Warszawa, 2 listopada 2023r

Sygn. akt 23/23/PA
Wyrok Sadu Polubownego

53d Polubowny ds. Domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki

i Telekomunikacji w Warszawie

w skladzie

Krystian Maciaszek arbiter Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2023r.
sprawy z powodztwa NEXI Payments S.P.A., Corso Sempione 55, 20149 Mediolan, Wiochy
przeciwko Tinssen sp. z 0.0., Wojska Polskiego 45/1, 60-624 Poznari

o stwierdzenie, ze Tinssen sp. z 0.0. naruszyla prawa NEXI Payements S.PA. w wyniku zawarcia umowy

0 utrzymanie nazwy domeny nex1.pl

dziatajac na podstawie art. 25 ust. 4, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 3 regulaminu Sadu
Polubownego ds. Domen Internetowych (zwanego dalej Regulaminem) oraz zapisu na Sad Polubowny ds. Domen

Internetowych padpisanego przez Strony w dniach 10.05.2023r. {(powddka) i 19.06.2023r. {pozwana):

1. stwierdza, ze pozwana spéika Tinssen sp. z 0.0. naruszyta w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie
(rejestracie) nazwy domeny nexl.pl ~ prawa powoda NEXI Payments S.PA. z rejestracji unijnego
sfownego znaku towarowego NEX! EUTM, 016892151, tj. art. 9 ust. 1i art. 9 ust. 2 lit, b Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017r, w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej (zwanego dalej rozp.);

2. zasadza od pozwanej na rzecz powddki kwote 5417 (pigc tysiecy czterysta siedemnascie) zlotych tytutem

zwrotu kosztéw postepowania.
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Uzasadnienie
1. Zadania stron

Powddka w pozwie z dnia 3 lipca 2023r. wniosta o stwierdzenie, ze Tinssen sp. z 0.0. naruszyla prawa NEXI
Payements 5.P.A. w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny nex1.pl. Ponadto wniosla o zasgdzenie

zwrotu kosztdéw postepowania zgodnie z Regulaminem.

Pozwana w odpowiedzi ha pozew z dnia 6 sierpnia 2023r. sprzeciwita sie stanowisku powddki | wniosta o

oddalenie powddztwa w catosci oraz zasadzenie kosztow procesu.
2. Stan sprawy

Powddka w pozwie wskazata na swdj wieloletni zwigzek z branig finansowg i fakt §wiadczenia réinorodnych ustug
finansowych pod oznaczeniem NEXI na rynku miedzynarodowym i wystepujacych powlazan z rynkiem Polskim.
Jednoczesnie przedstawita dowody na swa wieloletnig obecnosé na rynku, osiggane obroty oraz sposéb uizywania
oznaczenia NEXI jako trzonu szeregu oznaczer uzywanych dia oferowanych ustug, Powddka powotata sig na swdj
unijny stowny znak towarowy NEXI EUTM 016892151 zgtoszony w dniu 20 czerwea 2017r. dla réinorodnych
towaréw i ustug w klasach 9, 16, 35, 36, 38, 45 w tym:

w klasie 35 - Ksiegowos¢ i prowadzenie ksiqg,; Rekluma; Marketing finansowy dotyczqcy zarzqdzania, sprzedoiy-
kupna i przechowywania instrumentow finansowych; Usfugi reklamowe zwigzane 2 ustugami finansowymi

dotyczgeymi zarzqdzonia, sprzedazy-kupna i przechowywania instrumentéw finansowych.

w klasie 36 - Uslugi monetarne; Ustugi finansowe w zakresie zarzqdzania, sprzedazy-kupna i przechowywania
odnosnie do instrumentdw finansowych; Ustugi przelewdw i transakcji finansowych w zakresie zarzqdzania,
sprzedaZy-kupna i przechowywania odnodnie do instrumentdw finansowych, Ustugi piatnosci; Transfer
elektroniczny srodkdéw pienieznych; Usfugi w zakresie ptatnosci zdalnych; Przetwarzanie transakgji ptatniczych
za posrednictwem Internetu; Ustugi portfela elektronicznego (ustugi w zakresie platnosci); Ustugi w zakresie
elektronicznych piatnosci; Ustugi pfatnicze Swiadczone za posrednictwem bezprzewodowej aparatury i urzqdzer
telekomunikacyjnych; Ustugi finansowe w zokresie zarzqdzania, sprzeday-kupna i przechowywania odnosnie do
instrumentéw finansowych oraz ustug monetarnych i bankowosci; Bankowos¢ online; Ustugi w zakresie kart

bankowych, Emisfa kart kredytowych.

Sporna domena zostata utworzona na rzecz pozwanej w dniu 18 lipca 2018r. | byla wykorzystywana do
umieszczania w Internecie strony internetowej www.nex1.pl zawierajgce] trescl do obecnie prowadzonej tam

dziatalnosci.

Powddka wskazata, ze pozwana $wiadczy ustugi zwigzane z przygotowywaniem stron internetowych i wizualnej
identyfikacji przedsiebiorstw. Efektem dziatarh pozwanej jest strona internetowa www.nexl.pl, rejestracja
spornej domeny oraz jej dalsze utrzymywanie oraz jej udostepnianie podmiatowi, ktdry narusza prawa powddki.

Ponadto na stronie internetowej www.nex1.pl znajduje sie odwotanie do oferty firm leasingowych, ktérych



przedstawicielem jest podmiot dziatajacy za poérednictwem tej strony. Oferowane jest przygotowanie wniosku

oraz wsparcie w uzyskaniu leasingu.

Powédka powolata sig réwniez na decyzjg Urzgdu Patentowego RP z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie sprzeciwu

wobec zgloszenia stowno-graficznego znaku towarowego Z.517269 (sygn. akt. Z5.2021.00026),

Powédka uznata powyisze okolicznosci za $wiadczace o naruszeniu jej prawa z rejestracji unijnego znaku

towarowego.

Pozwana w odpowiedzi na pozew z dnia 6 sierpnia 2023r. sprzeciwia sie stanowisku powédki. Pozwana uznaje
zarzuty sformutowane w powodztwie za odnoszace sie do spotki NEX1 sp. z 0.0. a nie jej dziatalnosci. W ocenie
pozwanej sama rejestracja domeny zawierajacej cudzy znak nie jest sprzeczna z prawem, Pozwana podnosi, Ze
dokonata rejestracji domeny na rzecz spétki NEX1 sp. z 0.0., lecz nie korzysta z domeny. W spornej domenie nie
jest lokalizowana strona zwigzana z dziatalno$cig pozwanej a sama pozwana nie $wiadczy ustug doradztwa i
analizy finansowej, nle przygotowuje umdw leasingowych. Pozwana przyznaje, ie strona internetowa
www.nexl.pl zawiera informacje, ze spdtka NEX1 Sp. z o.0. jest autoryzowanym przedstawicielem firm
leasingowych. Przy czym pozwana padkresla, ze dziatalnos¢ spotki NEX1 Sp. z 0.0. nie polega na $wiadczeniu ustug
posrednictwa finansowego i takich jak udzielanie kredytdw, przyimowanie depozytéw, przyjmowanie zlecen
odnosnie instrumentéw finansowych. Pozwana wskazuje, ze spdtka NEX1 sp. z 0.0. zajmuje sig sprzedaig
samochoddw | wspomaga kontrahentdw w tematach zwigzanych z leasingiem i finansowaniem zakupionych
produktéw w zakresie przekazania kontaktu danego kontrahenta do przedsigbiorstw finansujacych. Pozwana
zaznacza, ze dziatalnos¢ tej spdiki nie jest nawet zblizona do dziatalnosci powddki. Ponadto spétka NEX1 sp. z 0.0.
nie ma podpisanych uméw z podmiotami finansujacymi i nie uzyskuje korzysci z przekazanych kontraktow. Jej
dziatalnosé ma jedynie na celu usprawnienie procesu leasingowania i wsparcia jej kontrahentéw, ktérzy nie majg

wiedzy w zakresie leasingowania.

Odnoszge sie do wyzej opisanej decyzji Urzedu Patentowego, pozwana stwierdza, ie spétka NEX1 sp. z o.c.
z uwagi na brak prowadzenia przez nig dziatalnosci w 2akresie ustug wymienionych w klasie 36 respektuje wydang

decyzje i nie podejmuje dziatalnodci, na ktérg nie uzyskata prawa.

Pozwana uznaje podobieristwo spernej domeny do znaku powddki za niskie. W jej ocenie posiadajg jedynie
podobny pierwszy czton podczas gdy rdinig sie budowg graficzng i wizualna. Przy czym ich stowne i fonetyczne
brzmienie nie jest nawet zblizone do siebie. Pozwana zwraca réwnie: uwage na odmiennoéé czcionki. W
konsekwencji, w ocenie pozwane, brak jest podstaw do uznania wystepowania ryzyka konfuzji w przedmiotowej

sprawie,

Powddka w pismie z dnia 5 wrzednia 2023r. podtrzymata swoje stanowisko oraz przedstawita dodatkowe dowody
sktadajace sie z materialéw zawierajgcych tresci przedstawiajace zwigzek dziatalnosci spatki NEX1 sp z 0.0. z
ustugami finansowymi. Dodatkowo wskazata, ze zgodnie z KRS spdtka ta prowadzi finansowq dziatalno$é

ustugowa.

W dniu 3 paidziernika 2023r. strony zostaty wezwane do przedstawienia swoich ostatecznych stanowisk.



Postepowanie zostato zamknigte 30 pazdziernika 2023r.
3. Motywy rozstrzygniecia

Zgodnie z art. 9 ust 2 lit. b rozp. wtadciciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktdre nie posiadajq jego zgody, uzywania w obrocie handiowym oznaczenia gdy to oznaczenie
jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uiywane w odniesieniu do
towardw lub ustug, ktére sg identyczne z towarami lub ustugami, dla ktérych unijny znak towarowy zostat
zarejestrowany, lub do nich podobne, jezeli istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia odbiorcéw w btgd. Pray
czym prawdopodobleristwo wprowadzenia w btgd obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym. Zgodnie z art. 9 ust 3 rozp. w ramach opisanego wyzej uprawnienia moga by¢ zakazane w
szczegblnosci takie dziatania jak: oferowanie lub $wiadczenie usfug pod tym oznaczeniem (lit. ¢), uiywanie
oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw (lit. d), uzywanie

oznaczenia w reklamie (lit. e).

Nazwa domeny internetowe] dzieki swojej naturze moie petni¢ funkcje oznaczenia ustug, nazwy
przedsiebiorstwa, moze takze by¢ wykorzystywana jako narzedzie reklamy, Sporna domena zgodnie z materiatem
dowodowym jest wykorzystywana w tych wszystkich funkcjach. Dzieki sposobowi jej uzycia odbiorca bedzie j3
faczyt z ustugami oferowanymi oraz reklamowanymi na stronie internetowej umieszczonej pod nig. Ponadto uzna
ja za oznaczenie przedsiebiorstwa. Tym bardziej, ze pokrywa sie ona firmg podmiotu, ktéremu stuzy strona
internetowa i ktéra jest tam komunikowana w réinorodny sposéb. Ponadto dziatania prowadzone przy pomocy
spornej domeny majg charakter reklamy, gdyz ich rola jest zwigkszenie sprzedazy ustug i towaréw oferowanych

za jej posrednictwem.

Spér pomiedzy stronami koncentrowat sie wokaét nastepujacych zagadnien: {i) czy to pozwana korzysta ze spornej
domeny, (i) czy domena jest wykorzystywana w zwigzku z ustugami wymienionymi w wykazie znaku towarowego

powodki, oraz (i) czy sporna domena Jest konfuzyjnie podobna do znaku towarowego powddki.

i) Pozwana potwierdzita, ze zawarta umowe o utrzymanie spornej domeny na rzecz podmiotu trzeciego,
tj. spStki NEX! sp. z 0.0. realizujac swojg dziatalno$¢ gospodarcza. Nie jest tez sporne, ze przedmiotem
dziatainosci pozwane] jest utrzymywanie i tworzenie stron internetowych, w tym tej umieszczonej pod
sporng domeng. Tym samym korzy$¢ pozwane] jaka odnosi ze spornej domeny polega na czerpaniu
dochodu, co najmniej z zarejestrowania domeny oraz stworzenia strony internetowej. Sporna domena
zostata zarejestrowana oraz jest wykorzystywana w celu w jakim ma to w chwili obecnej miejsce. Fakt,
2e podmiotem rzeczywiscie posiadajgcym strone jest inna spétka nie wptywa na ocene okolicznosci
zawarcia umowy o utrzymanie domeny, ktérej strong jest nadal pozwana. lej przediuzenie w trakcie
trwajgcego sporu jedynie potwierdza, ie zatozeniem tego dziatania byto uzywanie spornej domeny dla
strony internetowej www.nexl.pl. Sposob dystrybucji korzysci pomigdzy abonentem domeny -
pozwang, a spotkqa NEX1 sp. z 0.0., jak rdwniez ich charakter nie zmienia faktu korzystania z domeny.
Czerpanie korzyéci nie oznacza, ze abonent domeny musi prowadzi¢ dziatalno$é polegajaca na

identyfikowaniu oferowanych przez siebie ustug lub towardw przy pomocy oznaczania zwartego w
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ii)

domenie. Pojgcie to odnosi sig do uzyskania wartosci (wyrazonych w pienigdzu lub w inny sposéb) przez
korzystajacego. Tym samym pozwana korzysta ze spornej domeny udostepniajgc ja, éwiadczae ustugi

zwigzane jej utrzymaniem oraz strong internetowa umieszczong ped nig.

Ponadto, art. 9 ust 2 rozp, zawiera pojecie ,ufywania”, zatem stosowana norma pozostawia na
marginesie kwestig korzysci lub przedmiotu dziatalnosdci uzywajgcego, odnoszac sie do zakresu
uzywania. Fakt umieszczenia tresci (strony internetowej) pod sporng domeng jest aktem jej uzywania,

ktdry podlega ocenie z punktu widzenia pozostatych przestanek naruszenia prawa powddki.

Nie jest kwestionowana przez pozwang tres¢ strony internetowej umieszczonej pod sporng domena,
strony rdinig sie co do interpretacji tej tresci. Pod sporng domena zostata umieszczona strona sfuzaca
sprzedazy samochodéw, ustugom tym towarzysza dziatania odnoszace sie do finansowania zakupéw,
ktérych natura jest sporna pomiedzy stronami. Z materialu dowodowego wynika, ie na stronie
internetowej www.nex1.pl znajduje sie informacja o petnieniu funkcji autoryzowanego przedstawiciela
firm leasingowych. Zaprzeczajac tej okolicznosci pozwana twierdz, ze spétka NEX1 sp. z 0.0. wspomaga
kontrahentow jedynie w tematach zwigzanych z leasingiem i finansowaniem zakupionych produktéw w
zakresie przekazania kontaktu danego kontrahenta do przedsigbiorstw finansujacych. Nie oferuje
jednak $érodkow dowodowych. Jednoczesnie z materiatu dowodowego wynika, ze dziatania te polegajg
na petnym przygotowaniu dokumentacji finansowej i wspdtpracy z firmami leasingowymi w celu

finalizacji umowy.

Za posrednictwem strony internetowej www.nex1.pl nie s3 zatem oferowane ustugi leasingowe
{finansowe) ale realizowana jest ich reklama i marketing oraz oferowane s ustugi wsparcia w uzyskaniu

leasingu.

Ustugi finansowania zakupu samochodu na podstawie umowy leasingu reklamowane na stronie
internetowej www.nex1.pl sg identyczne z ustugami finansowymi sprzedaiy-kupna instrumentow
finansowych wymienionymi w wykazie znaku powddki. Przy czym przy wykorzystaniu spornej domeny
sg te: Swiadczone ustugi obstugi wsparcia zawierania umdw leasingowych. Relacja pomiedzy
poréwnywanymi grupami ustug polega zatem na $cistym uzupetnianiu sie, Zawarcie umowy leasingu nie
jest moiliwe bez przygotowania odpowiedniej dokumentacjl. Ponadto pomiedzy rekiama i
marketingiem usiug leasingowych wystepuje scisty materialny zwigzek, te grupy ustug nie moga istnieé

bez siebie,

Poréwnywane ustugi sg skierowane do tych samych odbiorcéw, stuzg temu samemu celowi — uzyskaniu
finansowania. Przecigtny odbiorca moze uznaé, ze podmiot $wiadczacy ustugi finansowe $wiadczy
jednoczednie pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji lub zleca to swoim partnerom. Taka

relacja ustug oferowanych za poérednictwem strony internetowej www.nex1.pi i wymienionych w



if)

wykazie znaku towarowego powddki znajduje swoje potwierdzenie w jej tredci. Poréwnywane ustugi
nalezy uzna¢ za bardzo podobne. Ponadto wykaz ustug znaku towarowego zawiera rowniez ustugi
reklamy i marketingu finansowego dotyczacego sprzedazy-kupna instrumentow finansowych, ustugi te
sa identyczne z ustugami swiadczonymi za posrednictwem strony internetowej www.nex1.pl, tj.

reklamgq i marketingiem leasingu.

W swietle powyzszego strona internetowa, a co za tym idzie sporna domena, jest wykorzystywana w
zwigzku z ustugami podobnymi i identycznymi do tych wymienionych w wykazie znaku towarowego

powddki.

Z powyiszymi wywodami wigze sie ocena konfuzyjnego podobiefstwa pomiedzy sporng nazwg domeny
a znakiem towarowym powddki. Znak towarowy powddki ma charakter stowny, z kolei nazwa domeny
jest wyrazona prostymi znakami. Uwagi pozwanej dotyczacej formy czcionki i kolarystki odnoszg sie do
oznaczenia wykorzystanego na stronie internetowej umieszczonej pod domena, zatem pozostajg poza
gidwnym przedmiotem sprawy.

Réznica pomiedzy domeng NEX1 i znakiem NEXI polega na zastgpieniu w domenie ostatniej litery ,1”
znaku cyfrg arabskg ,1”. Poréwnujgc zatem znak i domene pod wzgledem wizualnym réiznica nie jawi
sie jako istotna, tak bowiem litera ,1”, jak i cyfra ,1” stanowig pionowe waskie graficzne elementy a
stowa w pozostafym zakresie sg identyczne. Ponadto cyfra ,1” moze zostaé zapisana przez niektére
osoby w postact ,|”. Poréwnywane oznaczenia w warstwie graficznej s za zatem bardzo podobne. Nie
mozna w tym miejscu traci¢ z pola widzenia $rodowiska w jakim funkcjonuje domena gdzie moie
dochodzi¢ do pomytek polegajacych na pomyleniu drobnych elementéw domeny, ktdre moga by¢

trudno odréiniaine przez przecietnego odbiorce.

W warstwie fonetycznej domena oraz znak zostang odczytane przez przecietnego odbiorce podobnie,
gdzie dominujagcym bedzie czton NEX-. To on jako pierwszy zostanie dostrzezony oraz lepie)
zapamietany. Ostatnia litera ,,I” znaku oraz cyfra arabska , 1” zostang odczytane w sposéb zgodny z ich

interpretacjg przyjeta przez odbiorce.

W warstwie semantycznej domena NEX1 i znak NEXI sg pozbawione okre$lonego znaczenia. Jednakze
ich elementy, tj. litera ,I” znaku oraz cyfra arabska ,1” moga zostaé odczytane przez przecigtnego
odbiorce jako posiadajace to samo znaczenie. Litera ,1” posiada bowiem taki sam zapis jak cyfra rzaymska
I, przy czym w niektérych formach zapisu cyfr arabskich réwniez cyfra , 1 jest zapisywana w taki sam
sposob jak litera ,1”. W konsekwencji poréwnywane znaki posiadajq takie samo lub bardzo podobne
znaczenie. W ocenie Sadu warstwa semantyczna jest kluczowa dla podobieristwa poréwnywanych

oznaczen potwierdza ich bliskie podaobieristwo.



4,

Nalezy nadmieni¢, Zze przecigtnym odbiorca jest osoba chcaca zakupié samochéd i potencjalnie
skorzystad z finansowania przy pomocy leasingu, kidra jest naleiycie poinformowana, uwaina i
ostroina. Widzgc informacje o petnieniu roli autoryzowanego przedstawiciela firm leasingowych na
stronie internetowej przecigtny odbiorca bedzie mégt uznaé, ze pomiedzy podmiotem dziatajacym pod
sporng domeng a tymi firmami leasingowymi wystepuje zwiazek o charakterze organizacyjnym lub
finansowym, tak w zakresie wsparcia procesu zawarcia umowy jak i promowania reklamowania

instrumentu finansowego.

Dokonujgc catoiciowej oceny ryzyka konfuzji | uwzgledniajac opisane podobieristwo spornej domeny
oraz znaku towarowego powédki w kontekscie ustug wskazanych w wykazie znaku oraz sposobu w jaki
Jest wykorzystywana domena, przecigtny odbiorca moze zosta¢ wprowadzony w biad co do
pochodzenia ustug oferowanych na stronie internetowej umieszczonej pod sporna domena. Przestanki

art. 9 ust. 2 lit. b rozp. zostaty spetnione w chwili zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny nex1.pl.

Kaszty postepowania

Zgodnie za art. 35 ust, 1 Regulaminu Strona powinna zgtosi¢ Arbitrowi wszelkie poniesione przez nig koszty

postgpowania arbitrazowego. Koszty powinny zostaé udokumentowane. W oparciu o przedstawione

dokumenty koszty zostaja przyznane na rzecz strony wygrywajacej od przegrywajacej {art. 35 ust. 2

Regulaminu). Przy czym Regulamin nie przewiduje zasadzenia kosztéw na podstawie przepiséw ogdlnych

postepowania cywilnego.

Spér zostat rozstrzygniety na rzecz powddki. W zwiazku czym na jej rzecz Sad zasadzit zwrot optat

kancelaryjnej (400 zt.), wpisu od pozwu {5000 zi.) oraz optaty skarbowej od petnomocnictwa (17 zt.), w sumie

kwoty 5417 zt. Powod nie udokumentowat poniesienia innych kosztéw. Zwrot optat obejmuje kwoty netto

bez podatku vat, ktdry moze zostaé odzyskany przez powddke.
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