WYROK Z DNIA 3.6.2010 r. — SPRAWA C-569/08

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 3 czerwca 2010 r.*

W sprawie C-569/08

majacej za przedmiot wniosek owydanie, na podstawieart. 234 WE, orzeczeniaw trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Oberster Gerichtshof (Austria) postanowieniem
z dnia 18 listopada 2008 r., ktére wptynelo do Trybunalu w dniu 22 grudnia 2008 r.,
w postepowaniu

Internetportal und Marketing GmbH

przeciwko

Richardowi Schlichtowi,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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TRYBUNAL (druga izba),

w sktadzie: ].N. Cunha Rodrigues, prezes izby, P. Lindh, A. Rosas, A. O Caoimh
i A. Arabadjiev (sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,
sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 grudnia
2009 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Internetportal und Marketing GmbH przez T. Hohnego oraz
T. Bettingera, Rechtsanwilte,

— w imieniu R. Schlichta przez J. Puhr, Rechtsanwiltin,

— w imieniu rzadu czeskiego przez M. Smolka, dzialajacego w charakterze pelno-
mocnika,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dziatajaca w charakterze pelno-
mocnika, wspierana przez W. Ferrante, avvocato dello Stato,
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krédmera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 lutego
2010 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wy-
kladni art. 21 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
ustanawiajacego reguly porzadku publicznego dotyczace wprowadzenia w zy-
cie i funkcji domeny najwyzszego poziomu .eu oraz zasady regulujace rejestracje
(Dz.U. L 162, s. 40).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu o nazwe domeny ,www.reifen.eu’,
jaki zaistnial miedzy spoétka Internetportal und Marketing GmbH, ktéra prowadzi
strony internetowe, sprzedaje towary w Internecie i jest wlascicielem szwedzkiego
znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& (zwang dalej ,strona powodowq”) a Richar-
dem Schlichtem (zwanym dalej ,pozwanym”), wlascicielem zarejestrowanego w kra-
jach Beneluksu znaku towarowego ,Reifen”.
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Ramy prawne

Zgodnie z art. 1 rozporzadzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w zycie domeny najwyzszego po-
ziomu .eu (Dz.U. L 113, s. 1) akt ten okres$la ogélne warunki wprowadzenia domeny
najwyzszego poziomu .eu, lacznie z wyznaczeniem rejestru, oraz ustanawia ogélne
ramy polityki funkcjonowania tego rejestru.

Motyw 16 tego rozporzadzenia stanowi, ze ,[o]dwotanie sie do porzadku publicznego
w odniesieniu do spekulacji i naduzy¢ w rejestracji nazw domen zapewnia, ze wilasci-
ciele uprzednich praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa krajowego i/lub
wspolnotowego oraz instytucje publiczne beda korzysta¢ z okreslonego przedziatu
czasu (»sunrise period«), w ktérym rejestracja nazw ich domen jest wylacznie za-
strzezona dla [tych] wlascicieli [...] oraz instytucji publicznych”

Artykul 5 ust. 1 lit. b) wskazanego powyzej rozporzadzenia przewiduje, ze , Komisja
przyjmuje zasady [...] [obejmujace w szczegdlnosci] [...] [p]orzadek publiczny [zasady
polityki prowadzonej w interesie ogélnym] dotyczac(e] spekulacji i naduzy¢ w reje-
stracji nazw domen, wlaczajac mozliwo$¢ etapowej rejestracji nazw domen w celu
zapewnienia posiadaczom uprzednich praw uznanych lub ustanowionych przez pra-
wo krajowe i/lub prawo wspdlnotowe i instytucje publiczne wtasciwej i tymczasowej
sposobnosci [odpowiedniej pod wzgledem czasowym mozliwosci] rejestracji swoich
nazw’.

Na podstawie tego przepisu Komisja przyjeta rozporzadzenie nr 874/2004.
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Motyw 12 wskazanego rozporzadzenia brzmi nastepujgco:

»W celu ochrony praw pierwszenstwa [wcze$niejszych praw] uznanych [lub usta-
nowionych] przez ustawodawstwo wspélnotowe lub krajowe powinna zostaé¢ wpro-
wadzona procedura stopniowej [etapowej] rejestracji. Na stopniowa [etapowa] reje-
stracje powinny sie skltada¢ dwa etapy, ukierunkowane na zapewnienie posiadaczom
praw pierwszenstwa [podmiotom wcze$niejszych praw] odpowiedniej mozliwosci
zarejestrowania nazw, do ktérych posiadaja prawo pierwszenstwa [do ktérych juz
maja prawo]. Rejestr powinien zapewnié¢, aby zatwierdzania przedmiotowych praw
dokonywali powotani do tego celu agenci ds. legalizacji. Na podstawie dowodéw
przedstawionych przez wnioskodawcéw, agenci ds. legalizacji powinni dokonaé oce-
ny zgloszonego prawa do okreslonej nazwy. Alokacja nazwy powinna by¢ nastepnie
dokonywana na zasadzie »kto pierwszy, ten lepszy«, w przypadku gdy o nazwe do-
meny ubiega si¢ dwoch lub wiecej wnioskodawcéw bedacych posiadaczami prawa
pierwszenstwa [podmiotami wcze$niejszego prawa]’”.

Artykut 10 tego samego rozporzadzenia, zatytutowany ,Strony uprawnione i nazwy,
jakie moga rejestrowac’, stanowi:

»1. Do ubiegania si¢ o rejestracje nazw domen w okresie rejestracji stopniowej [etapo-
wej], przed przystgpieniem do ogdlnej rejestracji domeny .eu [rozpoczeciem otwartej
rejestracji w domenie .eu], uprawnieni sg posiadacze praw pierwszenstwa [podmioty
wczeéniejszych praw] uznan[ych] lub ustanowi[onych] na mocy ustawodawstwa kra-
jowego i/lub wspdlnotowego oraz organy publiczne.

Termin »prawa pierwszenstwa [wcze$niejsze prawa]« obejmuje miedzy innymi [pra-
wa, ktérych przedmiotem sg] zarejestrowane krajowe i wspdlnotowe znaki towarowe,
oznaczenia geograficzne lub oznaczenia miejsca pochodzenia oraz, w zakresie w ja-
kim podlegaja ochronie na mocy prawa krajowego panstw cztonkowskich w przypad-
ku ich posiadania [bycia ich podmiotem] — [prawa, ktérych przedmiotem sa] nieza-
rejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, [oznaczenia przedsigbiorstw, firmy
spolek,] nazwiska [0s6b fizycznych] oraz charakterystyczne tytuly chronionych dziet
literackich i dziel sztuki.
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2. Rejestracja na podstawie prawa pierwszenistwa [wcze$niejszego prawa] obejmu-
je rejestracje pelnej nazwy objetej prawem pierwszenstwa [wczeéniejszym prawem],
zgodnie z zapisem w dokumentacji dowodzacej istnienia takiego prawa.

Artykul 11 powyzszego rozporzadzenia, zatytulowany ,Specjalne znaki’, brzmi
nastepujaco:

W przypadku gdy nazwa, do ktérej zglaszane sa prawa pierwszenstwa [w odniesieniu
do ktérej zgloszone zostaly wcze$niejsze prawa] zawiera specjalne znaki, spacje lub
znaki przestankowe, powinny one zosta¢ calkowicie usuniete z odpowiadajacej na-
zwy domeny, zastapione tacznikami lub, w miare mozliwosci, przerobione [wyrazone
za pomocg zwyklych znakéw].

Specjalne znaki i znaki przestankowe, o ktérych mowa w drugim akapicie, obejmuja
[w szczegdlnoscil:

~@#S% &) +=<>{}[]1\/;.?

Artykut 12 ust. 2 rozporzadzenia nr 874/2004 ustala okres trwania rejestracji eta-
powej na cztery miesiace, przy czym otwarta rejestracja nazw domen nie moze si¢
rozpocza¢ przed zakonczeniem okresu przewidzianego dla rejestracji etapowej.
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Przepis ten przewiduje nadto, Ze rejestracja etapowa obejmuje dwa etapy, z ktérych
kazdy trwa dwa miesigce. Podczas pierwszego etapu przedmiotem wnioskéw o na-
zwy domen mogg by¢ wylacznie zarejestrowane krajowe i wspdlnotowe znaki towa-
rowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy podmiotéw publicznych.

Podczas drugiego etapu rejestracji etapowej przedmiotem wnioskéw o nazwy domen
moga by¢ wylacznie nazwy podlegajace rejestracji w etapie pierwszym oraz nazwy
objete wszystkimi innymi wcze$niejszymi prawami.

Artykut 21 rozporzadzenia nr 874/2004, zatytulowany ,Rejestracje o charakterze spe-
kulacyjnym i stanowigce naduzycie’, brzmi nastepujaco:

»1. Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem wlasciwej
procedury pozasadowej lub sadowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo
do zludzenia przypomina nazwe [moze zosta¢ pomylona z nazwa] podlegajaca pra-
wu [do ktérej przysluguje prawo], ktére zostalo uznane lub ustanowione na mocy
ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, takiemu jak prawa wymienione
w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

a) zostala zarejestrowana przez jej wlasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego
interesu [zostala zarejestrowana, mimo ze wtascicielowi nazwy domeny nie przy-
stugiwalo do tej nazwy prawo ani nie mial on uzasadnionego interesu w dokony-
waniu jej rejestracjil; albo

b) zostala zarejestrowana lub jest uzywana w zlej wierze.
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3. ZI3 wiare w rozumieniu ust. 1 lit. b) mozna wykaza¢, w przypadku gdy:

a)

okolicznosci wskazuja, ze nazwa domeny zostala pierwotnie zarejestrowana lub
nabyta [zasadniczo] w celu sprzedazy, wynajecia lub innego przekazania [lub
przeniesienia w inny spos6b] danej nazwy domeny wtascicielowi nazwy, wzgle-
dem [w odniesieniu do] ktérej prawo zostalo uznane lub ustanowione na mocy
ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego albo podmiotowi publicznemu;

[albo]

nazwa domeny zostala zarejestrowana w celu powstrzymania wlasciciela takiej
nazwy, wzgledem [w odniesieniu do] ktérej prawo zostalo uznane lub ustano-
wione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspdlnotowego, albo podmiotu
publicznego przed odzwierciedleniem tej nazwy w odpowiadajacej jej nazwie do-
meny [przetozeniem tej nazwy na odpowiadajaca jej nazwe domeny], z zastrzeze-
niem, ze:

i) forme takiego postepowania podmiotu rejestrujacego mozna udowodnic
[tego rodzaju postepowanie wnioskodawcy moze zosta¢ udowodnione]; lub

ii) nazwa domeny nie byta uzywana w istotny [odpowiedni] spos6b przez co naj-
mniej dwa lata od daty rejestracji; lub

iii) w okoliczno$ciach, gdy w chwili wszczecia procedury ADR [alternatywnego
rozwigzywania sporéw], wlasciciel nazwy domeny, wzgledem [w odniesieniu
do] ktérej prawo zostalo uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa
krajowego i/lub wspélnotowego, albo wtasciciel nazwy [domeny] podmiotu
publicznego zglosit zamiar korzystania z nazwy [domeny] w istotny [odpo-
wiedni] sposdb, lecz w terminie sze$ciu miesiecy od daty wszczecia procedu-
ry ADR nie zrealizowat go;
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nazwa domeny zostala pierwotnie zarejestrowana w celu zaklécenia dziatalnosci
zawodowej podmiotu konkurencyjnego; lub

nazwa domeny byla w sposéb zamierzony wykorzystywana w celu handlowym
jako przyneta [w celu sklonienia] uzytkownikéw Internetu do wejscia na strone
internetowa wlasciciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny
w sieci, przez stworzenie prawdopodobienstwa pomytki z nazwg, wzgledem kté-
rej prawo zostalo uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego
i/lub wspdlnotowego, albo z nazwa podmiotu publicznego, przy czym prawdopo-
dobienstwo takiej pomytki moze wplywaé na Zrédlo, sponsorowanie, przynalez-
no$¢ lub skutkowac aprobatg strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo
produktu czy uslug na stronie internetowej badz pod adresem nazwy domeny;
lub

zarejestrowana nazwa domeny jest nazwa wlasna, w odniesieniu do ktdrej nie
mozna udowodni¢ powigzan miedzy wlascicielem nazwy domeny a zarejestro-
wang nazwa domeny.

Artykul 22 rozporzadzenia nr 874/2004, zatytulowany ,Procedura alternatywnego
[pozasadowego] rozwigzywania sporéw (ADR)’, stanowi:

»1. Procedure ADR moze wszczac¢ ktérakolwiek ze stron w przypadku:

a)

rejestracji spekulacyjnej lub stanowigcej naduzycie w rozumieniu art. 21; lub
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b) sprzecznosci decyzji podjetej przez Rejestr z przepisami niniejszego rozporza-
dzenia lub rozporzadzenia (WE) nr 733/2002.

11. W postepowaniu przeciwko wiascicielowi nazwy domeny, w przypadku stwier-
dzenia przez zespét ADR [pozasadowy zesp6l orzekajacy] rejestracji spekulacyjnej
lub stanowiacej naduzycie, jak to okres$lono w art. 21, podejmuje on decyzje o wyco-
faniu nazwy domeny. Nazwa domeny zostaje przeniesiona na strone skarzaca, jezeli
wnioskuje ona o dana nazwe domeny i spelnia ogélne kryteria kwalifikacji okreslone
w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 733/2002.

W przypadku postepowania przeciwko Rejestrowi, zespét ADR [pozasadowy zesp6t
orzekajacy] orzeka, czy decyzja podjeta przez Rejestr jest sprzeczna z niniejszym roz-
porzadzeniem lub rozporzadzeniem (WE) nr 733/2002. Zesp6t ADR [pozasadowy
zespot orzekajacy] orzeka o uniewaznieniu decyzji, a w stosownych przypadkach
moze podja¢ decyzje o przeniesieniu, wycofaniu lub przypisaniu danej nazwy dome-
ny, z zastrzezeniem, iz w razie koniecznosci, spetnione musza zosta¢ ogélne kryteria
kwalifikacji okreslone w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 733/2002.

13. Jezeli w ciagu trzydziestu dni kalendarzowych od powiadomienia stron o wyniku
procedury ADR nie zostanie wszczete postepowanie sadowe, wyniki ADR sa wiazace
dla stron oraz dla Rejestru”
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Decyzja z dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. L 128, s. 29) Komisja wyznaczyla na podstawie
art. 3 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 733/2002 stowarzyszenie niemajace celu zarob-
kowego ,European Registry for Internet Domains” z siedziba w Brukseli (zwane dalej
»EURIid”) jako Rejestr, ktérego zadaniem jest organizacja, administrowanie i zarza-
dzanie domeng najwyzszego poziomu .eu.

EURid powierzylo prowadzenie postepowan w ramach ADR w rozumieniu art. 22
rozporzadzenia (WE) nr 874/2004 sadowi arbitrazowemu przy izbie gospodarczej
Republiki Czeskiej i przy izbie rolniczej Republiki Czeskiej (zwanemu dalej ,,sadem
arbitrazowym”).

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajowym, spétka akcyjna z siedzi-
ba w Salzburgu (Austria), prowadzi strony internetowe i sprzedaje towary w Inter-
necie. Aby méc zarejestrowa¢ nazwy domen w ramach pierwszego etapu rejestracji
etapowej przewidzianej w rozporzadzeniu nr 874/2004, zglosila ona z powodzeniem
do szwedzkiego rejestru znakéw towarowych tacznie 33 nazwy rodzajowe jako znaki
towarowe, wykorzystujac kazdorazowo specjalny znak ,&” przed kazdym wyrazem,
po nim i pomiedzy jego literami. I tak w dniu 11 sierpnia 2005 r. ztozyla ona wnio-
sek, ktérego przedmiotem byla rejestracja stownego znaku towarowego &R&E&I-
&F&E&N& dla towaréw nalezacych do klasy 9 Porozumienia nicejskiego dotyczace-
go miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej ,,porozumieniem
nicejskim”), odpowiadajacych opisowi ,pasy bezpieczenistwa” W dniu 25 listopada
2005 r. znak ten zostal zarejestrowany pod numerem 376729.
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Z akt sprawy wynika jednak, ze strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajo-
wym nigdy nie planowala uzywac tego znaku w odniesieniu do paséw bezpieczenstwa.

Nazwa domeny ,www.reifen.eu” zostala nastepnie zarejestrowana przez strone po-
wodowa w postepowaniu przed sadem krajowym w ramach pierwszego etapu reje-
stracji etapowej, na podstawie szwedzkiego znaku towarowego &R&E&I&F&E&NE,
po usunieciu z niego znaku specjalnego ,&” zgodnie z jedna z zasad transkrypcji za-
wartych w art. 11 rozporzadzenia nr 874/2004-.

W $wietle ustalen faktycznych zawartych w postepowaniu odsytajacym, zwazywszy
na okoliczno$¢, ze w jezyku niemieckim stowo ,Reifen” oznacza opony, rejestracja na-
zwy domeny ,www.reifen.eu” przez strone powodowa w postepowaniu przed sadem
krajowym $wiadczy o tym, iz zamierza ona prowadzi¢ strone internetowa dotyczaca
handlu oponami, jednak z uwagi na toczace sie obecnie przed sadem krajowym po-
stepowanie i poprzedzajaca je procedure ADR nie podjeta jeszcze zadnych istotnych
czynnosci przygotowawczych do uruchomienia tej strony.

Z postanowienia odsylajacego wynika takze, ze w chwili dokonania rejestracji nazwy
domeny kwestionowanej w postepowaniu przed sadem krajowym pozwany nie byt
jeszcze znany stronie powodowe;j.

Ponadto ze wspomnianego postanowienia wynika, iz strona powodowa w postepo-
waniu przed sadem krajowym zlozyla wnioski o zarejestrowanie 180 nazw domen,
z ktérych wszystkie sktadaly sie z nazw rodzajowych.
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Pozwany w postepowaniu przed sadem krajowym jest wlascicielem zarejestrowanego
stownego znaku towarowego Reifen, zarejestrowanego w dniu 28 listopada 2005 r.
w Office des Marques Benelux (urzedzie ds. znakéw towarowych dla Beneluksu) dla
klas 3 i 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, zawierajacych odpowiednio na-
stepujace opisy: ,$rodki wybielajace i inne srodki piorace [...] produkty czyszczace,
a w szczegolnosci produkty czyszczace do okien zawierajace nanoczgsteczki” oraz
»ustugi wsparcia dla wprowadzania do obrotu takich produktéw czyszczacych’ Po-
zwany w postepowaniu przed sadem krajowym zglosit takze w dniu 10 listopada
2005 r. wspolnotowy stowny znak towarowy Reifen dla tych samych dwu klas. Pod
tym znakiem, ktéry utworzony zostal — jak wynika z akt sprawy — z trzech pierw-
szych liter niemieckich stéw ,Reinigung” (czyszczenie) i ,Fenster” (okno) zamierza on
sprzedawac w calej Europie $rodki do czyszczenia powierzchni ze szkla przypomina-
jacego szklo okienne. Opracowanie tych $rodkéw zlecit on przedsiebiorstwu Bergolin
GmbH & Co KG. W dniu 10 pazdziernika 2006 r. istniala juz probka ptynu czyszczg-
cego I (Reifen A).

Pozwany w postepowaniu przed sadem krajowym zaskarzyt do sadu arbitrazowego
rejestracje nazwy domeny ,www.reifen.eu” zgloszonej przez strone powodowa. Orze-
czeniem z dnia 24 lipca 2006 r. (sprawa nr 00910) sad arbitrazowy uwzglednit jego
skarge, odebratl stronie powodowej w postepowaniu przed sagdem krajowym prawo
do nazwy tej domeny i przeniést je na pozwanego. W orzeczeniu tym sad arbitrazo-
wy uznal, ze znak ,&” zawarty w znaku towarowym nie powinien zosta¢ usuniety,
lecz powinien on zosta¢ wyrazony za pomoca zwyklych znakéw. Wedlug tego sadu
w przypadku szeregu wnioskéw o zarejestrowanie nazw domen strona powodo-
wa w postepowaniu przed sadem krajowym chciala w oczywisty sposéb obejs$¢ za-
sade transkrypcji ustanowiona w art. 11 akapit drugi rozporzadzenia nr 874/2004.
W zwiazku z tym wniosek o zarejestrowanie nazwy domeny bedacej przedmiotem
sporu w postepowaniu przed sadem krajowym zostal przez nia ztozony w zlej wierze.

Strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajowym zaskarzyla to orzecze-
nie, wszczynajac postepowanie sadowe zgodnie z art. 22 ust. 13 rozporzadzenia
nr 874/2004. Wobec uznania jej pow6dztwa za bezzasadne w pierwszej instancji i od-
dalenia odwolania strona powodowa w postepowaniu przed sagdem krajowym wnio-
sta rewizje nadzwyczajna (,Revision”) do sadu krajowego.
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Uznawszy, Ze rozstrzygniecie sporu zalezy od wyktadni prawa Unii, a w szczeg6lnosci
od wyktadni art. 21 rozporzadzenia nr 874/2004, Oberster Gerichtshof (sad najwyz-
szy) zawiesil postepowanie i zwrdcit sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE) nr 874/2004 nalezy interpretowad
W ten sposéb, ze prawo w rozumieniu tego przepisu istnieje réwniez wéwczas:

a) gdy znak towarowy, ktérego nie zamierzano uzywac¢ w odniesieniu do towa-
réw lub ustug, zostal nabyty wylacznie w celu zarejestrowania na pierwszym
etapie rejestracji etapowej nazwy domeny identycznej z pojeciem rodzajo-
wym zaczerpnietym z jezyka niemieckiego?

b) gdy stanowigcy podstawe rejestracji nazwy domeny i identyczny z pojeciem
rodzajowym zaczerpnietym z jezyka niemieckiego znak towarowy odbiega
od nazwy domeny, poniewaz znak towarowy zawiera specjalne znaki, ktére
nie zostaly zawarte w nazwie domeny, mimo ze ich transkrypcja jest mozliwa
iich usuniecie prowadzi do tego, ze nazwa domeny rézni sie od znaku towa-
rowego w sposéb wykluczajacy prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad?

2) Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE) nr 874/2004 nalezy interpretowac
w ten sposob, ze uzasadniony interes istnieje wylacznie w przypadkach okreslo-
nych w art. 21 ust. 2 lit. a)—c) tego rozporzadzenia?
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[W przypadku udzielenia na powyzsze pytanie odpowiedzi przeczacej:] [c]
zy uzasadniony interes w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE)
nr 874/2004 istnieje rowniez wtedy, gdy wlasciciel nazwy domeny pragnie uzy-
waé¢ nazwy tej domeny, identycznej z pojeciem rodzajowym zaczerpnietym
z jezyka niemieckiego, do prowadzenia nawiazujacego tematycznie portalu
internetowego?

[W przypadku udzielenia na pytania pierwsze i trzecie odpowiedzi twierdzacej:]
[c]zy art. 21 ust. 3 rozporzadzenia (WE) nr 874/2004 nalezy interpretowaé w ten
sposéb, ze jedynie przypadki zachowan okreslone w art. 21 ust. 3 lit. a)—e) tego
rozporzadzenia uzasadniaja zla wiare w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia (WE) nr 874/2004?

W przypadku udzielenia na powyzsze pytanie odpowiedzi przeczacej:] [c]zy ze
zta wiara w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 874/2004
mamy do czynienia réwniez wéwczas, gdy nazwa domeny zostala zarejestrowa-
na na pierwszym etapie rejestracji etapowej w oparciu o identyczny z pojeciem
rodzajowym zaczerpnietym z jezyka niemieckiego znak towarowy, ktéry zostal
nabyty przez wtasciciela nazwy domeny wylacznie w celu zgloszenia domeny do
rejestracji i uprzedzenia w ten sposéb innych zainteresowanych tudziez ewentu-
alnie réwniez wlascicieli praw do znaku towarowego”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Uwagi wstepne

Strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajowym twierdzi na wstepie, iz
nie mozna sie wobec niej powolywaé na ewentualne bledy popelnione przez Rejestr
w zwiazku z rejestracja nazwy domeny kwestionowanej w postepowaniu przed sa-
dem krajowym. Bledy takie powinny byly zosta¢ podniesione w ramach procedury
skierowanej przeciwko Rejestrowi na podstawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 874/2004, a nie w ramach postepowania przeciwko samemu wtlascicielowi domeny.

Chociaz sad krajowy nie przedstawit pytania dotyczacego tej kwestii, nalezy wskazac,
iz o ile twierdzenie strony powodowej w postepowaniu przed sagdem krajowym nie
jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu zawistego przed tym sadem, w ramach
procedury wspoélpracy pomiedzy sadami krajowymi a Trybunalem ustanowionej
w art. 267 TFUE do Trybunatu nalezy udzielenie sadowi krajowemu uzytecznej od-
powiedzi, ktéra umozliwi mu rozstrzygniecie zawistego przed nim sporu (zob. analo-
gicznie wyrok z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie C-295/97 Piaggio, Rec. s. I-3735,
pkt 25).

W tym wzgledzie nalezy zaznaczy¢, iz art. 22 ust. 11 akapity pierwszy i drugi roz-
porzadzenia nr 874/2004 umozliwia kazdej ze stron wszczecie procedury ADR badz
przeciwko wlascicielowi nazwy domeny, gdy jej rejestracja jest spekulacyjna lub sta-
nowi naduzycie, badz przeciwko Rejestrowi, gdy ktéras z jego decyzji jest sprzecz-
na z rozporzadzeniami nr 733/2002 lub nr 874/2004. Poniewaz przedmiotem zawi-
stego przed sadem krajowym sporu — wszczetego zgodnie z art. 22 rozporzadzenia
nr 874/2004 — jest rejestracja, ktéra wedlug strony powodowej w owym postepowa-
niu ma charakter spekulacyjny lub stanowi naduzycie, zasadne moglo by¢ wszczecie
postepowania przeciwko wlascicielowi nazwy domeny.
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Twierdzenie przedstawione w tym wzgledzie przez strone powodowa w postepowa-
niu przed sadem krajowym jest zatem pozbawione podstaw.

W przedmiocie pytania czwartego

W ramach pytania czwartego, ktére nalezy zbada¢ w pierwszej kolejnosci, sad kra-
jowy zmierza zasadniczo do wyjasnienia, czy okolicznosci uzasadniajace istnienie
zlej wiary zostaly enumeratywnie wyliczone w art. 21 ust. 3 lit. a)—e) rozporzadzenia
nr 874/2004.

Przede wszystkim nalezy zwrdci¢ uwage, Ze istnieja pewne rozbieznosci miedzy po-
szczeg6lnymi wersjami jezykowymi art. 21 ust. 3 rozporzadzenia nr 874/2004. Otéz
wersja niemiecka tego przepisu brzmi nastepujaco: ,Bosgldubigkeit im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn [...]"” Sformulowanie to, ktére w dostownym
tlumaczeniu oznacza: ,Zta wiara w rozumieniu ust. 1 lit. b) istnieje, gdy [...]” moze
nasuwad wniosek, iz okolicznosci uzasadniajace zla wiare okreslone w art. 21 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia ograniczaja sie do tych, ktére wyraznie wymieniono we wska-
zanym powyzej ust. 3.

W kazdym razie rozpatrywany przepis nie moze by¢ badany jedynie w wersji niemiec-
kiej, gdyz przepisy prawa Unii nalezy interpretowac i stosowa¢ w sposéb jednolity
w $wietle wersji sporzadzonych we wszystkich jezykach Unii (zob. podobnie wyroki
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie C-280/04 Jyske Finans, Zb.Orz. s. -10683, pkt 31;
z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-187/07 Endendijk, Zb.Orz. s. I-2115, pkt 22).

Z innych niz niemieckojezyczna wersji jezykowych art. 21 ust. 3 rozporzadzenia
nr 874/2004 wynika, ze zawarte w tym przepisie wyliczenie okolicznosci uzasadniajg-
cych zla wiare ma jedynie charakter przykltadowy. Ot6z wersja francuska omawianego
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przepisu brzmi: ,La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article]
peut étre démontrée quand [...]> Odpowiednik francuskiego czasownika ,pouvoir”
wystepuje takze w innych wersjach jezykowych, w szczegdlnos$ci za$ w jezyku angiel-
skim (,may”), w jezyku wloskim (,puo”), w jezyku hiszpanskim (,podrd”), w jezyku
polskim (,,mozna”), w jezyku portugalskim (,,pode”), w jezyku niderlandzkim (,kan”),
a takze w jezyku bulgarskim (,moxe”).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ko-
niecznos$¢ jednolitego stosowania i jednolitej wykladni aktu wspolnotowego wyklucza
jego rozpatrywanie w jednej, w oderwaniu od innych, wersji jezykowej, ale wymaga
ustalenia wykladni w zaleznosci od rzeczywistej woli autora tego aktu i przy$wieca-
jacego mu celu, a zwlaszcza w $wietle wszystkich wersji jezykowych (zob. w szczegél-
no$ci wyroki: z dnia 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69 Stauder, Rec. s. 419, pkt 3;
z dnia 22 pazdziernika 2009 r. w sprawach polaczonych C-261/08 i C-348/08 Zurita
Garcia i Choque Cabrera, Zb.Orz. s. 1-10143, pkt 54; a takze z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie C-473/08 Eulitz, Zb.Orz. s. [-907, pkt 22).

Ponadto nalezy w tym wzgledzie podkre§li¢, ze rozporzadzenie nr 733/2002 zmierza
w szczegblnosci do ustanowienia regut porzadku publicznego w odniesieniu do spe-
kulacyjnych i stanowiacych naduzycie rejestracji nazw domen, ktére winny zapew-
ni¢ poszanowanie wcze$niejszych praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa
krajowego lub prawa Unii. Wprowadzeniu w zycie regut porzadku publicznego stuzy
zwlaszcza art. 21 rozporzadzenia nr 874/2004, ktéry przewiduje zasadniczo wycofa-
nie nazw domen zarejestrowanych w sposéb spekulacyjny lub stanowiacy naduzycie.

Tymczasem realizacja celu, jakim jest udaremnienie rejestracji nazw domen o cha-
rakterze spekulacyjnym lub stanowiacych naduzycie, ktérym z natury moga towa-
rzyszy¢ rézne okoliczno$ci faktyczne i prawne, zostataby zagrozona, gdyby zta wiare
w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 874/2004 mozna bylo uzasadnic¢
jedynie okolicznosciami enumeratywnie wyliczonymi w art. 21 ust. 3 lit. a)—e).
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Wreszcie z motywu 16 rozporzadzenia nr 874/2004 wynika, Ze Rejestr winien
uwzgledniaé najlepsze praktyki miedzynarodowe w danej dziedzinie, a zwlaszcza
odpowiednie zalecenia Swiatowej Organizacji Wasnosci Intelektualnej (WIPO), tak
aby w mozliwie najwiekszym stopniu zapobiega¢ rejestracjom o charakterze speku-
lacyjnym i antykonkurencyjnym. Tymczasem — jak podnosi Komisja — ze sprawoz-
dania koricowego WIPO z dnia 30 kwietnia 1999 r. dotyczacego procesu konsultacji
w sprawie nazw domen internetowych, a w szczegélnosci z zalecenia nr 171 ust. 2 do-
tyczacego pojecia ,zla wiara” wynika, ze wyliczenie okolicznosci uzasadniajacych zta
wiare, ktdére co wiecej pokrywa sie w znacznej mierze z wyliczeniem przedstawionym
w art. 21 ust. 3 rozporzadzenia nr 874/2004, nie jest wyczerpujace.

Na czwarte z przedstawionych pytan nalezy zatem udzieli¢ odpowiedzi, ze art. 21
ust. 3 rozporzadzenia nr 874/2004 powinien by¢ interpretowany w ten sposéb, ze
o istnieniu ztej wiary $wiadczy¢é moga réwniez okolicznosci inne niz te, ktére wyli-
czono w lit. a)—e) tego przepisu.

W przedmiocie pytania pigtego

W ramach pytania piatego, ktére nalezy zbada¢ w drugiej kolejnosci, sad krajowy
wnosi zasadniczo do Trybunalu o dokonanie wyktadni pojecia zlej wiary w rozumie-
niu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 874/2004.

Przepis ten stanowi, ze w przypadku gdy zarejestrowana nazwa domeny jest iden-
tyczna albo moze zosta¢ pomylona z nazwa, do ktérej przystuguje prawo uznane lub
ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub unijnego, ta nazwa domeny
podlega wycofaniu, jezeli zostata zarejestrowana lub jest uzywana w zltej wierze.
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Istnienie zlej wiary nalezy jednak ocenia¢ cato$ciowo, uwzgledniajac wszystkie istot-
ne czynniki wystepujace w danej sprawie (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 czerwca
2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, Zb.Orz. s. 1-4893,
pkt 37).

Odnoszac sie bardziej szczegétowo do elementéw charakteryzujacych zachowanie
strony powodowej w postepowaniu przed sadem krajowym, w $wietle ustalen fak-
tycznych zawartych w postanowieniu odsytajacym nalezy zwazy¢, co nastepuje.

Po pierwsze, nalezy zbada¢ okolicznosci, w ktérych zarejestrowany zostal stowny
znak towarowy &R&E&I&F&E&N&.

W tym wzgledzie nalezy zwazy¢, po pierwsze, iz zamiar strony powodowej w poste-
powaniu przed sadem krajowym w chwili ztozenia wniosku o zarejestrowanie tego
znaku jest elementem subiektywnym, ktéry powinien zosta¢ ustalony poprzez odnie-
sienie do obiektywnych okolicznosci danej sprawy (zob. podobnie ww. wyrok w spra-
wie Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, pkt 41, 42).

Wystapienie z wnioskiem o zarejestrowanie znaku bez zamiaru jego uzywania, lecz
wylacznie w celu dokonania pézniejszej rejestracji, na podstawie prawa do tego zna-
ku, nazwy domeny najwyzszego poziomu .eu w ramach pierwszego etapu rejestracji
etapowej przewidzianej w rozporzadzeniu nr 874/2004 moze w pewnych okolicz-
no$ciach stanowi¢ dziatanie w zlej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

Z postanowienia odsytajacego wynika, ze skarzaca, pomimo zarejestrowania w Szwe-
cji slownego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& dla paséw bezpieczenstwa,
w rzeczywisto$ci zamierzala prowadzi¢ strone internetowa poswiecona handlowi
oponami, ktdrej rejestracje przewidywala.
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W $wietle ustalert poczynionych przez sad krajowy — i jak przyznaje sama strona
powodowa w postepowaniu przed tym sadem — nie miafa ona zadnego zamiaru wy-
korzystywania zarejestrowanego w ten sposéb znaku w odniesieniu do produktéw
objetych ta rejestracja.

Po drugie, wyglad znaku towarowego moze mie¢ takze znaczenie dla cel6w oceny, czy
dane dziatanie zostalo podjete w zlej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 874/2004 (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli, pkt 50).

W tym wzgledzie sad krajowy zwraca uwage, ze pomijajac znaki specjalne wystepu-
jace przed kazda litera i po kazdej z nich, stowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N&
odpowiada nazwie rodzajowej w jezyku niemieckim, a mianowicie ,Reifen” (,opo-
ny”). Nalezy takze nadmieni¢, iz znak ten charakteryzuje si¢ niezwyklym i irracjonal-
nym lingwistycznie wygladem, zaréwno pod wzgledem semantycznym, jak i wizual-
nym. Znak specjalny ,&” umieszczony przed kazda litera i po kazdej z nich wydaje
sie bowiem przez to pozbawiony wszelkiej wartosci semantycznej. Taki wyglad moze
zatem sugerowad, ze znak specjalny wykorzystano wylacznie w celu zakamuflowania
nazwy rodzajowej kryjacej sie za tym znakiem towarowym.

Po trzecie, przy ocenie, czy dane zachowanie cechuje zta wiara w rozumieniu art. 21
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 874/2004, mozna réwniez bra¢ pod uwage powtarza-
jacy sie charakter tego postepowania. W tym wzgledzie sad krajowy zwraca uwa-
ge, ze strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajowym zarejestrowala
w Szwecji facznie 33 znaki towarowe odpowiadajace nazwom rodzajowym w jezyku
niemieckim, przy czym za kazdym razem uzyla znaku specjalnego ,&” przed kazda
litera i po kazdej literze zawartej w oznaczeniach bedacych przedmiotem wnioskéw
o zarejestrowanie.
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Po czwarte, istotnym elementem oceny moze by¢ takze chronologia wydarzen.
W rozpatrywanej sytuacji na szczegé6lna uwage w kontekscie oceny istnienia ewen-
tualnej zlej wiary zastuguje okoliczno$¢, ze strona powodowa w postepowaniu przed
sadem krajowym zarejestrowala stowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N& tuz
przed rozpoczeciem pierwszego etapu rejestracji etapowej nazw domen najwyzsze-
go poziomu .eu. Z postanowienia odsylajacego wynika bowiem, iz strona powodowa
w postepowaniu przed sadem krajowym wystapila o zarejestrowanie omawianego
znaku towarowego do wlasciwego organu szwedzkiego w dniu 11 sierpnia 2005 r.,
przy czym organ ten uwzglednil jej wniosek w dniu 25 listopada 2005 r., za§ EURid
oglosilo, ze rejestracja nazw domen najwyzszego poziomu .eu rozpocznie si¢ z dniem
7 grudnia 2005 r.

W tej sytuacji, chociaz szwedzki slowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N& po-
zostaje wazny — o ile nie zostanie stwierdzone wygasniecie praw do tego znaku lub
jego uniewaznienie — to okolicznos$ci, w ktoérych zostal on zarejestrowany, moga
$wiadczy¢ o dziataniu w zlej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 874/2004.

Odnoszac sie w drugiej kolejnosci do okolicznosci, w ktérych zarejestrowano na-
zwe domeny ,www.reifen.eu’, nalezy, po pierwsze, stwierdzi¢, ze naduzywanie zna-
kéw specjalnych lub przestankowych w nazwie, do ktérej prawa sa dochodzone,
moze stanowi¢ — w $wietle zasad transkrypcji okre$lonych w art. 11 rozporzadzenia
nr 874/2004 — czynnik majacy znaczenie dla oceny, czy zachowanie wlasciciela nazwy
domeny cechowala zta wiara.

Akapit drugi tego artykulu stanowi, ze w przypadku gdy nazwa, w odniesieniu do kté-
rej zgloszone zostaly wcze$niejsze prawa, zawiera specjalne znaki, takie jak znak ,&’,
»powinny one zosta¢ catkowicie usuniete z odpowiadajacej nazwy domeny, zastapio-
ne tacznikami lub, w miare mozliwo$ci, przerobione [wyrazone za pomoca zwyklych
znakéw]” Z postanowienia odsylajacego wynika, iz na podstawie pierwszej z tych
zasad skarzaca mogla usuna¢ ze stfownego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N&
wszystkie znaki ,&”, a w konsekwencji zarejestrowaé nazwe domeny ,www.reifen.eu”.
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Nie mozna w tym wzgledzie zgodzi¢ sie z twierdzeniem Komisji, ze trzy zasady trans-
krypcji zapisane w art. 11 akapit drugi rozporzadzenia nr 874/2004 nalezy zhierarchi-
zowac. Wedlug tej instytucji znaki specjalne posiadajace warto$¢ semantyczng winny
by¢ wyrazane za pomoca zwyklych znakéw, przy czym znaki specjalne petnigce funk-
cje rozdzielajaca nalezy zastepowac tacznikami, a usuwac nalezy jedynie te znaki spe-
cjalne, ktore ani nie maja warto$ci semantycznej, ani nie pelnia funkcji rozdzielajacej.

Strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajowym oraz rzad czeski podno-
sza jednak, ze wykladnia literalna art. 11 akapit drugi rozporzadzenia nr 874/2004
nie uzasadnia wniosku, ze miedzy tymi trzema zasadami transkrypcji istnieje jaka-
kolwiek hierarchia.

Bez znaczenia jest tu okoliczno$¢, ze przepis ten stanowi, iz znaki specjalne winny
by¢ wyrazane za pomoca zwyklych znakéw ,w miare mozliwosci” Wyrazenie to nale-
zy bowiem rozumie¢ nie w ten sposéb, ze ustanawia ono jakakolwiek hierarchie mie-
dzy réznymi mozliwosciami transkrypcji, ale w ten sposéb, ze chodzi w nim o brak
mozliwo$ci wyrazenia za pomoca zwyktych znakéw niektérych znakéw specjalnych.

Co wiecej, uwzglednienie twierdzenia Komisji skutkowaloby tym, ze w przypadku
rejestracji o charakterze spekulacyjnym lub stanowiacych naduzycie preferowane by-
toby stosowanie znakéw specjalnych, ktérych usuniecie jest mozliwe, podczas gdy
w przypadku rejestracji w dobrej wierze wnioskodawcy nie mieliby zadnego wyboru
co do sposobu transkrypcji znakéw specjalnych, wobec czego mogliby znalez¢ sie
w sytuacji, w ktérej zostalaby im narzucona nazwa domeny najwyzszego poziomu .eu,
ktoéra nie odpowiada — w ich ocenie — nazwie objetej wczesniejszym prawem.
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Nalezy w tym wzgledzie podkresli¢, iz z art. 10 ust. 2 rozporzadzenia nr 874/2004
wynika, ze rejestracja nazwy domeny najwyzszego poziomu .eu na podstawie wczes-
niejszego prawa obejmuje rejestracje pelnej nazwy objetej wczesniejszym prawem,
zgodnie z zapisem w dokumentacji dowodzacej istnienia takiego prawa.

Poniewaz niektdre znaki specjalne, ktére moga wystepowac¢ w nazwie objetej wcze-
$niejszym prawem, z przyczyn natury technicznej nie moga jednak pojawic sie w na-
zwie domeny, w art. 11 akapit drugi rozporzadzenia nr 874/2004 prawodawca usta-
nowit zasady transkrypcji takich znakéw specjalnych.

Z art. 10 ust. 2 w zwigzku z art. 11 rozporzadzenia nr 874/2004 wynika, ze stosowanie
zasad transkrypcji ustanowionych w art. 11 akapit drugi stuzy zapewnieniu identycz-
no$ci badZz mozliwie najwiekszej zgodno$ci miedzy nazwa domeny, o ktérej rejestra-
Cje wniesiono a nazwa objeta wczesniejszym prawem.

Obecno$¢ znakéw specjalnych w nazwie objetej wcze$niejszym prawem, a takze
dokonany przez wnioskodawce wybér dotyczacy trzech zapisanych w art. 11 aka-
pit drugi rozporzadzenia nr 874/2004 zasad transkrypcji takich znakéw, a mianowi-
cie wybo6r miedzy usunieciem, zastapieniem tacznikiem lub wyrazeniem za pomoca
zwyklych znakéw, moga zatem $wiadczy¢ o tym, ze mamy do czynienia z dziataniem
w zlej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, w szczegdlnosci
za$ w sytuacji, gdy nazwa domeny, o ktdrej zarejestrowanie wniesiono, nie jest zgod-
na z nazwa objetg wczesniejszym prawem.
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Z postanowienia odsylajacego wynika w tym wzgledzie, ze znaki specjalne uzyte
w nazwie objetej wcze$niejszym prawem w sposob nieracjonalny pod wzgledem lin-
gwistycznym nie zostaly zastapione lacznikiem badZ wyrazone za pomoca zwyklych
znakéw, lecz usuniete z nazwy domeny, o ktérej rejestracje wniesiono, wobec czego
zgodnos¢ tej nazwy z nazwa objeta wczesniejszym prawem zostala postawiona pod
znakiem zapytania.

Po drugie, nalezy przypomnie¢, ze w celu zapewnienia podmiotom wcze$niejszych
praw odpowiedniej mozliwo$ci zarejestrowania nazw, do ktérych maja prawo, w roz-
porzadzeniu nr 874/2004 ustanowiono — jak wynika z motywu 12 tego aktu — proce-
dure rejestracji etapowe;j.

Zgodnie z art. 12 omawianego rozporzadzenia procedura ta obejmuje dwa etapy.
Podczas pierwszego etapu wylacznie zarejestrowane krajowe i wspdlnotowe znaki
towarowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy podmiotéw publicznych
moga by¢ przedmiotem wnioskéw o ich zarejestrowanie jako nazwy domen. Etap
drugi dotyczy nazw, ktére moga by¢ zarejestrowane w ramach pierwszego etapu oraz
nazw objetych wszystkimi innymi wcze$niejszymi prawami.

Otwarta rejestracja nazw domen najwyzszego poziomu .eu moze sie zatem rozpocza¢
dopiero po zakonczeniu okresu przewidzianego na rejestracje etapowa.

W zwigzku z tym wydaje sie, ze taka nazwa domeny jak ta bedaca przedmiotem sporu
w postepowaniu przed sadem krajowym, ktéra odpowiada nazwie rodzajowej poza-
danej jako takiej, mogla zostaé zarejestrowana w trakcie pierwszego etapu rejestracji
etapowej wylacznie dzieki chwytowi polegajacemu na postuzeniu sie znakiem towa-
rowym utworzonym i zarejestrowanym specjalnie w tym celu.
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Gdyby bowiem strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajowym nie za-
rejestrowata sfownego znaku towarowego, musiataby zaczeka¢ ze ztozeniem swego
wniosku az do rozpoczecia otwartej rejestracji nazw domen najwyzszego poziomu
.eu, ryzykujac tym samym — tak jak kazda inna osoba zainteresowana ta sama nazwa
domeny — Ze zostanie uprzedzona przez inny podmiot, ktéry zlozy swéj wniosek o re-
jestracje wcze$niej niz ona, zgodnie z zasada ,kto pierwszy, ten lepszy”.

Zachowanie, ktére ewidentnie zmierza do obejscia procedury rejestracji etapowej
ustanowionej w rozporzadzeniu nr 874/2004, nalezy zatem wzia¢ pod uwage w ra-
mach oceny, czy mamy tu do czynienia z dziatlaniem w zlej wierze w rozumieniu
art. 21 ust. 1 lit. b) wskazanego rozporzadzenia.

Po trzecie, okoliczno$¢ zlozenia duzej liczby wnioskéw o rejestracje nazw domen
odpowiadajacych nazwom rodzajowym moze réwniez stanowic¢ istotna wskazdwke
przy ocenie, czy mialo miejsce dziatanie w zltej wierze w $wietle celu rozporzadzenia
nr 874/2004, jakim jest zapobieganie rejestrowaniu i wykorzystywaniu w sposéb spe-
kulacyjny lub stanowiacy naduzycie nazw domen badz unikniecie tego typu dziatan.
Z postanowienia odsylajacego wynika w tym wzgledzie, ze strona powodowa w po-
stepowaniu przed sadem krajowym zlozyla 180 wnioskéw tego rodzaju.

Z kolei bez znaczenia jest wspomniana w postanowieniu odsylajacym okolicznosc,
ze w chwili zarejestrowania nazwy domeny bedacej przedmiotem sporu w postepo-
waniu przed sadem krajowym pozwany w postepowaniu przed tym sadem nie byt
jeszcze znany stronie powodowe;j.

Strona powodowa w postepowaniu przed sadem krajowym podnosi w tym wzgle-
dzie, iz w zawistej przed sadem krajowym sprawie chodzi o rejestracje nazwy dome-
ny obejmujacej pojecie rodzajowe, co w zadnym razie nie moze naruszy¢ praw oséb
trzecich, zwazywszy, ze nikt nie dysponuje wylacznymi prawami do okresleni rodza-
jowych. Dziatania o charakterze spekulacyjnym lub stanowiace naduzycie, ktérych
zwalczaniu sluza okreslone w art. 21 ust. 3 rozporzadzenia nr 874/2004 przypadki
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istnienia zlej wiary, nalezy zatem z definicji wykluczy¢ w przypadku rejestracji nazw
domen obejmujacych pojecia rodzajowe. Wedlug strony powodowej w postepowaniu
przed sadem krajowym oznacza to, iz nie dzialala ona w zltej wierze w rozumieniu
art. 21 ust. 3 omawianego rozporzadzenia.

Twierdzenie to jest bledne z dwéch powoddéw. Po pierwsze, opiera sie ono na oba-
lonym w pkt 31-39 niniejszego wyroku zalozeniu, ze zawarte w art. 21 ust. 3 roz-
porzadzenia nr 874/2004 wyliczenie okolicznosci uzasadniajacych zla wiare ma wy-
czerpujacy charakter. Po drugie, nie uwzglednia ono okolicznosci, ze istnie¢ moga
uzasadnione wcze$niejsze prawa do okreslen rodzajowych. Trybunat orzek! juz bo-
wiem, ze prawo Unii, a w szczeg6lnosci art. 3 ust. 1 lit. b) i c) pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
s. 1) nie stoi na przeszkodzie rejestracji w panstwie cztonkowskim w charakterze kra-
jowego znaku towarowego wyrazu zapozyczonego z jezyka innego panstwa czlon-
kowskiego, w ktérym to jezyku jest on pozbawiony charakteru odrézniajacego lub
jest opisowy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje,
chyba ze zainteresowani odbiorcy w panstwie czlonkowskim, w ktérym wniesiono
o rejestracje, byliby w stanie odczyta¢ znaczenie tego stowa (wyrok z dnia 9 marca
2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen Concord, Zb.Orz. s. I-2303, pkt 26, 32, a takze
sentencja).

Skoro zatem nie mozna wykluczy¢ istnienia wcze$niejszych praw do nazwy odpo-
wiadajacej oznaczeniu rodzajowemu, takie zachowanie jak zachowanie strony po-
wodowej w postepowaniu przed sadem krajowym wiaze sie z ryzykiem wyrzadzenia
szkody podmiotom tych praw.

Ponadto takie zachowanie jak to opisane w pkt 70 niniejszego wyroku oznacza prébe
uzyskania nienaleznej korzysci ze szkoda dla wszystkich innych oséb zainteresowa-
nych ta sama nazwa domeny, ktdre nie dysponuja stosownymi wcze$niejszymi prawa-
mi i ktére musza wobec tego wstrzymac sie ze zlozeniem wniosku o zarejestrowanie
az do rozpoczecia otwartej rejestracji nazw domen najwyzszego poziomu .eu.
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Na piate z przedstawionych pytan nalezy zatem udzieli¢ odpowiedzi, ze w celu usta-
lenia, czy dopuszczono sie¢ dziatania w zlej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 874/2004 w zwiazku z ust. 3 tego artykulu, sad krajowy zobowia-
zany jest uwzglednic¢ wszelkie czynniki istotne w danym przypadku, a w szczegdlno-
$ci okolicznosci, w ktérych zostata dokonana rejestracja znaku towarowego oraz oko-
licznosci, w ktérych zarejestrowano nazwe domeny najwyzszego poziomu .eu.

Sposréd okolicznosci, w ktérych zostala dokonana rejestracja znaku towarowego, sad
krajowy winien uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— zamiar niepostugiwania sie tym znakiem na rynku, w odniesieniu do ktérego
ubiegano sie o ochrone,

— wyglad znaku towarowego,

— fakt zarejestrowania znacznej liczby innych znakéw towarowych odpowiadaja-
cych oznaczeniom rodzajowym, oraz

— fakt zarejestrowania znaku towarowego tuz przed rozpoczeciem rejestracji eta-
powej nazw domen najwyzszego poziomu .eu.
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Sposréd okolicznosci, w ktérych zarejestrowano nazwe domeny najwyzszego pozio-
mu .eu, sad krajowy winien uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— okolicznos$¢ wykorzystania znakéw specjalnych lub znakéw przestankowych no-
szacego znamiona naduzycia w rozumieniu art. 11 rozporzadzenia nr 874/2004,
w celu zastosowania zapisanych w tym artykule zasad transkrypcji,

— okoliczno$¢ dokonania rejestracji w trakcie pierwszego etapu przewidzianej
w tym rozporzadzeniu rejestracji etapowej, na podstawie znaku towarowego na-
bytego w okolicznosciach takich jak zaistniale w sprawie zawistej przed sadem
krajowym, oraz

— okolicznos¢ ztozenia duzej liczby wnioskéw o rejestracje nazw domen odpowia-
dajacych nazwom rodzajowym.

W przedmiocie pytan pierwszego, drugiego i trzeciego

W $wietle odpowiedzi udzielonych na czwarte i piate pytanie prejudycjalne, a takze
w $wietle okolicznos$ci sprawy zawistej przed sadem krajowym nie zachodzi potrzeba
udzielania odpowiedzi na trzy pierwsze pytania.
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W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charak-
ter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (druga izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

Artykul 21 ust. 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwiet-
nia 2004 r. ustanawiajacego reguly porzadku publicznego dotyczace wpro-
wadzenia w zycie i funkcji domeny najwyzszego poziomu .eu oraz zasady
regulujace rejestracje powinien by¢ interpretowany w ten sposob, ze o ist-
nieniu zlej wiary §wiadczy¢ moga réwniez okoliczno$ci inne niz te, ktére wy-
liczono w lit. a)—e) tego przepisu.

W celu ustalenia, czy dopuszczono si¢ dzialania w zlej wierze w rozumieniu
art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 874/2004 w zwiazku z ust. 3 tego ar-
tykulu, sad krajowy zobowiazany jest uwzgledni¢ wszelkie czynniki istotne
w danym przypadku, a w szczegdlnosci okolicznosci, w ktoérych zostala do-
konana rejestracja znaku towarowego oraz okolicznosci, w ktdérych zareje-
strowano nazwe domeny najwyzszego poziomu .eu.

Sposrod okolicznosci, w ktorych zostala dokonana rejestracja znaku towaro-
wego, sad krajowy winien uwzgledni¢ w szczego6lnosci:

— zamiar niepostugiwania si¢ tym znakiem na rynku, w odniesieniu do kt6-
rego ubiegano sie o ochrone,

I - 4937



WYROK Z DNIA 3.6.2010 r. — SPRAWA C-569/08

— wyglad znaku towarowego,

— fakt zarejestrowania znacznej liczby innych znakéw towarowych odpo-
wiadajacych oznaczeniom rodzajowym, oraz

— fakt zarejestrowania znaku tuz przed rozpoczeciem rejestracji etapowe;j
nazw domen najwyzszego poziomu .eu.

Sposrod okolicznosci, w ktérych zarejestrowano nazwe domeny najwyzsze-
go poziomu .eu, sad krajowy winien uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— okoliczno$¢ wykorzystania znakéw specjalnych lub znakéw przestanko-
wych noszacego znamiona naduzycia w rozumieniu art. 11 rozporzadze-
nia nr 874/2004, w celu zastosowania zapisanych w tym artykule zasad
transkrypcji,

— okoliczno$¢ dokonania rejestracji w trakcie pierwszego etapu przewi-
dzianej w tym rozporzadzeniu rejestracji etapowej, na podstawie znaku
towarowego nabytego w okoliczno$ciach takich jak zaistniale w sprawie
zawislej przed sadem krajowym, oraz

— okoliczno$¢ zlozenia duzej liczby wnioskow o rejestracje nazw domen
odpowiadajacych nazwom rodzajowym.

Podpisy
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