wysokosci
4199 z (stownie: cztery tysigee sto dziewigbdziesigt dziewieé ztotych).



UZASADNIENIE

Przebieg postepowania:

1. Whioskiem przedprocesowym z dnia 10 pazdziemika 2020 r. PPG Industries Ohio, Inc.
(spbtka prawa amerykanskiego), dziatajgca przez swego pelnomocnika, poinformowata
Sgd Polubowny ds. Domen Intemetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji (dalej jako ,Sad”) o zamiarze wszczgcia postgpowania arbitrazowego
przeciwko spélce Auto-color Witkowscy sp.j, uzywajgcsj domeny ,nexa.pl.” Powéd w dniu
19 paZdziernika 2020 r. dokonat zaplsu na Sgad. Pozwana dokonala zapisu na Sqd w dniu
3 listopada 2020 r.

2. Pozwem z dnia 27 listopada 2020 r. powod wystapit do tut. Sadu Polubownego z
zadaniem stwierdzenia naruszenia fego praw w wyniku zawarcia przez pozwanego
umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej ,www.nexa.pl” (daiej jako ,Spoma
Domena®). Pow6d wskazal, Ze powyZsze naruszenie polega na naruszeniu jego praw
wylgcznych do unijnych znakéw towarowych ,NEXA AUTOCOLOR' EUTM-002421428
oraz ,NEXA" EUTM-002271377, a tak?e wyczerpuje znamiona Czynu nieuczCiwe]
konkurencji. Jako podstawy prawne swoich roszczer powo6d wskazat art. 9 ust.1 i art. 9
ust. 2 oraz art. 9 ust 3. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z
dnia 14 czerwea 2017 r. w sprawie znaku iowarowego Unii Europejskiej (dalej jako
,Rozporzadzenie) oraz art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej jako ,u.z.n.k"). Ponadto powéd zazadal zasgdzenia od pozwanego na
rzecz powoda kosztéw postepowania arbitrazowego zgodnie z Regulaminem Sadu.

W uzasadnieniu zadar pow6d wskazal, 2e prowadz dzlalaino$¢ w ponad 70 krajach na
calym swiecie, w tym tak?e w Europie oraz posiada 6 oddziatéw na terenie Polski.
Przedmiotem dzialalno$ci powoda jest produkcja materialéw chemicznych
wykorzystywanych przez koncemy samochodowe. Powéd jest znanym i renomowanym
koncernem zajmujacym sig przede wszystkim produkcjq powick i farb dziatejacym pod
firmg PPG Industries Ohio, Inc. z siedzibg w Pittsburghu. Powdd podni6st, 2e pod
wzgledem przychoddw jest on najwigkszg firmg produkujacq powloki na Swiecie. Powd
oferuje swoje predukty pod réznymi markami, jednak najpopulamiejsze z nich stanowig
NEXA AUTOCOLOR" oraz .NEXA” do kidrych powdd posiada zarejestrowane znaki
towarowe. Zarejestrowany 17 lutego 2003 roku stowno-graficzny znak towarowy ,NEXA
AUTOCOLOR" w oparciu o kiasyfikacje nicejskg dla klasy towardw i ustug nr 2, {j. farby |
kompozycje powlok w postaci farb” oraz zarejestrowany 5 stycznia 2004 roku slowny
unijny znak towarowy ,NEXA", przeznaczony do oznaczania towaréw w kiasie 2, t. ,farby
i kompozycje powiok w postaci farb” i ustug w klasach 37 i 42 dla m.in. takich ustug jak
Luslugi w zakresie malowania: lakierowanie i renowacja pojazdéw silnikowych®. Powoéd
wskazal tez, ze w momencie rejestracji nazwy domeny internetowej nexa.pl posiadat tez
prawa ochronne wynikajgce z rejestracji krajowych znakéw towarowych ,NEXA® R.
165238. oraz znaku towarowego stowno graficznego — NEXA AUTOCOLOR" R.170105 z
pierwszenstwem ze 2gloszenia z dnia 5 czerwca 2002 . Prawo ochronne do krajowych
znakéw towarowych wygasto z dniem 5 czerwca 2012 r. Marka ,NEXA AUTOCOLOR"
jest jedng z wiodgcych éwiatowych marek w branzy napraw lakierniczych, dostgpna w 147
krajach i wprowadzang do obrotu poprzez sie¢ importeréw i wyspecjalizowanych
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dystrybutoréw. Na polskim rynku produkty opatrzone znakami ,NEXA AUTOCOLOR" sg
obscne od ponad 20 lat.

. Jak wekazufe powéd, pozwany jest uczestnikiem obrotu gospodarczego od 25 lat a
obecnie funkcjonuje pod firmg Auto-Color Witkowscy spélka jawna. Przedmiotem
dziatalno$ci pozwanego jest m.in. sprzedaz wyrobdw chemicznych w tym szeroko
rozumianych wyrobéw lakiemiczych wykorzystywanych w branzy motoryzacyjnej.

Wedlug twierdzeh powoda, strony od przeszio 20 lat utrzymujg wspélprace handlowa,
kidra opiera si¢ na dystrybuowaniu przez pozwanego produktéw produkowanych przez
powoda.

W pozwie wskazano, Zze od 8 wrzesnia 2010 r. pozwany jest abonentem Spomej Domeny,
pod ktérg oferuje do sprzedazy produkty wielu rozpoznawalnych marek, w tym produkty
oznaczone znakiem towarowym ,NEXA AUTOCOLOR". Jak podnosi powdd, sprzedaz
produktow réznych producentéw znajdujacych sig w ofercie pozwanego odbywa sie przez
powigzang z domeng ,nexa.pl” domeng ,www.dlalakiemi.pl’, réwniez zarejestrowang

przez pozwanego.

. Uzyskawszy informacje o utrzymywaniu przez pazwanego nazwy domeny intemetowsj
Zawierajgcej zarejestrowany na rzecz powoda identyczny stowny znak towarowy NEXA
oraz slowno-graficzny znak towarowy ,NEXA AUTOCOLOR®, w pi$mie z dnia 13 czerwca
2019 r. powéd poinformowat pozwanego o przystugujacych mu prawach wytacznych do
wyZe] wymienionych znakéw towarowych. Ponadto pow6d zwréck uwage na
wykKorzystanie przez pozwanego znaku stowno-graficznego ,NEXA AUTOCOLOR" w
spostb niezgodny z wytycznymi dotyczacymi jego wykorzystywania w celach
marketingowych | reklamowych dla produktéw oznaczanych tym znakiem. Naruszenie to
polegato na usunigciu nazwy ,NEXA” | zastapieniu jej nazwa ,WITKOWSCY".

Powéd wskazal na jego polityke dotyczacg domen korporacyjnych, zgodnie z ktérg
wymaga si¢ aby nazwy domen zawierajgce znaki towarowe powoda wykorzystywane w
ramach przedmiotu dzialalno§ci tworzone byly w jego imieniu. Jednoczeénie powdd
zaproponowal pozwanemu mozliwoé dalszego korzystania ze Spomej Domeny pod
warunkiem przenlesienia domeny na powoda.

. W lipeu pozwany wysiat do powoda pismo, w ktérym zapewnit go o zaawansowanych
pracach nad zmiang logo epdkki, jednak odméwit przeniesienia na rzecz powoda nazwy
domeny internetowej ,nexa.pl”. Wobec powy#szego dnia 22 pazdziernika 2020 roku za
pofrednictwem peinomocnika, powdéd wezwat pozwanego do niezwiocznego
przeniesienia nazwy domeny Internetowej na jego rzecz, wskazujgc 12 nigdy nie wyrazit
zgody na zawarcie przez pozwanego umowy o utrzymywanie nazwy domeny intermetowej
Jnexa.pl’, jak tez nie wyrazit zgody na jej wykorzystywanie w dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez pozwanego. Jednoczesnie powdd poinformowat w piémie powoda o
wniosku przedprocesowym zioZzonym w Sgdzie.

. Pozwany nie ztozyt odpowiedzi na ztozony pozew, jego stanowisko w sprawie wyrazajg
jednak pisma kierowane do powoda przed wniesieniem pozwu. W piSmie z dnia 29
pazdziernika pozwany wskazal, 2e posiada stosowng zgode na postugiwanie sie znakami
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towarowymi zarejestrowanymi na powoda. Ponadio podniést, ze Sporna Domena jest
przez niego wykorzystywana w dziatalnosci spotki od 14 lat za wiedzg i zgodg powoda,
ktéry przez lata godzit si¢ na korzystanie z niej przez pozwanego.

Wediug twierdzeri pozwanego, Spoma Domena stanowi oznaczenie identyfikujace go
wéréd klientdw i na rynku. Jak wekazuje pozwany oznaczenie ,NEXA" kojarzone jest
przez rynek z pozwanym a nie z powodem ani jego produktami, ktére kojarzone sg
giéwnie pod nazwg PPG, pochodzgcg od skrétu nazwy firmy powoda. Ponadto, zdanism
pozwanego korzystanie przez niego ze Spornej Domeny nie narusza prawa ochronnsego
do znakéw towarowych powoda, gdyZ nie wywoluje niebezpieczeristwa wprowadzenia w
btgd co do pochodzenia sprzedawanych przez niego towardw, gdyz pozwany bardziej
kojarzony z dystrybucjg kabin lakierniczych niz sprzedazg produktdw powoda.

7. Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r. Sgd zamkng posigpowanie uznajgc
okoliczno$ci sprawy za dostatecznie wyjaénione | zawezwal kazdg ze stron do
przediozenia spisu kosztéw.

Na podstawie zebranego materialu dowodowego Sad ustalit nastepujacy stan
faktyczny:

1. Powdd prowadzi dziatalnoé¢ gospodarczg w zakresie produkcja materiatow chemicznych
wykorzystywanych przez koncemy samochodowe. Powdd jest jedng z najwigkszych firm
zajmujgoych sie produkcjg powlok i farb. Powéd oferuje swoje produkty pod réznymi
markami jedng z nich stanowi marka ,NEXA AUTOCOLOR", dla ktérej 20 kwietnia 2001
roku powéd zarejestrowat domene www.nexaaufocolor.com”.

Okolicznoéc¢ bezspoma, a nadto dowdd: wydruki ze stron internetowych www.ppg.com oraz
www. nexaautocolor.com

2. Powdd posiada zarejestrowane znaki towarowe ,NEXA AUTOCOLOR® oraz ,NEXA.
Zarejestrowany 17 lutego 2003 roku stowno-graficzny znak towarowy .NEXA
AUTOCOLOR" w oparciu o klasyfikacje nicejskg dia klasy towardw i ustug nr 2, ti. farby i
kompozycje powick w postaci farb” oraz zarejestrowany 5 stycznia 2004 roku stowny
unijny znak towarowy ,NEXA", przeznaczony do oznaczania towaréw w klasie 2, tj. farby
i kompozycje powtok w postaci farb” i ustug w klasach 37 i 42 dia m.in. takich ustug jak
Lusiugi w zakresie malowania; lakierowanie i renowacja pojazdow silnikowych”

Okolicznosé bezspoma, a nadio dowdd: wydruki z bazy EUIPO

3. Pozwany prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie m.in. eprzedazy produktow
chemicznych oraz akcesoriéw do samochodéw.

Okoliczno$¢ bezsporna, a nadio dow6éd: wydruk z bazy KRS dotyczgcy pozwanego

4. Strony od wielu lat utrzymujg wspodiprace handlowsa, ktéra opiera si¢ na dystrybuowaniu
przez pozwanego produktow produkowanych przez powoda.

dowdd: korespondencja stron, wydruki ze stron internetowych nelezgcych do powoda.
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5. W dniu 8 grudnia 2006 r. (powéd blednie wskazuje jako date rejestracji domeny

8 wrzeénia 2010 roku) pozwany, prowadzac wowczas dziatalnoéé gospodarczg jeszeze w
formie spotki cywilne), dokonat rejestracji domeny intemetowej o nazwie ,nexa.pl". Spoma
Domena stanowi podstawg adresu intemetowego pod ktérg prowadzona jest witryna
zawierajgca informacje na temat dziatalnoéci pozwanego, ktéra opiera si¢ na dystrybugji
farb i powlok, akcesoriéw i kabin lakierniczych oraz prowadzeniu szkolett z zakresu
lakiemictwa oraz dane do kontaktu pozwanego. Witryna petni wigc funkcje informacyjno-
rekiamowg. Za pomocq umieszczonych w kilku miejscach w witrynie hiperiaczy, witryna
odsyla do sklepu prowadzonego pod adresem www.dlalakierni.pl (domena dia lakierni.pl,
zostala zarejestrowana przez pozwanego 8 wrzesnia 2010 roku), w ramach ktérego
pozwany prowadzl sprzedaz szerokie] gamy produktéw. Wéréd produkitw
sprzedawanych przez pozwanego w ramach sklepu, znajdujg si¢ produkty powoda oraz
wielu innych producentéw. Pozwany uzywa wigc domeny w obrocie gospodarczym jako
adresu sirony w ramach ktérej pozwany reklamuje swoje ustugi dystrybucyjne i posiadane
produkty, nale2gce do tej samej grupy towaréw co towary, ktbre produkuje powéd.

dowbd: wydruki z intemetowej bazy whois dot. domen internetowych .nexa.pl” oraz
Ldlalakiemi.pl”.

6.

Ponadto w witrynie, prowadzonej pod adresem zawierajgcym Spomg Domene,
wykorzystany zostal znak stowno-graficzny powoda ,NEXA AUTOCOLOR’, kiéry poprzez
dodanie czionu ,WITKOWSCY", stanowit logo pozwanej spétki do czasu skierowanego
przez petnomocnika powoda wezwania do zaprzestania naruszer.

dowéd: korespondencia pomigdzy stronami, wydruki z witryny znajdujgce] sie pod domeng
Snexa.pl”.

f A

Powyzszy stan faktyczny Sqd ustalit na podstawie zebranych w sprawie dokumentéw.
Wymienione wyzej ckolicznoéci nie byly spome pomigdzy stronami. Sad dat wiare tresci
przediozonym przez strony dokumentom, uznajgc, 2e stanowiq materiat przydatny dla
ustalania okolicznoécl faktycznych sprawy. Nie byly one zreszty przez strony
kwestionowane, @ Sgd nie znalazl powoddw, Zeby kwestionowaé ich autentyczno$é
z urzedu. Czeét z tych dokumentéw miata charakter urzgdowy lub wynikajgcy z publicznie
dostepnych rejestrow.

W oparciu o ustalony wy2e] stan faktyczny Sgd zwazyl, co nastepuje:

Kwestla naruszenia prawa do wspéinotowego znaku towarowego.

1

Jak ustalit Sgd, bezspornym pozostaje fakt rejestracji przez pozwanego Spornej Domeny
i utrzymywania jej pomimo wezwari powoda, powolujgcego sie na pierwszenstwo z
rejestracji wspéinotowego znaku towarowego. Znaki towarowe ,NEXA AUTOCOLOR®
oraz ,NEXA® chronione s3 dla towaréw w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej obejmujgcej farby
i kompozycje powiok w postaci farb”, dodatkowo zarejestrowany 5 stycznia 2004 roku
stowny unijny znak towarowy ,NEXA", przeznaczony jest réwniez do oznaczania ustug w



klasach 37 | 42 dla m.in. takich ustug jek ,ustugi w zakresie malowania: lakierowanie i
renowacja pojazdow silnikowych®.

2. Problematyka naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego uregulowana jestwart. 9
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 1.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako .Rozporzadzenie), na
podstawie ktorego art. 9 ust. 1 wiascicielowi przyslugujg prawa wylgczne do tego znaku.
Przepisy Rozporzadzenia stanowig czg$¢ polskiego porzgdku prawnego i znajdujg
bezpoérednie zastosowanie.

3. Na potrzeby rozstrzygnigcia niniejszej sprawy rozwazenia wymaga kwestia spefnienia
przestanek wymienionych w art. 9 ust. 2 Iit. 2 i b Rozporzadzenia. W $wietle art. 9 ust. 2
lit. a | b Rozporzadzenia, stanowigcego jedng z podstaw prawnych 2gdania pozwu, w
przypadku kolizji domeny internetowsj ze znakiem towarowym do naruszenia prawa
ochronnego na ten znak moze dojé¢ w przypadku zaigtnienia nastepujacych przestanek

a) bezprawnego uzywania znaku towarowego przez pozwanego;
b) uzywania domeny w obrocie gospodarczym,

c) domeny identycznej do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towaréw lub uslug (tzw. ,podwéjna identycznos§¢”);

d) domeny identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowsgo w
przypadku gdy cieszy sie on renomag w Unii | uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnione] przyczyny przynosi nienalezng korzyé¢ z racji odrdzniajgcego
charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dia tego
charakteru lub renomy;

¢) domeny identyczne] lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego |
uzywanej w zwigzku z towarami | ustugami identycznymi lub podobnymi do tych, na
rzecz kibrych zostal zarejestrowany ten znak, co moze spowodowag u czescl
odbiorcow bigd, polegajgcy w szczegbinosci na skojarzeniu z domeng. (R. Skubisz,
Prawo wiasnosci przemysiowsj. System Prawa Prywatnego. Tom 14C, 2017, 8. 709)

4. W niniejszej sprawie nalezy przyjacé, ze strona pozwana nie wykazata posiadania zgody
uprawnionego do znaku NEXA na uzywanie tego znaku w domenie intemetowsj ,nexa.pl”.
Przeciwne twierdzenie pozwanego nie znajduje odzwierciedlenia w przedstawionym
materiale dowodowym. Pozwany nie wykazat, aby istnialo porozumienie co do korzystania
przez niego ze znakéw towarowych powoda, w tym w szczeg6inosci poprzez zawarcie
umowy o utrzymywanie nazwy domeny intemetowej Jnexa.pl’. Brak rownieZz podstaw do
przyjecia ze zostala zawarta pomigdzy stronami umowa licencji upowazniajgca
pozwanego do uzywania znaku towarowego w nazwie domeny. Umowa licencyjna na
znak towarowy musi byé bowiem pod rygorem niewaznosci zawaria w formie pisemnej, a
taki dokument nie zostat Sadowi przedstawiony. Z okoliczno$ci sprawy nie mozna tez
wnioskowaé dorozumianej zgody powoda na korzystanie przez pozwanego ze Spomej
Domeny.



W okreSlonych przypadkach, wieloletnie tolerowanie narusze’t praw do znaku
towarowego moze prowadzi¢ do postawienia zgdajgcemu ochrony zarzutu venire contra
factum proprium nemini licet, czyli dziatania wbrew temu, co wynika z jego wiasnych
zachowar! | w ten spos6b sankcjonowaé zachowanie naruszajgce prawo ochronne do
znaku towarowego. Podnoszone przez pozwanego przyzwolenie, wiedza a co za tym
idzie zgoda powoda na uZywanie nalezgacych do niego znakéw towarowych, nie zostaty
Jednak przez pozwanego w Zzaden sposéb udowodnione.

Nalezy wzigé pod uwage, ze powdd jest koncemnem globalnym, posiadajgcym 156
zakiladéw produkcyjnych na calym éwiecie a co za tym idzie, kontrolowanle wszelkich
zachowan dystrybutor6éw lub oséb trzecich, moggcych naruszaé jego prawa podlega
oczywistym ograniczeniom.

W efekcie nie ma podstaw by uznaé, 2e powdd w §wiadomy sposéb tolerowat zachowania
naruszajgce jego prawa do znaku towarowego. Co wiecej, powod wykazal, 2e w
momencie gdy powzigt informacie, ze pozwany ukywa w prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej Spornej Domeny, w znajdujgcej sie pod nig witrynie wykorzystany byt

bezprawnie uzyty znak stowno-graficzny powoda ,NEXA AUTOCOLOR®

ktory zostal przez pozwanego uzyty w sposéb niezgodny z wytycznymi dotyczqcyml
wykorzystywania znaku towarowego powoda w celach marketingowych i reklamowych.
Pozwany wykorzystujac slowno-graficzny znak towarowy powoda, utworzyt logo wiasnej
spdki Auto-color Witkowscy poprzez umieszczenie w nim nazwiska ,WITKOWSCY"

nu l O ( Ol OR .

M. co dodatkowo moglo wprowadzaé w bigd przecieinego odbiorce
towarow co do ich pochodzenia.
Nie mozna podzieli¢ zdania pozwanego wyrazonego w piémie do powoda, iz okolicznoss,
Ze to powodowi przysiuguje prawo do znaku towarowego .NEXA®, nie stanowi podstawy
do roszczefi o przepisanie na niego Spomnej Domeny. Pozwany nie moze przeciwstawi¢
swoich praw wynikajgcych z zawarcia umowy o utrzymywanie Spomej Domeny, prawom
wylgcznym do znaku towarowego przystugujgcym powodowi. Dziatanie polegajace na
uzywaniu domeny, moze prowadzi¢ do uzyskania pewnej ochrony przez je] abonenta na
podsiawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nisuczciwe]
konkurencji (tj. Dz U. z 2020 r. poz. 1913, dalej jako ,u.z.n.k"). W przedmioctowej sprawie
nie ma to natomiast znaczenia, gdyz to powodowi przystuguje pierwszefistwo ochrony
znaku towarowego ,NEXA" wynikajgce z jego rejestradjl, ktéra miata miejsce wczeéniej
niz rejestracija Spome] Domeny. Dodatkowo nalezy mieé na wzgledzie okolicznoséci
towarzyszace rejestracji Domeny, {j. dzialanie pozwanego ze $éwiadomoécig
przystugujgcych powodowi praw wylgcznych do znaku towarowego oraz rejestracie
domeny w celu prowadzenia we wiasnym imieniu dziatalnoéci, w ramach ktérej oferowane
83 produkty i uslugi identyczne jak te, dla ktérych znak zostat zarejestrowany.
Irmelewantny jest powolywany przez pozwanego argument, (2 Spoma Domena kojarzona
jest przede wszystkim z dziatalno$cig pozwanego a nie z produktami powoda. Pozwany
nie moze bowiem przelamaé pierwszefistwa powoda, powolujac sie na powyzsze
okolicznoéci, gdyz pozostajg one bez wplywu na zasade pierwszefistwa. (Wyrok Sqdu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 kwistnia 2014 r. VI ACa 1308/13). Nade wszystko
nieprzekonujgce jest tez dia Sgdu stanowisko pozwanego, ze domena ,nexa.pl” uzywana
jest jako oznaczenie identyfikujace spfike a z nazwg ,NEXA” kojarzony przez rynsk jest
pozwany a nie powdéd. Pozwany nigdzie, poza nazwg domeny, nie postuguje si¢ bowiem
nazwg ,NEXA" a ponadto nie wykazat, Zeby byt z tq nazwg identyfikowany. Dziataino&¢




powoda prowadzona jest w ramach spotki ,Auto-color Witkowscy” a ponadto, sprzedaz
produktéw znajdujacych sig w ofercie pozwanego, odbywa si¢ pod nazwg domeny
internetowsj www.dlalakierni.pl, do ktore] odsyta Sporna Domena. Co uzasadnia wniosek,
ze pozwany wykorzystuje rozpoznawalnos¢ makéw towarowych powoda w bran2y, w
ktérej sam prowadzi dzialalnoéé. Pozwany nie mégiby przy tym powotywaé si¢ na fakt
wyczerpania prawa do znaku towarowego. Jak wynika z art. 15 ust. 1 Razporzgdzenia,
_wiasciciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego uzywania w
odniesieniu do towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciaga
sig zatem na dalsze wprowadzanie do obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem. Na tej
podstawie pozwanemu przystugiwalo prawo do korzystania ze znakow towarowych
powoda, jednak wytgcznie W odniesieniu do samych produkidw. Uprawnienie to nie
rozcigga si¢ na moZliwosé korzystania przez pozwanego ze znaku towarowego w nazwie
domeny.

Nalezy zetem uznac, e pozwany nie uzyskat zgody na uzywanie znaku w domenie
intemetowej oraz nie zachodzg sugerowane przez pozwanego okolicznoéc wylgczajgee
bezprawnoéé uzycia znaku towarowego poweda.

. Bezspomy przy tym jest fakt, iz uzywanie domeny nexa.pl’ ma miejsce w obrocie
gospodarczym i dotyczy towaréw | ustug zwigzanych z prowadzong przez pozwanego
dzialalnoscig gospodarczg.

. Przy ustalaniu charakteru odréZniajacego domeny internetowe] bez znaczenia pozostaja
rozszerzenle ,.pI" czy tez oznaczenie serwera www”, gdyz jako takie nie posiadajq one
charakteru odrézniajgcego. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze oznaczenie uzywane w nazwie
domeny przez pozwanego i oznaczenie ze znaku stownego NEXA®, bedgce przedmiotem
prawa wyigcznego powoda sg identyczne, natomiast pomiedzy nazwg uzywang W nazwie
domeny a znakiem stowno-graficznym ,NEXA AUTOCOLOR” zachodzl relacja
podobiefistwa.

. Poréwnujac zakres ochrony unijnych znakéw towarowych ,NEXA AUTOCOLOR” EUTM-
002421428 oraz ,NEXA® EUTM-002271377 z ofertg umieszczong w witrynie ped domeng
_nexa.pl’, nale2y przesgdzic o ich identycznoéci lub wysokim podobleristwie. Badanie
identycznosci lub podobienstwa towaréw powinno obejmowac m.in. towary prezentowane
w witrynie zwigzanej z dang domeng. Pozwany w witrynie zarnieszezonej pod domeng
.nexa.pl’ reklamuje i oferuje sprzedaz materialow lakierniczych, w tym réwniez materiatow
nalezgcych do powoda. W tym zakresie niewgipliwie nalezy stwierdzi¢, ze Sporna
Domena uZywana jest przez pozwanego dla identycznych towaréw jak towary objete
zakresem prawa z rejestracji znakéw towarowych powoda. Na witrynie mozna znalezé tez
oferts dotyczacg szkolert z zakresu lakiernictwa | w odniesieniu do tych usiug, nalezy
stwierdzié relacje podobiefistwa z ustugami objetymi prawem Z rejestracii.

. Pozwany uzywa zatem W obrocie gospodarczym domeny identycznej ze znakiem
towarowym bpowoda, wykorzystujgc ja przy prowadzeniu dziatainoéci gospodarczej
w zakresie towaréw lub usiug identycznych z objetymi prawem ochronnym. W
przedmiotowej sprawie zachodzi zatem tzw. .podwojna identycznoéé”. Wobec
powyzszego bez koniecznosci analizowania dodatkowych przestanek naruszenia (w tym



ryzyka konfuzji), mozna stwierdzi¢ naruszenie prawa ochronnego. Uzycie oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym do oznaczania towaréw identycznych godzi bowiem
w odroznigjgcy charakter znaku.

9. W przedmiotowe] sprawie ochrona znakéw towarowych powoda wykracza poza granice
podobieristwa, nalezy bowiem zgodzié sie z twierdzeniami powoda i uznaé znak ,NEXA
za renomowany znak towarowy. Znak renomowany nie zostat zdefiniowany w
Rozporzadzeniu, orzecznictwo TSUE wypracowalo natomiast kryteria pomagajace przy
ustaleniu czy dany znak posiada taki charakter. Giéwnym z nich jest kryterium ilogciowe,
czyli stopieri rozpoznawalnosci znaku towarowego w kregu jego odblorcow. Aby znak
towarowy zostal uznany za renomowany, powinien by¢ znany znacznej grupie odblorcéw,
do ktérych skierowane sq towary lub ustugi oznaczone tym znakiem. Istotny przy tym jest
fakt, iz znak towarowy powinien by¢ znany wér6d docelowej grupy odbiorcow a nie wérdd
ogétu spoleczerstwa. Biorac pod uwage gpecjalistyczny charekter produktéw powoda
oraz fakt, iz nalezy do jednego z najwigkszych producentéw towaréw tego typu na swiecie
Sad jest zdanla, 2e znak towarowy NEXA nalezy do znakéw renomowanych, natomiast
korzystanle przez pczwanego ze€ znaku towarowego W nazwie domeny, moze
doprowadzié do jego rozwodnienia lub degradacyjnie wplyngé na jego renome.

10. Na marginesie poczynionych rozwazah Sad zauwaza, Ze gdyby w przedmiotowej
sprawie uznat, 2e znak towarowy powoda nie nalezy do znakéw renomowanych a
Spoma Domena nie jest uzywana dla towar6w identycznych co towary objete zakresem
prawa z rejestrac]i znakow towarowych powoda, naruszenie i tak zostaioby stwierdzone.
W takim przypadku konieczne byloby stwierdzenie wystepowania dodatkowej przestanki
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad. Korzystanie przez pozwanego ze Spornej
Domeny, moze tez negatywnie wplyngé na funkcje znaku towarowego powoda. Biorac
pod uwage fakt, iz pod domeng _nexa.pl” oprocz produktéw powoda, pozwany sprzedaje
produkty pochodzace od innych producentdw, nalezy uznaé, ze przecietny odbiorca
moze zostaté wprowadzony w bigd. Nalezy przy tym zaznaczyt, Ze zgodnie Z
orzeczniciwem wspoinotowym modelowy odbiorca towaréw w Internecie jest osobg
nalezycie poinformowans, rozsadna i spostrzegawczg. Przez wykorzystanie w nazwie
domeny nazwy odrézniajgcej JNEXA”", bgdacej znakiem towarowym oraz nazwg marki
powoda, pozwany sprowadza do witryny klientéw, ktérzy kierujgc sig renomg marki
powoda, mogq odniesé wrazenie, e produkty znajdujgce si¢ w witrynie pochodzg z tego
samego zaufanego Zrédia. W konsekwencji kiient, trafiajac na witryne nexa.pl, kierujgc
sie wolg nabycia produktéw powoda, moze zadecydowaé o zakupie produktow innej
marki, jednocze$nie uwazajgc, e kryterium jako&ci zostato przez niego oslggniete,
poniewaz kupuje towary z witryny nalezgce] do znanego mu dolychczas renomowansgo
podmiotu, poslugujgcego sig markg ,NEXA" lub podmiotu z nim powigzanego.

Kwestia czynéw nieuczciwef konkurenci

1. Oprécz naruszenia praw do znaku towarowego powdd domaga si¢ ochrony swoich
intereséw na bazie klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.nk. Je] zastosowanle nastgpic
moze po kumulatywnym spetnieniu dwéch przestanek. Pierwsza dotyczy wykazania
przez osobg zarzucajgcq naruszenie, i dziatanie abonenta domeny sprzeczne jest z
prawem lub dobrymi obyczajami. Druga natomiast wymaga wykazania, iz dziafalnie to
jednoczeénie zagraza lub narusza inferes przedsigbiorcy zarzucajgcego naruszenie praw
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swolch lub jego klientéw. Powé6d wykazuje, 2e zarejestrowanie i postugiwanie si@ w
obrocie domeng ,nexa.pl’, stanowi czyn nisuczciwej konkurencii.

. Jak wynika z zaktadki ,0 nas” dostgpnej ped witryng w domenie ,nexa.pl”’, pozwany w
1896 roku rozpoczat dystrybucje lakieréw marki powoda - ICl Autocolor. Nalezy zatem
wykazat, ze zawierajac dziesigeé lat pdZniej umowe o utrzymanie domeny ,nexa.pi’,
pozwany byt doskonale éwiadomy renomy zwigzanej ze znakiem towarowym powoda.

. Prowadzac dziatalno&¢ oparta nie tylko na dystrybuowaniu produkiéw powoda, pozwany
zawart umowe o utrzymywanie domeny internetowsj .nexa.pl”. Wykorzystujgc pozycje
rynkowg wypracowang przez powoda, poprzez uzywanie renomowanego znaku
towarowego w nazwie domeny, pozwany chciat sprowadzi¢ ruch na swojg witryne
dostepna pod domena. W ten sposdb na witryng pozwanego ftrafialy osoby
zainteresowane produktemi powoda, ktéry jest podmiotem rozpoznawalnym w zakresie
produkibéw, kidre dystrybuuje pozwany.

. Zachowanie pozwanego niewgtpliwie jest dziataniem sprzecznym z dobrymi obyczajami,
ktbre mozna okreélic jako jeden z powszechnie przywolywanych przykiadow
nienazwanego czynu nieuczciwe] konkurencji w mysl art. 3 ust. 1 uz.nk czyli tak
Zwanego pasozytnictwa.

Naruszenie to polega na bezprawnym uzywaniu znaku identycznego do renomowanego
znaku towarowego w odnieslenlu do jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie moze
przynie§é uzywajgcemu nienalezng korzyé¢ lub byé szkodiiwe dla odrézniajgcego
charakteru badZ renomy.

. Naruszenie przez pasozytnicze wykorzystanie renomy cudzego znaku towarowego moze
w tym zakresie polegaé na wykorzystaniu pozytywnych skojarzen zwigzanych 2z
renomowanym znakiem i przeniesieniu ich na wiasne towary albo na wyréinieniu
wiasnych towaréw na tle konkurencji.

. Jak trafnie wskazat Sgd Najwyzszy: ,/stofa czynu pasolytnictwa wyczerpuje sip w
nleuczciwym czetpaniu przez przedsigbiorcg korzy$ci z cudzych osiggnigc. [...] dobrym
obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie si¢ pod firmg | renome
konkurencyjnego przedsigbiorstwa, lecz takze nlewykorzystywanie cudzych osiggnigé w
wypromowaniu nowego produldu dla zaistnienia w éwiadomosci konsumentéw ze swoim,
rodzajowo to2samym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu wiasnych wysitkéw |
nakladéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sl z zakorzenionej w poiskim
spoleczenistwie, i w kazdym razie zaslugujqcej na aprobate, normy morainej, zgodnie z
kt6rg nikt nie powinien czerpaé nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy” (por. wyrok
SN z 2.1.2007 r., V CSK 311/03).

., Z pojeciem pasozytniczego wykorzystania znaku towarowego wigze si¢ przede
wszystkim odniesienie nienaleznej korzySci po stronie naruszajgcego. Dziatanie
pozwanego mogto tez negatywnie wplynaé na charakter odrézniajgcy znaku towarowego
powoda w skutek czego mégt ulec on rozmyciu. Niewatpliwie taki czyn odnosi tez
negatywne skutki na reklamowga funkcje znaku towarowego.
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8. Tym samym dziatania pozwanego w sprawie speiniajg wszystkie przestanki czynu
nieuczciwe]j konkurencji okreélonego w art. 3 ust. 1 uznk. pow6d zasadnie domagat sig
udzielenia mu ochrony prawnej na podstawie wskazanego przepisu.

Orzeczenie o kosztach postgpowania

Stronie powodowe] jako wygrywajacej sprawe, przystuguje od pozwanego zwrot kosztéw
postepowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 Regulaminu Sgdu Polubownego. Zgodnie z art. 35
ust. 1 Regulaminu, Strona powinna zglosié i udokumentowaé wszelkie poniesione koszty
postepowania arbitrazowego. Pomimo prawidiowo dostarczonego przez Sgd w dniu 6
kwietnia 2021 r. zobowigzania Stron do zgloszenia ewentualnych wnioskéw o zwrot kosztow
postepowania, strony nie przedioZyly odpowiednich dokumentéw. Powdd domagal sig
zasadzenia na jego rzecz kosztéw obejmujgcych wpis, poniesione koszty tumaczen
dowod6w oraz koszty zastepstwa procesowego, jednak nie wykazat w terminie faktycznie
poniesionych kosztéw zastepstwa procesowego oraz tlumaczenia dowodéw. Wobec
powyzszego Sad postanowil zasadzi¢ od pozwanego na rzecz powoda koszly procesu w
wysokoscl 4 199 2, na kiére skiadajq si¢: optata skarbowa od petnomocnictwa, oplata
kancelaryjna od wniosku przedprocesowego oraz optata od wniesienia pozwu. /
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