Warszawa, 4 czerwea 2014 1.

Sygn. akt: 70/13/PA

WYROK SADU POLUBOWNEGO

Sad Polubowny ds. Domen Intermetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji w Warszawie w skladzie:

Wojciech Machata — arbiter Sadu Poiubownego ds. Domen Internetowych
po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 1.

sprawy z powodztwa MBS Sp. z 0.0. w Warszawie

przeciwko Audio Plus Sp. z 0.0. W f.omiankach

o stwierdzenie, z¢ Audio Plus Sp. z o.0. naruszyla prawa MBS Sp. z 6.0. W wynilku
rejestracji nazwy domeny ,l-acoustics.pl”

dziatajac na podstawie Art. 20 ust. 2. Art. 29 ust. 1 13 Regulaminu Sadu Polubownego ds.
Domen Internetowych (w brzmieniu obowigzujacym w dniu wszczecia postgpowania) Oraz
umowy o poddanie sporu orzeczeniu sadu polubownego zawarte] w zapisach na Sad
Polubowny ds. Domen Internetowych podpisanych przez strony w dniach 27 listopada 2013 r.
(powod) 1 20 grudnia 2013 1. (pozwana),

postanowii:
1. powdodztwo oddala;
2. zasadza od powoda na rzecz pozwanej kwote 4.625 7l. (stownie: czterech tysigey

szedéset dwudziestu pigeiu zlotych) tytulem zwrotu kosziow postgpowania; W
pozostatym zakresie wniosek o zasadzenie zwrotu kosztow postepowania oddala.
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Uzasadnienie
1. Zgdania stron

W pozwie z dn. 16 stycznia 2014 1. powod — MBS Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie —
wniost o stwierdzenie, Ze pozwana — Audio Plus Sp. z 0.0. z siedzibg W Lomiankach —
naruszyla jego prawa w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny -
acoustics.pl” (dalej ,,Domena”). W uzasadnienit swoich roszczenia pelnomocnik powoda
nodnidst, ze utrzymywanie rejestracii Domeny na rzecz pozwanej stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji na szkodg powodow okreslony w art. 3 ust. 1, 10 1 15 ustawy = dn. 16.04.1993 1.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosla o oddalenie powddztwa, podnoszac, z€
utrzymywanie nazwy domeny na rzecz pozwanej me narusza interesu nowoda, poniewaz ten



nie moze roscic sobie wylacznodei w zakresie korzystania w Polsce 2 oznaczen zawierajacych
nazwe l-acoustics”. Ponadte, pozwana podniosia, ze powdd nie udowodnil zasadnosci

twierdzen o wypelnieniu przez zachowanie pozwanej znamion czyndw niedozwolonych
wskazanych w pozwie

Z uwagl na rysujagcy si¢ mozliwos¢ polubownego zakonczenia sporu, Sad udzielit stronom

terminu na podjecie pertraktacji w tym przedmiocie. Ugoda miedzy stronami nie zostala
zawarta.

Pismami zlozonymi w dn. 8.05.2014 r. pelnomocnicy stron zlozyli pisma procesowe,
zalgczajge kopie faktur dokumentujacych koszty zwiazane z prowadzeniem postepowania.

2. Stan sprawy
W tcku postgpowania Sad ustalit nastepujace okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy:

1. Powdd byt w latach 2005-2013 wylgcznym dystrybutoremi aparatury naglasniajace;
marki l-acoustics na terytorium Polski. Umowy dystrybucyjne pomiedzy spétka L-
acoustics z siedzibg w Marcoussis, Francja a powodem zawieraly niewylaczng licencje
na uzywanie przez powoda znaku towarowego l-acoustics w zwigzku z promocja,
reklamag 1 sprzedazg urzgdzen marki l-acoustics.

S

Na rok 2014 powodd i spotka L-acoustics zawarli umowe zatytulowana Cerrified
Provider Agreement, na mocy ktdrej powod uzyskal status Certyfikowanego Dostawcy
(Ceriified Provider) urzadzen l-acoustics. Ze statusem Certyfikowanego Dostawcy nie
wigze si¢ wylgcznos¢ w zakresie dystrybucji tych urzadzen, ani $wiadczenia ushug z
nimi zwigzanych. Umowa Certified Provider Agreement zawiera niewylaczng licencje
na uzywanie przez powoda znaku towarowego l-acoustics w zwigzku z promocja,
reklamg 1 sprzedazg urzgdzen marki l-acoustics.

3. Pozwana ma zawartg umowe o utrzymanie nazwy domeny l-acoustics.pl (od 31.07.2013
r.). Pod adresem Domeny nie jest lokalizowana strona internetowa, a wpisanie adresu
powoduje przekierowanie na stron¢ www.l-acoustics.com.

4. W dn. 1.04.2014 r. pozwana zawarla ze spotkg L-acoustics umowe Certified Provider
Agreement, na mocy kitorej pozwana uzyskata status Certyfikowanego Dostawcy
(Certified Provider) urzadzeni l-acoustics oraz niewylgczng licencje na uzywanie znaku
towarowego l-acoustics w zwigzku z promocja, reklamg i sprzedaza wzadzen marki 1-
acoustics.

Sad ustalit powyzsze okolicznosci na podstawie ziozonych przez strony do akt sprawy
dokumentow, o$wiadczen pelnomocnikéw stron zlozonych na rozprawie w przedmiocie
przyznania okclicznodci faktycznych, a takze przeprowadzonych przez arbitra: ogledzin
wyniko6w poszukiwania w Internecie nazwy ,l-acoustics.pl” przez przegladarke Google,
badania przez arbitra Krajowego Rejestru Domen oraz polaczenia ze strong pod adresem ,,l-
acoustics.pl”.
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powinna zaigczy¢ dokumenty poiwierdzajgce poniesienie tych kosztow. Na te) podstawie
arbiter zasgdza na rzecz strony wygrywajgcej od strony przegrywajgcej zwrot kosztow
postepowa:ia (art. 35 ust. 2 Regulaminu), moze on jednak zamiast powyzszez2o zniesé
wzajemnie lub rozdzieli¢ koszty miedzy stronami (art. 35 ust. 3 Regulaminu).
Regulamin nie przewiduje zasadzania kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm
przepisanych (wzorem przepisow o postepowaniu cywilnym), ani wedhug kryterium :ch
rozsgdne] wysokosci, w zwigzku z tvm wszelkie koszty poniesione przez strong
powinny zostac¢ zgloszone w sposdb skonkretyzowany 1 odpowiednio udokumentowane.

[N

Strona wygrywajaca w niniejszym posiepowaniu jest pozwana. Pelnomocnik pozwane;j
zlozyl w odpowiedzi na pozew wniosek o zasadzenie kosztow postepowania
arbitrazowego, sprecyzowany nastepnie w piSmie z 8.05.2014 r. w ten sposob, ze
pozwana wnosi o zasadzenie od powoda réwnowartosci kosztow zastepstwa
procesowego wedlug zalaczonych dokumentéw ksiggowych. Pelnomocnik pozwane]
dolaczyt do pisma z 8.05.2014 r. odpisy faktur dokumentujacych koszty zastepstwa
procesowego na kwoty 2.775 zi. netto (3.413,25 zt. z VAT) oraz 1.850 zl. netto
(2.275,50 zt. z VAT). Sad zasadzil zwrot kosztow zastepstwa procesowego w zakresie
naleznosci netto. Oddalajagc wniosek w przedmiocie zwrotu kosztéw obejmujacych
podatek od towaréw i ushug Sad kierowal si¢ ustalonym orzecznictwem Sgdu
Najwyzszego, ze warto$¢ ta nie zostaje zaliczona do kosztow zastgpstwa procesowego
(zob. n.p. postanowienie SN z 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie I UZ 86/12).
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3.

Zamkniecie postepowania

Postepowanie w sprawie zostato przez arbitra zamkniete z dniem 15.05.2014 r.

4.

!\.)

Motywy rozstrzygnigcia

Dla rozstrzygniecia sporu w niniejszej sprawie miarodajny jest stan faktyczny 1 prawny
istniejacy w dniu zamkniecia postepowania. Norma taka wynika z art. 316 par. 1 k.p.c.,
ale do identycznego wniosku prowadzi refleksja nad konsekwencjami wydania
orzeczenia stwierdzajacego naruszenie praw strony powodowej w wyniku zawarcia
umowy o utrzymanie nazwy domeny. Konsekwencja uprawomocnienia sig takiego
orzeczenia jest w pierwszej kolejnosci wypowiedzenie przez podmiot utrzymujacy
nazwe domeny (NASK Instytut Badawczy, dalej ,NASK”) umowy z dotychczasowym
abonentem, a nastepnie umozliwienie przez NASK zlozenia przez podmiot, ktorego
prawa zostaly w $wietle orzeczenia sgdu naruszone, oferty zawarcia umowy o0
utrzymanie nazwy spornej domeny z pierwszenstwem przed innymi zainteresowanymi.
Innymi stowy, praktyczng konsekwencja stwierdzenia przez sad polubowny naruszenia
praw powoda wskutek zawarcia umowy o uirzymanie nazwy domeny jest przejecie
przez powoda tej nazwy domeny, jedli tylko bedzie miat takg wole.

Jest, w takich okoliczno$ciach prawrych, ewidentne, ze stwierdzenie naruszenia praw
strony powodowej nie moze nastgpi¢, gdy w dniu zamknigcia postepowania nie da si¢
tego naruszenia stwierdzi¢, nawet jesli mozliwe byloby stwierdzenie naruszenia w
przesztosci. Nie ma bowiem uzasadnienia dla pozbawiania abonenta nazwy domeny na
rzecz osoby, ktérej praw abonent (utrzymujac nazwe domeny) aktualnie nie narusza.
Teza powyzsza jest suszna zwlaszcza w sytuacji, kiedy abonentowi w dniu zamkniecia
postepowania przystuguje uprawnienie do postugiwania sig oznaczeniem zawartym w
nazwie domeny.

Pozwana od 1.04.2014 r. ma status Certyfikowanego Dostawcy urzadzen marki -
acoustics i upowaznienie do uzywania znaku towarowego l-acoustics m.in. dla celow
reklamy produktéw tej marki. Jednym z przejawow reklamowego wykorzystania znaku
towarowego jest umieszczenie go W nazwie domeny internetowej 1 uzywanie tej
domeny. Z powyzszego wynika, ze od 1.04.2014 r. pozwana jest upowazniona do
postugiwania sie nazwg spornej Domeny i w zwigzku z tym jej dziatania dotyczace
Domeny nie naruszajg aktualnie praw oséb trzecich. W tym kontekscie drugorzedne
snaczenie ma okolicznosé, ze powod nigdy nie uzyskat wylacznodei na uzywanie znaku
towarowego l-acoustics, a jego wylgczne prawo dysirybucji urzadzen marki I-acoustics
w Polsce wygasto z koncem 2013 r. (czyli przed zlozeniem pozwu w niniejsze;j
sprawie). Tylko wiec na marginesie wypada zauwazyC, ze rozstrzygnigcie sporu
zgodnie z zadaniem pozwu mogloby skutkowac ograniczeniem mozliwoscl
wykonywania uprawnient posiadanych aktualnie przez pozwang, a nawes spotkaé sie z
zarzutem, ze kreuje bariere ograniczajgca dostgp pozwanej do rynku (zwlaszcza, ze inne
nazwy domen zawierajgcych oznaczenie l-acoustics lub podobne sg zargjestrowane na
powoda).

Koszty postepowania

Zgodnie z Art. 35 ust. 1 Regulaminu, Strona powinna zglosié Arbitrowi wszelkie
poniesione przez niq koszty posigpowania arbitrazowego. [...] Do zgloszenia strona
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