INTERNETPORTAL UND MARKETING

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
VERICY TRSTENJAK
przedstawiona w dniu 10 lutego 2010 r.'

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze postepowanie zostalo wszczete
wskutek wydania przez Oberster Gerichts-
hof (austriacki sad najwyzszy) na podstawie
art. 234 WE postanowienia odsylajacego,
w ktérym sad ten zwrdcil sie do Trybunatu
z piecioma pytaniami dotyczacymi wykladni
art. 21 rozporzadzenia (WE) nr 874/2004>

2. Pytania te zostaly zadane w ramach sporu
o nazwe domeny ,reifen.eu’, jaki zaistnial po-
miedzy spétka Internetportal und Marketing
GmbH, ktéra prowadzi strony internetowe
oraz sprzedaje towary w internecie (zwa-
na dalej ,powodowa spétka”) a Richardem
Schlichtem (zwanym dalej ,pozwanym”),
wlascicielem zarejestrowanego w krajach Be-
neluksu znaku towarowego ,Reifen’; z ktére-
go zamierza on korzysta¢ w odniesieniu do
nowych produktéw czyszczacych, w szcze-
golnosci przeznaczonych do szyb®.

1 — Jezyk oryginatu: francuski.

2 — Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustana-
wiajace reguly porzadku publicznego dotyczace wprowadze-
nia w zycie i funkcji domeny najwyzszego poziomu .eu oraz
zasady regulujgce rejestracje (Dz.U. L 162, s. 40).

3 — Zdaniem sadu krajowego nazwa znaku towarowego skiada
sie z trzech pierwszych liter niemieckich wyrazéw Reiniguns-
mittel (Srodek czyszczacy) oraz Fenster (okno), jednakze
wyraz Reifen jako taki oznacza opone.

3. Pytania dotycza w istocie kryteridow stu-
zgcych ustaleniu istnienia ,prawa’; ,uzasad-
nionego interesu” oraz ,zlej wiary” w rozu-
mieniu wskazanego art. 21 rozporzadzenia
nr 874/2004.

II — Ramy prawne

4. Rozporzadzenie (WE) nr 733/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie wprowadzania w Zycie
domeny najwyzszego poziomu .eu* zawie-
ra — zgodnie z tym, co stanowi jego art. 1 —
ogblne przepisy dotyczace wprowadzenia
w zycie domeny najwyzszego poziomu ,.eu’,
wlaczajac w to stworzenie rejestru, a takze
ustanawia ogélne ramy funkcjonowania tego
rejestru.

5. Zgodnie z jego motywem 16 ta ogélna po-
lityka powinna zapewni¢ podmiotom wczes-
niejszych praw, ktére zostaly uznane badz
ustanowione na mocy prawa krajowego lub
wspodlnotowego, oraz podmiotom publicz-
nym, ze w odniesieniu do spekulacjiinaduzy¢

4 — Dz.U.L113,s. 1.
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w rejestracji nazw domen beda one korzy-
sta¢ z okreslonego okresu (,sunrise period”),
w ktérym rejestracja nazw ich domen bedzie
swylacznie zastrzezona” dla podmiotéw tych
praw oraz dla podmiotéw publicznych.

6. Artykul 5 (,Ramy polityki”) rozporzadze-
nia nr 733/2002 ma brzmienie nastepujace:

»1. [...] Komisja przyjmuje zasady porzadku
publicznego [zasady polityki prowadzonej
w interesie ogdélnym] dotyczace wprowadze-
nia i funkcji TLD .eu [domeny najwyzszego
poziomu ».eu«] i zasady porzadku publicz-
nego [zasady polityki prowadzonej w inte-
resie ogélnym] w zakresie rejestracji. Porza-
dek publiczny obejmuje [zasady te obejmuja
w szczegolnosci]:

a) polityke pozasadowego
sporow;

rozstrzygania

b) porzadek publiczny dotyczacy spekula-
¢ji i naduzy¢ w rejestracji nazw domen,
wlaczajac mozliwo$¢ etapowej rejestracji
nazw domen w celu zapewnienia posia-
daczom uprzednich praw uznanych lub
ustanowionych przez prawo krajowe i/lub
prawo wspoélnotowe i instytucje publicz-
ne wlasciwej i tymczasowej sposob-
nosci rejestracji swoich nazw [polityke
prowadzong w interesie ogélnym w od-
niesieniu do rejestracji spekulacyjnych
i stanowiacych naduzycie, w tym moz-
liwo$¢ etapowej rejestracji nazw domen
w celu zapewnienia podmiotom praw
wczeséniejszych, uznanych lub usta-
nowionych przez prawo krajowe albo
prawo wspdlnotowe, oraz podmiotom
publicznym tymczasowej mozliwosci za-
rejestrowania swych nazw w odpowiedni
sposdbl;

7. Rozporzadzenie nr 874/2004, zawierajace
przepisy wykonawcze do powyzszego artyku-
tu, stanowi w swym motywie 12:

»W celu ochrony praw pierwszenstwa [wczes$-
niejszych praw] uznanych [lub ustanowio-
nych] przez ustawodawstwo wspélnotowe
lub krajowe powinna zosta¢ wprowadzona
procedura stopniowej [etapowej] rejestracji.
Na stopniowa [etapowa] rejestracje powin-
ny sie sktada¢ dwa etapy, ukierunkowane na
zapewnienie posiadaczom praw pierwszen-
stwa [podmiotom wcze$niejszych praw] od-
powiedniej mozliwosci zarejestrowania nazw,
do ktérych posiadaja prawo pierwszenstwa
[do ktérych juz maja prawo] [...]. Alokacja
nazwy powinna by¢ nastepnie dokonywa-
na na zasadzie »kto pierwszy, ten lepszy«,
w przypadku gdy o nazwe domeny ubiega sie
dwoch lub wiecej wnioskodawcéw bedacych
posiadaczami prawa pierwszenstwa [pod-
miotami wcze$niejszego prawa]’.

8. Artykut 3 (,Wnioski o rejestracje¢ na-
zwy domeny”) rozporzadzenia nr 874/2004
stanowi:

»Whniosek o rejestracje nazwy domeny obej-
muje wszystkie nastepujace elementy:

c) potwierdzenie, za pomoca $rodkéw elek-
tronicznych, ze strony wnioskodawcy, ze
zgodnie z posiadang przez niego wiedza
wniosek o rejestracje nazwy domeny
przedstawiany jest w dobrej wierze i nie
narusza praw stron [0osdb] trzecich;
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9. Artykul 10 (,Strony [podmioty] upraw-
nione i nazwy, jakie moga rejestrowac”)
rozporzadzenia nr 874/2004 ma brzmienie
nastepujace:

»1. Do ubiegania si¢ o rejestracje nazw do-
men w okresie rejestracji stopniowej [etapo-
wejl, przed przystapieniem do ogdlnej reje-
stracji domeny .eu [rozpoczeciem otwartej
rejestracji w domenie .eu], uprawnieni sa
posiadacze praw pierwszenstwa [podmioty
wczes$niejszych praw] uznan[ych] lub ustano-
wi[onych] na mocy ustawodawstwa krajowe-
go i/lub wspdlnotowego [...].

Termin »prawa pierwszenstwa [wcze$niej-
sze prawa]« obejmuje miedzy innymi [prawa,
ktérych przedmiotem sg] zarejestrowane kra-
jowe i wspdlnotowe znaki towarowe, ozna-
czenia geograficzne lub oznaczenia miejsca
pochodzenia oraz, w zakresie w jakim pod-
legaja ochronie na mocy prawa krajowego
panstw czltonkowskich w przypadku ich po-
siadania [bycia ich podmiotem] — [prawa,
ktérych przedmiotem s3] niezarejestrowane
znaki towarowe, nazwy handlowe, [oznacze-
nia przedsiebiorstw, firmy spolek,] nazwiska
[os6b fizycznych] oraz charakterystyczne
tytuly chronionych dziel literackich i dziel
sztuki.

2. Rejestracja na podstawie prawa pierw-
szefistwa [wczes$niejszego prawa] obejmu-
je rejestracje pelnej nazwy objetej prawem
pierwszenstwa [wcze$niejszym prawem],
zgodnie z zapisem w dokumentacji dowodza-
cej istnienia takiego prawa.

10. Artykut 11 (,Specjalne znaki”) rozporza-
dzenia nr 874/2004 stanowi:

W zakresie dotyczacym rejestracji pelnych
nazw, w przypadku gdy nazwy te zawieraja
spacje miedzy elementami tekstu lub wyra-
z6w, takie pelne nazwy oraz te same nazwy pi-
sane z lacznikiem miedzy elementami wyrazu
lub taczone w jedno stowo we wnioskowanej
nazwie domeny uwaza sie za identyczne.

W przypadku gdy nazwa, do ktérej zgtasza-
ne sa prawa pierwszenistwa [w odniesieniu
do ktérej zgtoszone zostaly wczeéniejsze pra-
wa] zawiera specjalne znaki, spacje lub znaki
przestankowe, powinny one zosta¢ calkowi-
cie usuniete z odpowiadajacej nazwy domeny,
zastapione lacznikami lub, w miare mozliwo-
$ci, przerobione [wyrazone za pomoca zwy-
klych znakéw].

Specjalne znaki i znaki przestankowe, o kté-
rych mowa w drugim akapicie, obejmuja
[w szczegblnosci]: ~ @ #$ % " & * () + = <>

LIN5,,.2

[...] Pod wszystkimi innymi wzgledami nazwa
domeny jest identyczna z elementami tekstu
lub wyrazéw objetej prawem pierwszenstwa
[wcze$niejszym prawem]”.
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11. Artykut 12 (,Zasady rejestracji stopnio-

wej [etapowej]”) rozporzadzenia nr 874/2004
ma brzmienie nastepujace:

»1. Rejestracja stopniowa [etapowa] [...] za-
cznie sie [...] wylacznie z zastrzezeniem spet-
nienia wymogu zawartego w pierwszym aka-
picie art. 6.

Rejestr zobowiazany jest opublikowac date
rozpoczecia rejestracji stopniowej [etapowej]
przynajmniej z dwumiesiecznym wyprzedze-
niem oraz zobowigzany jest poinformowac
o tym fakcie wszystkich akredytowanych
rejestratorow.

2. Okres trwania rejestracji stopniowej
[etapowej] wynosi cztery miesiace. Ogélna
[otwarta] rejestracja nazw domen nie moze
sie rozpoczaé przed zakoniczeniem okresu re-
jestracji stopniowej [etapowej].

Rejestracja stopniowa [etapowa] obejmuje
dwa etapy, z ktorych kazdy trwa dwa miesiace.

Podczas pierwszego etapu rejestracji stop-
niowej [etapowej] przedmiotem wnioskéw
o nazwy domen kierowanych przez posiada-
czy lub licencjobiorcéw praw pierwszenstwa
[podmioty wczesniejszych praw lub ich licen-
cjobiorcéw] oraz przez podmioty publiczne,
o ktérych mowa w art. 10 ust. 1, moga by¢
wylacznie zarejestrowane krajowe i wspdlno-
towe znaki towarowe, oznaczenia geograficz-
ne oraz nazwy i akronimy okreslone w art. 10
ust. 3.
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Podczas drugiego etapu rejestracji stopniowej
[etapowej] przedmiotem wnioskéw o nazwy
domen kierowanych przez posiadaczy praw
pierwszenstwa [podmioty wczesniejszych
praw] do nazw moga by¢ wylacznie nazwy
podlegajace rejestracji w etapie pierwszym
oraz nazwy objete wszystkimi innymi prawa-
mi pierwszenstwa [wcze$niejszymi prawami].

3. Whiosek o rejestracje nazwy domeny na
podstawie prawa pierwszenstwa [wczesniej-
szego prawa] na mocy art. 10 ust. 1 i 2 musi
zawiera¢ odniesienie do podstawy prawnej
w ustawodawstwie krajowym lub wspdlno-
towym w odniesieniu do danego prawa do
nazwy oraz inne istotne informacje, takie
jak numer rejestracji znaku towarowego, in-
formacje dotyczace publikacji w dzienniku
urzedowym lub gazecie rzadowej, informacje
o rejestracji w stowarzyszeniach zawodowych
lub handlowych oraz izbach handlowych.

6. Do celéw rozwiazywania sporéw doty-
czacych nazwy domeny stosuje sie przepisy
rozdziatu VI

12. Artykul 21 (,Rejestracje o charakterze
spekulacyjnym i stanowigce naduzycie”)
rozporzadzenia nr 874/2004 ma brzmienie
nastepujace:

»1. Zarejestrowana nazwa domeny podlega
wycofaniu, z zastosowaniem wlasciwej proce-
dury pozasadowej lub sadowej, w przypadku
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gdy nazwa ta jest identyczna albo do ztudze-
nia przypomina nazwe [moze zostaé pomy-
lona z nazwa] podlegajaca prawu [do ktdrej
przysluguje prawo], ktére zostalo uznane lub
ustanowione na mocy ustawodawstwa krajo-
wego i/lub wspdlnotowego, takiemu jak pra-
wa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

a) zostala zarejestrowana przez jej wlasci-
ciela bezprawnie lub bez uzasadnionego
interesu [zostala zarejestrowana, mimo
ze uprawnionemu nie przyslugiwalo do
tej nazwy prawo ani nie mial on uzasad-
nionego interesu w dokonywaniu jej reje-
stracji]; albo

b) zostala zarejestrowana lub jest uzywana
w zlej wierze.

2. Uzasadniony interes w rozumieniu ust. 1
lit. a) mozna wykazac, w przypadku gdy:

a) przed zawiadomieniem o procedurze
alternatywnego rozwigzywania sporéw
(ADR) [0 wszczeciu procedury pozasa-
dowego rozwigzania sporu] wlasciciel
nazwy domeny uzywal danej nazwy do-
meny lub nazwy odpowiadajacej danej
nazwie domeny w celu oferowania towa-
réw lub ustug albo czynit w tym celu przy-
gotowania, ktére moznale] udowodnic;

b) wlasciciel nazwy domeny bedacy przed-
siebiorstwem [przedsiebiorca], organi-
zacja lub osoba fizyczna byl powszech-
nie znany z danej nazwy [pod nazwa]
domeny, nawet w przypadku braku pra-
wa uznanego albo ustanowionego na
mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspdlnotowego;

c)

wlasciciel nazwy domeny uzywa danej
nazwy domeny w sposéb uzasadniony
i niekomercyjny lub w sposéb uczciwy,
bez zamiaru wprowadzania konsumen-
téow w blad czy dzialania ze szkoda dla
renomy danej nazwy, wzgledem [w od-
niesieniu do] ktérej prawo zostalo uzna-
ne lub ustanowione na mocy ustawodaw-
stwa krajowego i/lub wspdlnotowego.

3. Zla wiare w rozumieniu ust. 1 lit. b) mozna
wykaza¢, w przypadku gdy:

a)

okoliczno$ci wskazuja, ze nazwa dome-
ny zostala pierwotnie zarejestrowana lub
nabyta [zasadniczo] w celu sprzedazy,
wynajecia lub innego przekazania [lub
przeniesienia w inny sposéb] danej na-
zwy domeny wlascicielowi nazwy, wzgle-
dem [w odniesieniu do] ktérej prawo zo-
stalo uznane lub ustanowione na mocy
ustawodawstwa krajowego i/lub wspdl-
notowego albo podmiotowi publiczne-
mu; [albo]

nazwa domeny zostala zarejestrowana
w celu powstrzymania wilasciciela takiej
nazwy, wzgledem [w odniesieniu do]
ktdrej prawo zostalo uznane lub ustano-
wione na mocy ustawodawstwa krajowe-
go i/lub wspélnotowego, albo podmiotu
publicznego przed odzwierciedleniem tej
nazwy w odpowiadajacej jej nazwie do-
meny [przetozeniem tej nazwy na odpo-
wiadajaca jej nazwe domeny], z zastrze-
zeniem, ze:

i) forme takiego postepowania pod-
miotu rejestrujgcego mozna udo-
wodni¢ [tego rodzaju postepowanie
wnioskodawcy moze zosta¢ udo-
wodnione]; lub

ii) nazwa domeny nie byla uzywana
w istotny [odpowiedni] spos6b przez
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co najmniej dwa lata od daty reje-
stracji; lub

iii) w okoliczno$ciach, gdy w chwili
wszczecia procedury ADR, wia-
$ciciel nazwy domeny, wzgledem
[w odniesieniu do] ktérej prawo
zostalo uznane lub ustanowione na
mocy ustawodawstwa krajowego
i/lub wspdlnotowego, albo wtasci-
ciel nazwy podmiotu publicznego
zglosil zamiar korzystania z nazwy
w istotny [odpowiedni] sposéb, lecz
w terminie sze$ciu miesiecy od daty
wszczecia procedury ADR nie zreali-
zowal go;

nazwa domeny zostala pierwotnie zare-
jestrowana w celu zaklécenia dzialalno-
$ci zawodowej podmiotu konkurencyj-
nego; lub

nazwa domeny byta w sposéb zamierzo-
ny wykorzystywana w celu handlowym
jako przyneta dla [w celu sklonienia]
uzytkownikéw internetu do wejscia na
strone internetowa wlasciciela nazwy
domeny lub skorzystania z innego ad-
resu domeny w sieci przez stworzenie
prawdopodobienistwa pomylki z nazwa,
wzgledem ktérej prawo zostalo uznane
lub ustanowione na mocy ustawodaw-
stwa krajowego i/lub wspélnotowego,
albo z nazwa podmiotu publicznego,
przy czym prawdopodobienstwo takiej
pomylki moze wplywaé na Zrédlo, spon-
sorowanie, przynalezno$¢ lub skutkowac
aprobata strony internetowej lub adresu
nazwy domeny albo produktu czy ustug
na stronie internetowej badZ pod adre-
sem nazwy domeny; lub
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e)

zarejestrowana nazwa domeny jest na-
zwa wlasna, w odniesieniu do ktérej nie
mozna udowodni¢ powigzan miedzy
wlascicielem nazwy domeny a zareje-
strowana nazwa domeny.

N

13. Artykul 22 {,Procedura alternatywne-
go [pozasadowego] rozwigzywania sporéw
(ADR?®)”} rozporzadzenia nr 874/2004 stano-
wi, jak nastepuje:

»1. Procedure ADR moze wszcza¢ ktérakol-
wiek ze stron w przypadku:

a)

rejestracji spekulacyjnej lub stanowiacej
naduzycie w rozumieniu art. 21; lub

sprzecznosci decyzji podjetej przez
Rejestr z przepisami niniejszego roz-
porzadzenia lub rozporzadzenia (WE)
nr 733/2002.

5 — Skrétowiec od angielskiego okreslenia Alternative Dispute

Resolution, bardziej znanego i czesciej uzywanego w zargo-
nie technicznym wiasciwym tej dziedzinie.
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11. W postepowaniu przeciwko wlascicielo-
wi nazwy domeny, w przypadku stwierdzenia
przez zesp6l ADR [pozasadowy zesp6t orze-
kajacy] rejestracji spekulacyjnej lub stano-
wigcej naduzycie, jak to okreslono w art. 21,
podejmuje on decyzje o wycofaniu nazwy
domeny. Nazwa domeny zostaje przeniesio-
na na strone skarzaca, jezeli wnioskuje ona
o dana nazwe domeny i spelnia ogélne kryte-
ria kwalifikacji okreslone w art. 4 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia (WE) nr 733/2002.

13. Jezeli w ciagu trzydziestu dni kalenda-
rzowych od powiadomienia stron o wyniku
procedury ADR nie zostanie wszczete poste-
powanie sadowe, wyniki ADR sg wigzace dla
stron oraz dla Rejestru”.

III — Stan faktyczny, postepowanie przed
sadem krajowym oraz pytania prejudycjal-
ne

14. Powodowa spélka prowadzi portal in-
ternetowy i sprzedaje towary w internecie.
W celu dokonania zgloszenia na pierwszym
etapie stopniowej [etapowej] rejestracji nazw
domen zarejestrowala w szwedzkim rejestrze
znakéw towarowych lacznie 33 niemieckie
nazwy rodzajowe jako znaki towarowe, wy-
korzystujac kazdorazowo specjalny znak ,&”
przed takim wyrazem, po nim i pomiedzy jego
literami. Wniosek powodowej spétki z dnia
11 sierpnia 2005 r. dotyczyl rejestracji stowne-
go znaku towarowego ,&R&E&I&F&E&N&”

dla towaréw nalezacych do miedzynarodowej
klasy nr 9 (pasy bezpieczenistwa), przy czym
rejestracja nastapita w dniu 25 listopada tego
samego roku.

15. Powodowa spélka nigdy nie planowata
uzywac tego znaku w odniesieniu do paséw
bezpieczenistwa, a jedynie wyszla z zalozenia,
zgodnie z informacja pochodzaca od spéiki
PricewaterhouseCoopers, ktérej Europejski
Rejestr Nazw Domen Internetowych (Euro-
pean Registry of Internet Domain Names,
zwany dalej ,Rejestrem”) powierzyl bada-
nie wnioskéw o rejestracje nazw domen, ze
w wyniku rejestracji tego znaku jako nazwy
domeny najwyzszego poziomu w domenie
».eu” przy zastosowaniu zasad transkrypcji
znaki specjalne ,&” zostana usuniete i w ten
sposéb pozostanie samo stowo ,Reifen’; ktére
w jej przekonaniu jako nazwa rodzajowa nie
podlegatoby prawdopodobnie ochronie na
podstawie prawa znakéw towarowych.

16. Faktycznie podczas pierwszego etapu
stopniowej rejestracji na rzecz powodowej
spolki zarejestrowano nazwe domeny ,www.
reifen.en” w oparciu o szwedzki znak towa-
rowy ,&R&EKI&F&E&N&” Lacznie powo-
dowej spolce udalo sie zarejestrowad okoto
180 nazw domen, ktére skladaly sie z nazw
rodzajowych. Pod nazwg domeny ,www.rei-
fen.eu” powodowa spétka miala zamiar pro-
wadzi¢ portal internetowy dotyczacy handlu
oponami, jednak z uwagi na toczace si¢ po-
stepowanie i poprzedzajaca je procedure po-
zasadowego rozwigzywania sporu nie podjela
jeszcze — zdaniem sadu krajowego — zadnych
godnych wzmianki czynno$ci przygotowaw-
czych do jego uruchomienia. W chwili doko-
nania rejestracji nazwy domeny pozwany nie
byt jeszcze znany skarzacej spolce.
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17. Pozwany jest wlascicielem zarejestrowa-
nego stownego znaku towarowego ,Reifen”
(opony), ktory zostal zgtoszony w dniu 10 li-
stopada 2005 r. w Office des Marques Benelux
(urzedzie ds. znakdéw towarowych dla Bene-
luksu), a nastepnie zarejestrowany w dniu
28 listopada 2005 r. dla klasy nr 3 ($rodki
wybielajace i inne $rodki piorace [...] pro-
dukty czyszczace, a w szczegdlnosci produkty
czyszczace do okien zawierajace nanoczg-
steczki) oraz dla klasy nr 35 (ustugi wsparcia
dla wprowadzania do obrotu takich produk-
téw czyszczacych).

18. Pozwany zglosit ponadto w dniu 10 li-
stopada 2005 r. wspolnotowy stowny znak
towarowy ,Reifen” dla towaréw i ustug z klas
3 ($rodki do czyszczenia powierzchni szkla-
nych i powierzchni urzadzen solarnych,
w szczego6lnosci srodki zawierajace nano-
czgsteczki) i 35 (czyszczenie powierzchni
szklanych i powierzchni urzadzen solarnych
na rzecz oséb trzecich). Pod tym znakiem
towarowym chce on sprzedawa¢ na rynkach
europejskich ,$rodki do czyszczenia po-
wierzchni ze szkla przypominajacego szklo
okienne’, ktérych opracowanie zlecil spétce
BERGOLIN GmbH & Co KG. W dniu 10 paz-
dziernika 2006 r. istniala juz prébka plynu
czyszczacego I (REIFEN A).

19. Przed czeskim sadem polubownym po-
zwany zglosit sprzeciw wobec rejestracji
przez powodowg sp6tke nazwy domeny www.
reifen.eu; wskazany sad orzeczeniem z dnia
24 lipca 2006 r.° uwzglednit sprzeciw pozwa-
nego i cofnal powodowej spolce prawo do
nazwy domeny ,reifen’, réwnoczesnie prze-
noszac wskazane prawo na rzecz pozwanego.

6 — W sprawie o sygnaturze 00910.
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20. Sad polubowny uznal, ze wcze$niejsze
orzecznictwo w sprawach przeciwko Reje-
strowi powinno znalezé zastosowanie per
analogiam w przedmiotowym postepowaniu
przeciwko wlascicielowi domeny. Ze wskaza-
nego orzecznictwa wynika zas, ze znak ,&”
zawarty w tresci znaku towarowego nie powi-
nien zosta¢ pominiety, lecz powinien zosta¢
wyrazony za pomocg znakéw zwyczajnych.
W szeregu przypadkéw powodowa spétka
w spos6b oczywisty chciata obej$¢ przepis
techniczny zawarty w art. 11 akapit drugi
rozporzadzenia nr 874/2004. Zdaniem sadu
polubownego powodowa spétka w chwili
skladania wniosku o zarejestrowanie spornej
domeny dzialala zatem w zlej wierze.

21. We wniesionej w przewidzianym
w art. 22 ust. 13 rozporzadzenia nr 874/2004
terminie skardze, ktéra wplyneta do sadu
w dniu 23 sierpnia 2006 r., powodowa sp6t-
ka domaga sie stwierdzenia, ze nazwa dome-
ny ,reifen” w ramach domeny najwyzszego
poziomu ,.eu” nie podlega przeniesieniu na
pozwanego oraz ze prawa do nazwy dome-
ny ,reifen” nie zostaja jej odebrane; tytutem
pomocniczym powodowa spétka domaga sie
stwierdzenia, ze orzeczenie sadu polubowne-
go z dnia 24 lipca 2006 r. zapadio z narusze-
niem przepiséw prawa oraz w szczegélnosci
ze powodowa spotka nie moze przenie$¢ na
pozwanego nazwy ,reifen” jako nazwy do-
meny w domenie najwyzszego poziomu ,.eu”
oraz ze nazwa domeny ,reifen” nie powinna
zostac jej odebrana.

22. Argumenty stron podnoszone w toku
postepowania przed nizszymi sadami kra-
jowymi dotycza zasadniczo nastepujacych
zagadnien.
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23. Powodowa spélka jest zdania, ze poprzez
zarejestrowanie szwedzkiego znaku towaro-
wego ,&RUEKIKF&E&NE&’, opartego na za-
sadzie transkrypcji okreslonej w art. 11 akapit
drugi rozporzadzenia nr 874/2004, jedynie
skorzystala ona z tej zasady w celu uzyskania
lepszej pozycji wyjsciowej w pierwszym eta-
pie procedury rejestracji etapowej. Zamiar
ten nie $wiadczy o ,zlej wierze” w rozumieniu
art. 21 rozporzadzenia nr 874/2004, nie ma
on tez charakteru naduzycia.

24. Powodowa spoélka jest bowiem wlascicie-
lem zarejestrowanego znaku towarowego, na
podstawie ktérego uzyskata ona prawo do do-
meny ,www.reifen.eu” na podstawie zasady
»kto pierwszy, ten lepszy”. Ponadto powodo-
wa spéotka ma uzasadniony interes w uzyska-
niu ochrony nazwy rodzajowej ,Reifen’, po-
niewaz zamierza ona stworzy¢ wortal pod ta
nazwa. Zarejestrowanie domeny ,reifen.eu”
nie mialo takze na celu uniemozliwienia wy-
korzystywania internetu przez pozwanego,
tym bardziej ze powodowa spélka byta cal-
kowicie nie§wiadoma prowadzonej przezen
dziatalnosci oraz jego produktéw. Wreszcie
liczba znakéw towarowych oraz nazw domen
zarejestrowanych przesz powodowa spotke
oraz sposoby ich wykorzystywania pozbawio-
ne s3 znaczenia w niniejszej sprawie.

25. Powodowa spoétka jest ponadto zda-
nia, ze jedynym celem rejestracji etapowej
jest ochrona podmiotéw wczesniejszych
praw, nie jest nim natomiast umozliwienie

rejestracji nazw pospolitych jedynie na etapie
rejestracji otwartej. W konsekwencji nic nie
stoi na przeszkodzie temu, by nazwy pospoli-
te stanowily przedmiot wniosku o rejestracje
w charakterze nazw domen od chwili roz-
poczecia pierwszego etapu rejestracji etapo-
wej. Artykut 11 akapit drugi rozporzadzenia
nr 874/2004 nie zostal btednie zastosowany,
zwazywszy na to, ze trzy mozliwosci, jakie
zostaly w nim przewidziane (catkowite usu-
niecie, zastapienie przez taczniki, zastapienie
przez znaki zwyczajne) maja charakter réw-
nowazny, a wyrazenie ,w miare mozliwosci”
oznacza jedynie, ze trzecia mozliwos¢ nie za-
wsze moze mie¢ zastosowanie.

26. Pozwany zada oddalenia skargi, poniewaz
jego zdaniem powodowa spétka dazyla do
obejscia celéw rozporzadzenia nr 874/2004
w sposéb noszacy znamiona naduzycia oraz
dzialajac w zlej wierze; zdaniem pozwane-
go cel ten polega na uniemozliwieniu ma-
sowej 1 systematycznej rejestracji nazw do-
men i umozliwieniu dokonywania rejestracji
nazw pospolitych jedynie na etapie rejestracji
otwartej. Domagajac si¢ zatem masowej reje-
stracji ,pseudoznakéw towarowych’, nieprze-
znaczonych do wykorzystywania na rynku,
w celu skladania wnioskéw o zarejestrowanie
rodzajowych nazw domen podczas pierwsze-
go etapu rejestracji etapowej, ktory to etap
zarezerwowany jest dla podmiotéw wczes$-
niejszych praw, aby nastepnie méc wprowa-
dza¢ je do obrotu za posrednictwem stron
internetowych, powodowa spoltka dziatata jak
przechwytywacz domen (,domain grabber”).
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27. Zdaniem pozwanego spétka ta wykorzy-
stala takze celowo btednag wyktadnie art. 11
akapit drugi rozporzadzenia nr 874/2004,
ktérej mozna bylo sie spodziewad, poniewaz
zazwyczaj znak specjalny ,&” nie powinien
by¢ usuniety, lecz nalezy go wyrazi¢ za po-
moca znakéw zwyczajnych. Z tego powodu
rejestracja zostala dokonana w zlej wierze
w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 874/2004. ,Pseudoznak towaro-
wy’, ktéry zostal zgloszony jedynie po to, by
uzyska¢ rejestracje nazwy domeny na wa-
runkach preferencyjnych, nie stanowi wczes-
niejszego prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1
rozporzadzenia nr 874/2004, wobec czego
cofniecie rejestracji nazwy domeny mogto
zostac oparte takze na art. 21 ust. 1 lit. a) tego
rozporzadzenia.

28. Sad pierwszej instancji oddalil skarge,
a sad odwolawczy utrzymal to orzeczenie
W mocy.

29. Od wyroku wydanego w instancji od-
wolawczej powodowa spétka wniosta rewi-
zje nadzwyczajna do Oberster Gerichtshof.
Uznajac, ze rozstrzygniecie sporu zalezy od
wykladni prawa wspélnotowego, a w szcze-
gblnosci art. 21 rozporzadzenia nr 874/2004,
sad krajowy postanowil zawiesi¢ postepowa-
nie i przedstawi¢ Trybunalowi nastepujace
pytania prejudycjalne:

»1. Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia [...] nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia
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2004 r. ustanawiajacego reguly porzadku
publicznego dotyczace wprowadzenia
w zycie i funkcji domeny najwyzszego
poziomu .eu oraz zasady regulujace re-
jestracje nalezy interpretowac w ten spo-
s6b, ze prawo w rozumieniu tego przepi-
su istnieje réwniez wéwczas:

a) gdy znak towarowy, ktérego nie za-
mierzano uzywa¢ w odniesieniu do
towaréw lub ustug, zostal nabyty
wylacznie w celu zarejestrowania na
pierwszym etapie rejestracji etapo-
wej nazwy domeny identycznej z po-
jeciem rodzajowym zaczerpnigetym
z jezyka niemieckiego?

b) gdy stanowiacy podstawe rejestracji
nazwy domeny i identyczny z po-
jeciem rodzajowym zaczerpnigtym
z jezyka niemieckiego znak towa-
rowy odbiega od nazwy domeny,
poniewaz znak towarowy zawiera
specjalne znaki, ktére nie zostaly
zawarte w nazwie domeny, mimo ze
ich transkrypcja jest mozliwa i ich
usuniecie prowadzi do tego, ze na-
zwa domeny rézni sie od znaku to-
warowego w sposéb wykluczajacy
prawdopodobiefistwo wprowadze-
nia w biad?

Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
[...] nalezy interpretowaé w ten sposdb,
ze uzasadniony interes istnieje wylacz-
nie w przypadkach okreslonych w art. 21
ust. 2 lit. a)—c) tego rozporzadzenia?
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W przypadku udzielenia na to pytanie odpo-
wiedzi przeczacej:

3. Czy uzasadniony interes w rozumieniu
art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [...]
istnieje réwniez wtedy, gdy wlasciciel na-
zwy domeny pragnie uzywaé nazwy tej
domeny, identycznej z pojeciem rodza-
jowym zaczerpnietym z jezyka niemiec-
kiego, do prowadzenia nawiazujacego
tematycznie portalu internetowego?

W przypadku udzielenia na pytania pierwsze
i trzecie odpowiedzi twierdzace;j:

4. Czy art. 21 ust. 3 rozporzadzenia [...]
nalezy interpretowal w ten sposoéb, ze
jedynie przypadki zachowan okreslone
w art. 21 ust. 3 lit. a)—e) tego rozporza-
dzenia uzasadniaja zla wiare w rozumie-
niu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
(WE) nr 874/2004?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpo-
wiedzi przeczacej:

5. Czy ze zla wiara w rozumieniu art. 21
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia [...] mamy do
czynienia réwniez woéwczas, gdy nazwa

domeny zostata zarejestrowana na pierw-
szym etapie rejestracji etapowej w opar-
ciu o identyczny z pojeciem rodzajowym
zaczerpnietym z jezyka niemieckiego
znak towarowy, ktdry zostal nabyty przez
wlasciciela nazwy domeny wylacznie
w celu zgloszenia domeny do rejestracji
i uprzedzenia w ten sposob innych zain-
teresowanych tudziez ewentualnie réw-
niez wlascicieli praw do oznaczenia?”.

IV — Postepowanie przed Trybunalem

30. Postanowienie odsylajace zostalo podane
do wiadomosci Trybunalu w dniu 23 grudnia
2008 r.

31. Na podstawie art. 23 statutu Trybunatu
w przepisanym terminie uwagi pisemne zlo-
zyli: powodowa spélka, pozwany, Republi-
ka Czeska, Republika Wloska oraz Komisja
Wspdlnot Europejskich.

32. Na rozprawie w dniu 10 grudnia 2009 r.
stawili si¢ pelnomocnicy powodowej spéiki,
pozwanego, rzadu czeskiego oraz Komisji
w celu wygloszenia wystapien ustnych.
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V — Podstawowe argumenty uczestnikow
postepowania

A — Uwagi wstepne

33. Powodowa spédtka twierdzi na wstepie,
ze jej uprawnienia wynikajace ze znaku towa-
rowego ,&R&E&I&F&E&N&” zostaly uzna-
ne przez Europejski Rejestr przy rejestracji
domeny ,www.reifen.eu”. W konsekwencji
ewentualne wady w tym zakresie powinny
byly zosta¢ podniesione przez pozwanego
przed sadem krajowym w ramach procedury
skierowanej przeciwko Rejestrowi na pod-
stawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 874/2004, a nie w ramach postepowania
przeciwko samemu wlascicielowi domeny.
Decyzja Rejestru w przedmiocie zarejestro-
wania domeny ,www.reifen.eu” na rzecz po-
wodowej spélki nie moze zosta¢ poddana
kontroli sagdowej w ramach procedury inter
partes.

B — W przedmiocie pytania pierwszego lit. a)

34. Zdaniem powodowej spdtki twierdzenia
sadu krajowego dotyczace pytania pierw-
szego lit. a) dotycza jedynie postepowania
przeciwko Rejestrowi. Jezeli wnoszacy sprze-
ciw wobec wlasciciela nazwy domeny jest
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zdania, ze Rejestr blednie ocenil uprawnie-
nia wlasciciela nazwy domeny podczas etapu
wstepnego (,sunrise period”), powinien byl
wszczal postepowanie przeciwko Rejestrowi.
Wreszcie powodowa spétka proponuje, by na
pierwsza cze$é pytania pierwszego udzieli¢
odpowiedzi twierdzace;j.

35. Zdaniem pozwanego w sytuacji gdy znak
towarowy zostal zarejestrowany bez zamia-
ru jego wykorzystywania, a jedynie w celu
uzyskania okreslonych korzysci prawnych,
nalezy méwi¢ o ,pseudoznaku towarowym”
Uznanie za$ praw do tego rodzaju znakdéw
towarowych za prawa w rozumieniu art. 10
ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia nr 874/2004 oznaczaloby zalegalizowanie
obchodzenia i naduzywania szczegdlnych
przepiséw tego rozporzadzenia, ktére zosta-
ty wydane wlasnie w celu ochrony podmio-
téw, ktérym przysluguja ,prawdziwe” wezes-
niejsze prawa, a nawet zachete do takiego
postepowania. Argument, wedle ktérego
realizacja tego celu nie zostalaby zagrozo-
na w wypadku zarejestrowania ,nazwy ro-
dzajowej” w charakterze nazwy domeny, nie
uwzglednia faktu, ze wcze$niejsze prawa, na
ktére mozna sie¢ powolywaé na podstawie
art. 10 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 lit. a) rozpo-
rzadzenia nr 874/2004, moga takze dotyczy¢
nazw rodzajowych.

36. Republika Czeska, ktéra zasadniczo po-
piera Republika Wloska, jest zdania, ze na-
lezy przede wszystkim ustali¢, czy znak to-
warowy bedacy przedmiotem sporu przed
sadem krajowym zostal zarejestrowany w zlej
wierze. Okoliczno$¢, ze znak towarowy zostal
zarejestrowany wylacznie w celu zapewnienia
udzialu w pierwszym etapie rejestracji nazw
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domen, wskazuje na to, ze powodowa spélka
od poczatku dzialala w nieuczciwym zamia-
rze i dazyla do celu niezgodnego z przezna-
czeniem znaku towarowego. Powodowa spé6t-
ka usilowala takze uzyskaé¢ nieuzasadniona
przewage nad konkurencja lub pogorszy¢
sytuacje konkurencji.

37. Ponadto powodowa spolka celowo wy-
korzystata znaki ,&” w nazwie znaku towaro-
wego w sposdb nietypowy i jezykowo absur-
dalny. O spekulacyjnym i oportunistycznym
charakterze wykorzystania znakéw ,&”
$wiadczy takze okoliczno$é, ze powodowa
spolka zarejestrowata lacznie 33 znaki towa-
rowe obejmujace nazwy rodzajowe, umiesz-
czajac kazdorazowo znaki ,&” pomiedzy
poszczeg6lnymi literami. Jezeli sad krajowy
dojdzie do wniosku, Ze sporne rejestracja
znaku towarowego nie zostala dokonana
w dobrej wierze, nie bedzie mozliwe przyje-
cie — zdaniem Republiki Czeskiej i Republiki
Wiloch — ze prawo wlasnosci tego znaku to-
warowego jest prawem w rozumieniu art. 21
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 874/2004.

38. Komisja jest zdania, ze ani dyrektywa
89/104/EWG7, ani rozporzadzenie (WE)

7 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

nr 40/94° nie uzalezniaja zarejestrowania
oznaczenia w charakterze znaku towarowego
od lezgcego po stronie osoby majacej zosta¢
uznana za wlasciciela tego znaku towarowe-
go zamiaru wykorzystywania tego oznacze-
nia w charakterze znaku towarowego w od-
niesieniu do towaréw lub ustug, ktére znak
ten obejmuje. W konsekwencji okoliczno$¢,
ze uzyskano prawo do znaku towarowego je-
dynie w celu ubiegania sie na jego podstawie
o rejestracje nazwy domeny podczas pierw-
szego etapu rejestracji etapowej, jest bez
znaczenia z punktu widzenia ustalenia, czy
wladciciel nazwy domeny, ktéry jest réwniez
wlascicielem znaku towarowego, moze po-
wolywac sie na prawo do tego znaku towa-
rowego, korzystajac z pierwszej mozliwosci
okreslonej w art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia nr 874/2004.

39. Jesli chodzi o okoliczno$é, iz nazwa do-
meny zarejestrowanej na podstawie znaku
towarowego odpowiada nazwie rodzajowej
w jednym z jezykéw urzedowych Wspdlnoty,
Komisja podkresla, ze cho¢ mogloby to mieé
znaczenie z punktu widzenia art. 3 ust. 1
lit. b)—d) dyrektywy 89/104 albo art. 7 ust. 1
lit. b)—d) rozporzadzenia nr 40/94, a wiec dla
potrzeb ustalenia, czy na przeszkodzie zare-
jestrowaniu znaku towarowego jako takiego
stoi bezwzgledna przyczyna odmowy, oko-
liczno$¢ ta jest bez znaczenia z punktu widze-
nia stosowania rozporzadzenia nr 874/2004.

8 — Rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
Rozporzadzenie to zostalo uchylone i zastapione rozporza-
dzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78,
s. 1), ktére weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jest
to jednak wylacznie tekst jednolity, ktory nie zmienit istoty
zasadniczych przepiséw.
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40. Ponadto Komisja przypomina, ze art. 3
ust. 1 lit. b) i ¢) dyrektywy 89/104 nie stoi na
przeszkodzie rejestracji w panstwie czlon-
kowskim w charakterze krajowego znaku
towarowego wyrazu zapozyczonego z jezyka
innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym
to jezyku jest on pozbawiony charakteru od-
rézniajacego lub jest opisowy w odniesieniu
do towaréw lub ustug, dla ktérych wniesio-
no o rejestracje, chyba ze zainteresowani od-
biorcy w panstwie cztonkowskim, w ktérym
wniesiono o rejestracje, byliby w stanie od-
czytad znaczenie tego stowa’.

C — W przedmiocie pytania pierwszego lit. b)

41. Powodowa spolka jest zdania, ze trzy
mozliwosci, o ktérych mowa w art. 11 rozpo-
rzadzenia, sa sobie réwnowazne, co wynika
z brzmienia tego artykulu. Ponadto powo-
dowa spétka podwaza réwniez dobra wiare
pozwanego w odniesieniu do rejestracji jego
znaku towarowego, gdyz w opinii powodowej
spolki jedynym celem dokonanej rejestracji
bylo zapewnienie sobie lepszej pozycji wyj-
$ciowej do uzyskania praw do domeny ,www.
reifen.eu”.

42. Pozwany jest zdania, ze nie wystepuje
identyczno$¢ pomiedzy zarejestrowanym
znakiem towarowym a nazwa spornej dome-
ny, gdyz — jego zdaniem — znak specjalny ,&”

9 — Wyrok z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen
Concord, Zb.Orz. 5. 1-2303.
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powinien byl zosta¢ wyrazony poprzez uzycie
spdjnika ,und” (,i”), a nie — zosta¢ usuniety.
Z tego wzgledu powodowej spélce nie przy-
stugiwalo zadne prawo do nazwy domeny
~www.reifen.eu”.

43. Zdaniem Republiki Czeskiej przy usta-
laniu istnienia prawa w rozumieniu art. 21
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nie ma znaczenia,
ktérymi zasadami transkrypcji postuzyla sie
powodowa spé6tka w celu dokonania trans-
krypcji znaku towarowego na nazwe domeny.
Artykul 11 rozporzadzenia nr 874/2004 nie
ustala pierwszenstwa zadnej z mozliwosci
transkrypcji znakéw specjalnych.

44. Zdaniem Republiki Wloskiej zadne pra-
wo nie przystuguje w wypadku, gdy znak
towarowy, w oparciu o ktéry dokonano reje-
stracji domeny, rézni si¢ od nazwy domeny
ze wzgledu na to, ze zawiera znaki specjalne,
ktdre zostaly usuniete.

45. Komisja udzielila tacznej odpowiedzi na
cze$¢ pytania pierwszego lit. b) oraz pyta-
nia drugie i piate (zobacz nizej). W kazdym
wypadku, tytulem wstepnym, instytucja ta
zwraca uwage, ze — z jednej strony — wyste-
powanie uzasadnionego interesu dla potrzeb
drugiej mozliwoéci przewidzianej na mocy
art. 21 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 21 ust. 2
rozporzadzenia nr 874/2004 oraz — z drugiej
strony — brak ztej wiary w rozumieniu art. 21
ust. 1 lit. b) oraz art. 21 ust. 3 stanowia jed-
ng okolicznos¢. Stanowisko to znajduje swe
potwierdzenie w uznaniu wykorzystywania
nazwy domeny przez jej wlasciciela za istotne
kryterium zar6wno w art. 21 ust. 2 lit. a), jak
i wart. 3 lit. b) ppkt (ii) i (iii) rozporzadzenia
nr 874/2004.
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D — W przedmiocie pytania drugiego

46. Zdaniem powodowej spoiki, Republi-
ki Czeskiej oraz Komisji wyliczenie zawar-
te w art. 21 ust. 2 lit. a)—c) rozporzadzenia
nr 874/2004 nie jest wyczerpujace. Przeciw-
nego zdania sa natomiast pozwany w spra-
wie przed sadem krajowym oraz Republika
Wloska.

E — W przedmiocie pytania trzeciego

47. Powodowa spétka oraz Republika Cze-
ska sa zdania, ze chociaz powodowa spétka
nie wykorzystywala nazwy domeny przed
wszczeciem sporu ani nie wykazala, by przy-
gotowala sie do tego w rozumieniu art. 21
ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 874/2004,
a takze ze wzgledu na przykladowy, a nie
wyczerpujacy charakter zawartego w przed-
miotowym przepisie wyliczenia, zamiar
prowadzenia strony internetowej moze by¢
wystarczajaca podstawg do wykazania uza-
sadnionego interesu.

48. Zdaniem pozwanego zadeklarowanie
okreslonego zamiaru wykorzystywania na-
zwy domeny nie wystarcza do wykazania
uzasadnionego interesu. Samo o$wiadczenie
nie odpowiada bowiem zadnemu z wypad-
kéw, o ktorych mowa w art. 21 ust. 2 lit. a)—c).

F — W przedmiocie pytania czwartego

49. Powodowa spétka oraz pozwany, jak
réwniez Republika Czeska oraz Komisja sa
zdania, ze wyliczenie zawarte w art. 21 ust. 3
lit. a)—e) rozporzadzenia nr 874/2004 nie ma
charakteru wyczerpujacego.

G — W przedmiocie pytania pigtego

50. Powodowa spétka twierdzi, ze wyktad-
nia art. 21 rozporzadzenia nr 874/2004, ktéra
pozwala na powotlanie sie na bledy Rejestru
nawet po uplywie 40-dniowego terminu na
wniesienie takiej skargi przeciwko Rejestrowi
(wstepnego okresu odwotawczego, ,sunrise
appeal period”), stanowi naruszenie zasady
pewnosci prawa.

51. Ponadto zaprzecza ona, jakoby dziatata
w zlej wierze, gdyz przypadki ,zlej wiary” zo-
staly okreslone w art. 21 ust. 3 rozporzadzenia
nr 874/2004 w celu walki z przechwytywa-
niem domen (,domain grabbing”). Tymcza-
sem w niniejszej sprawie chodzi o rejestracje
domen sktadajacych sie z nazw pospolitych,
co w zaden sposéb nie moze stanowi¢ naru-
szenia praw oséb trzecich, gdyz nazwy po-
spolite nie moga stanowi¢ przedmiotu praw
wylacznych. Przechwytywanie domen jest za-
tem ex definitione wykluczone w wypadku re-
jestracji nazw domen skladajacych sie z nazw
pospolitych. W konsekwencji spoika bedaca
powddka przed sadem krajowym twierdzi, ze
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nie dzialala ona w ztej wierze w rozumieniu
art. 21 ust. 3 wskazanego rozporzadzenia.

52. Pozwany oraz Republika Czeska sg zda-
nia, ze zta wiara w rozumieniu art. 21 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 874/2004 wystepuje,
gdy nazwa domeny zostala zarejestrowana
podczas pierwszego etapu rejestracji etapo-
wej na podstawie znaku towarowego, do kté-
rego wlasciciel nazwy domeny uzyskatl prawo
jedynie w tym celu, by méc zlozy¢é wniosek
o zarejestrowanie nazwy domeny podczas
pierwszego etapu, wyprzedzajac tym samym
innych zainteresowanych, wlaczajac w to
wlascicieli znakéw towarowych.

53. Zdaniem Komisji jezeli osoba, ktéra
zada wycofania nazwy domeny, sama zlozy-
fa wniosek o zarejestrowanie tej samej nazwy
domeny podczas pierwszego etapu rejestracji
etapowej i jezeli ten wniosek zostal oddalony
ze wzgledu na to, ze wniosek wlasciciela na-
zwy domeny byl wczeéniejszy, zgodnie z zasa-
da ,kto pierwszy ten lepszy’, ktéra przyswieca
art. 14 rozporzadzenia nr 874/2004, wlasci-
ciel nazwy spornej domeny moze sprzeciwic¢
sie temu wycofaniu, powolujac sie na druga
z mozliwosci przewidzianych w art. 21 ust. 1
lit. a) oraz art. 21 ust. 1 lit. b) w zwiazku
z art. 21 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 874/2004
jedynie w wypadku, gdy rejestracja odbyla sie
zgodnie z przepisami rozdzialu IV, a w szcze-
goélnosci art. 11 wskazanego rozporzadzenia.
Jezeli chodzi o ten ostatni przepis, Komisja
jest zdania, ze trzy opcje przewidziane w nim
w odniesieniu do sposobéw postepowania ze
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znakami specjalnymi moga zosta¢ ulozone
hierarchicznie w nastepujacy sposéb:

— jezeli znak specjalny ma jaka$ wartos¢
semantyczna — co dotyczy nastepujacych

znakéw: $ % & + = — mozliwe jest jedy-
nie ich wyrazenie poprzez odpowiedni
wyraz;

— jezeli znak specjalny nie ma wartosci se-
mantycznej, ale stuzy jako element od-
dzielajacy — co dotyczy nastepujacych zna-
kéw specjalnych: # < > {} []\/:5,.? -
nalezy zastapi¢ go przez facznik;

— jedynie w wypadku, gdy znak specjalny
nie ma zadnej warto$ci semantycznej ani
nie pelni funkcji oddzielajacej — co doty-
czy nastepujacych znakéw specjalnych:
~ N *‘_ nalezy go usuna¢ w calosci.

54. W niniejszej sprawie znak specjalny , &’
pojawiajacy sie w wielokrotnie w tresci znaku
towarowego nie powinien byl by¢ catkowicie
usuniety przy rejestracji nazwy domeny, lecz
powinien byl by¢ wyrazony za pomoca odpo-
wiedniego wyrazu [,und” (i)]. W konsekwen-
Cji zarejestrowanie nazwy spornej domeny
~www.reifen.eu” nie jest zgodne z art. 11 roz-
porzadzenia nr 874/2004.
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VI — Analiza prawna

A — W przedmiocie uwag wstepnych powo-
dowej spotki

55. W swych wstepnych uwagach powodowa
spolka twierdzi w istocie, ze nie mozna czynic¢
jej zarzutu z powodu ewentualnych btedéw
popelnionych przez Rejestr w toku rejestracji
nazwy domeny; w kazdym za$ razie bledy te
powinny byly zosta¢ podniesione w ramach
postepowania przeciwko Rejestrowi na pod-
stawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 874/2004, a nie w ramach postepowania
przeciwko samemu wlascicielowi domeny.

56. Poglady wyrazone przez powodowa spot-
ke dotycza zagadnienia nakladania si¢ na sie-
bie postepowan pozasadowych i sadowych,
a w szczegblno$ci zagadnienia, czy brak za-
skarzenia decyzji Rejestru w postepowaniu
wszczetym na podstawie art. 22 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 874/2004 wyklucza, na za-
sadzie prekluzji, mozliwo$¢ podniesienia za-
rzutéw przeciwko decyzji Rejestru w ramach
postepowania pozasadowego.

57. Nawet jedli to pytanie nie zostalo, for-
malnie rzecz biorgc, postawione przez sad
krajowy, odpowiedZ na nie moze by¢ dla
tego sadu uzyteczna'’, albowiem pierwsze
pytanie w czesci oznaczonej literg a) (wymo-
gi dotyczace rejestracji znaku towarowego
w Szwecji) oraz litera b) (ewentualne bledne
zastosowanie zasad transkrypcji znakéw spe-
cjalnych) odnosi sie do zarzutéw, ktére moz-
na bylo podnies¢ w postepowaniu przeciwko
decyzji Rejestru. Poniewaz pozwany wszczal
postepowanie jedynie przeciwko powodowej
spolce, pozostaje poddad analizie ewentualna
prekluzje wskazanych zarzutéw.

58. W tym kontekscie nalezy zasygnalizo-
wal, po pierwsze, ze postepowanie pozasa-
dowe ustanowione na mocy rozporzadzenia
nr 874/2004 nie zostalo uksztaltowane jako
postepowanie arbitrazowe sensu stricto, ale
raczej jako postepowanie quasi-administra-
cyjne, ktére nie wyklucza mozliwosci wszcze-
cia postepowania przed sgdami krajowymi
czy to réwnolegle, czy to a posteriori''. Po-
nadto omawiane postgpowanie pozasagdowe
nie wykazuje w sposéb zamierzony niekté-
rych cech typowych dla postepowan sado-
wych, takich jak rozprawa z udzialem stron

10 — W orzecznictwie Trybunalu przyjeto sie udziela¢ sadom
krajowym odpowiedzi, ktére sg uzyteczne z punktu widze-
nia rozstrzygniecia sporéw, w ktorych podniesione zostaly
pytania prejudycjalne; zob. przykladowo wyroki: z dnia
23 kwietnia 1991 r. w sprawie C-41/90 Héfner i Elser, Rec.
s.1-1979, pkt 16; z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie C-445/06
Danske Slagterier, Zb.Orz. s. I-2119, pkt 29; z dnia 19 listo-
pada 2009 r. w sprawach polfaczonych C-402/07 i C-432/07
Sturgeon i in., Zb.Orz. s. I-10923, pkt 28.

11 — Podobnie stanowi pkt A5 Regulaminu rozwigzywania spo-
row o domeny .eu (tzw. Regulaminu ADR, dostepnego na
stronie http://www.adreu.eurid.eu/html/pl/adr/adr_rules/
rules_pl.pdf), zgodnie z ktérym: ,Na prowadzenie postepo-
wania ADR nie ma wplywu zadne postepowanie sadowe,
z zastrzezeniem zawartym w wymienionym powyzej
ust. A4(c)” Z kolei pkt A4(c) stanowi: ,Zesp6t orzekajacy
zakonczy postepowanie ADR po otrzymaniu powiadomie-
nia, ze spor bedacy przedmiotem pozwu zostal w sposéb
prawomocny rozstrzygniety przez wlasciwy sad lub przez
organ zajmujacy si¢ alternatywnym rozwiazywaniem spo-
réw”. Ponadto z powyzszych przepiséw wynika, ze wbhrew
temu, co twierdzono, postepowanie to nie jest obowigz-
kowe; tak R. Munoz, Lenregistrement d'un nom de doma-
ine ,.ew, Journal des tribunaux — Droit Européen 2005,
nr 120, s. 164.
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czy powolywanie srodkéw dowodowych
w celu wykazania faktéw, co skutkuje ogra-
niczeniem zakresu prawa do obrony na rzecz
zwiekszonej efektywnosci .

59. To szczegélne uksztaltowanie postepo-
wania pozasagdowego mozna wyjasni¢ z jed-
nej strony troska ustawodawcy o to, by stwo-
rzy¢ postepowanie skrécone, ktére obnizy
koszty ponoszone przez przedsigbiorcéw, tak
jak zasugerowata to Swiatowa Organizacja
Wiasnosci Intelektualnej (WIPO) w odnie-
sieniu do przepiséw Uniform Domain-Name
Dispute Resolution Policy (polityki jedno-
litego rozwigzywania sporéw dotyczacych
nazw domen) wydanych przez Internet Cor-
poration for Assigned Names and Numbers
(ICANN - spolke internetowa ds. przydzie-
lanych nazw i numeréw); z drugiej strony
celem jest ochrona wtascicieli wcze$niejszych
praw w rozumieniu art. 10 rozporzadzenia
nr 874/2004, w szczegélnosci przed nie-
bezpieczenstwem przechwytywania domen
(,domain grabbing”), co spowodowalo stwo-
rzenie procedury, ktdrej struktura jako taka
ma na celu postawienie oséb bedacych pod-
miotami wczeéniejszych praw' w sytuacji
bardziej korzystnej niz ta, w ktérej znajduja
sie wtasciciele nazw domen '°,

12 — T. Bettinger, Alternative Streitbeilegung fir ,.EU”, Wettbe-
werb in Recht und Praxis, 2006, nr 5, s. 551.

13 — M. Fromkin, ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy,
Causes and (Partial) Cures, Brooklyn Law Review, 2002,
t. 67, nr 3, s. 636.

14 — Wskazano, iz jest to niestuszne, albowiem — by ograniczy¢
sie do zagadnienia termindéw zaskarzenia decyzji sadu
polubownego przed sadami krajowymi — prawo do wnie-
sienia powddztwa przez wladciciela znaku towarowego nie
jest ograniczone w czasie, podczas gdy pozwany broniacy
swych praw do nazwy domeny ma na to jedynie 30 dni —
zob. A. Defossez, Conlflits entre titulaires de nom de doma-
ine .eu et de droit de marque: une premiére analyse, Revue
du Droit de I'Union Européenne, 2007, nr 2, s. 375.

15 — Tego rodzaju sytuacja, typowa dla takich postepowar,
znana jako ,uprzedzenie na rzecz znaku towarowego”
(trademark bias) spotkata sie z krytyka — zob. M. Fromkin,
op.cit., s. 674. Zobacz takze E. Tardieu-Guigues, ,Eurostar.
eu’, la premiére contestation judiciaire de l'enregistrement
d’'un nom de domaine en ,.eu’, Revue LAMY droit de l'im-
matériel, 2006, nr 15, s. 35, zdaniem ktérej ,zasady ogdlne,
na ktérych oparte jest rozwigzywanie sporé6w w ramach
postepowan pozasadowych, nie chronig interesu oséb wno-
szacych o zarejestrowanie [nazw domen]”.
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60. Ze uwagi na powyZsze rozwazania
sprzeczne z samg idea panstwa prawnego
byloby uznanie, ze okreslone zarzuty moga
zosta¢ podniesione jedynie w ramach poste-
powania pozasadowego, a w wypadku gdy
nie zostaly one w jego ramach podniesione —
uznanie za niedopuszczalne ich podniesienia
przez sadami krajowymi. Tego rodzaju wy-
kiadnia prowadzitaby do pozbawienia sku-
tecznosci art. 22 ust. 13 w zwiazku z art. 21
ust. 1 rozporzadzenia nr 874/2004, zgodnie
z ktérym cofniecie nazwy domeny jest takze
mozliwe w postepowaniu przed sadem po za-
koniczeniu postepowania pozasagdowego.

61. Po drugie, prekluzja zarzutéw niepodnie-
sionych przeciwko Europejskiemu Rejestrowi
w ramach postepowania pozasadowego pro-
wadzonego na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) roz-
porzadzenia nr 874/2004 bylaby sprzeczna
z duchem tego przepisu. Artykul ten bowiem
zezwala kazdemu na wszczecie postepowania
pozasagdowego, czy to przeciwko rejestra-
cji spekulacyjnej lub stanowiacej naduzycie,
czy to przeciwko Rejestrowi. Jednakze jezeli
strona, ktéra wszczeta postepowanie tylko
przeciwko rejestracji o znamionach naduzy-
cia, mogtaby zosta¢ pozbawiona mozliwosci
podniesienia zarzutéw przeciwko Rejestro-
wi, musialaby ona zawsze wszczyna¢ obie
procedury, by méc podnies¢ swe argumenty
w postepowaniu sadowym. Niemniej jednak
z brzmienia wskazanego art. 22 ust. 1 nie wy-
nika jakikolwiek obowiazek wszczecia obu
postepowarn pod rygorem prekluzji zarzutéw,
ktdre nie zostaly podniesione przez czeskim
sadem polubownym.
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62. Konkludujac nalezy stwierdzi¢, ze wstep-
ne uwagi powodowej spétki sa pozbawione
znaczenia dla sprawy, a wobec tego nie nalezy
bra¢ ich pod uwage.

B — W przedmiocie pytania pierwszego

1. OdpowiedZ na pytanie pierwsze lit. a)

63. W pytaniu pierwszym lit a) sad krajo-
wy w istocie zmierza do ustalenia, czy jego
watpliwosci dotyczace dobrej wiary przy re-
jestracji znaku towarowego ,&R&E&I&F&E-
&N&” w Szwecji podwazajg formalne istnie-
nie prawa do tego znaku towarowego, ak, iz
moglby on dokonaé wykladni pojecia prawa
zawartego w art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia nr 874/2004 w taki sposéb, by zaprzeczy¢
jego istnieniu w stanie faktycznym rozpozna-
wanej sprawy.

64. W tej kwestii nalezy wpierw stwierdzi¢ —
jak trafnie podniosta Komisja w swych uwa-
gach pisemnych — ze ani dyrektywa 89/104,
ani rozporzadzenie o wspélnotowym znaku
towarowym nie uzalezniaja zarejestrowania
oznaczenia od lezacego po stronie jego wla-
$ciciela zamiaru wykorzystywania go w od-
niesieniu do towaréw lub uslug objetych
wnioskiem. Co wiecej, art. 10 dyrektywy, jak
réwniez art. 15 rozporzadzenia nr 207/2009
przyznaja wszystkim wlascicielom, odpo-
wiednio krajowego lub wspélnotowego znaku

towarowego, termin piecioletni, ktéry biegnie
od dnia zarejestrowania znaku towarowego,
przed uplywem ktérego uprawniony moze
powstrzymywac sie od rzeczywistego uzywa-
nia znaku towarowego '°.

65. Ponadto zgodnie z orzecznictwem Try-
bunatu art. 3 ust. 1 lit. b) i ¢) dyrektywy
89/104 nie stoi na przeszkodzie rejestracji
w panstwie czlonkowskim w charakterze
krajowego znaku towarowego wyrazu zapo-
zyczonego z jezyka innego panstwa czlon-
kowskiego, w ktorym to jezyku jest on po-
zbawiony charakteru odrézniajacego lub jest
opisowy w odniesieniu do towaréw lub ustug,
dla ktérych wniesiono o rejestracje, chyba ze
zainteresowani odbiorcy w panstwie czlon-
kowskim, w ktérym wniesiono o rejestracje,
byliby w stanie odczyta¢ znaczenie tego sto-
wa. Z uwagi bowiem na réznice jezykowe,
kulturowe, spoleczne i gospodarcze miedzy
poszczegélnymi panstwami czlonkowski-
mi znak towarowy, ktéry jest pozbawiony
charakteru odrézniajacego lub jest opisowy
w odniesieniu do danych towaréw lub ustug
w jednym panstwie czlonkowskim, moze by¢
pozbawiony tego charakteru w innym pan-
stwie cztonkowskim .

66. Ponadto zla wiara nie zostala zaliczona
w poczet bezwzglednych przyczyn odmowy
zarejestrowania wspdlnotowego znaku to-
warowego (art. 7 rozporzadzenia 207/2009),
natomiast na poziomie krajowym moze ona

16 — Odnosnie do pojecia rzeczywistego uzywania zob. w szcze-
golnosci wyroki Trybunalu: z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie C-246/05 Haupl, Zb.Orz. s. 1-4673; z dnia 9 grud-
nia 2008 r. w sprawie C-442/07 Verein Radetzky-Orden,
Zb.Orz. s. 1-9223; z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie
C-495/07 Silberquelle, Zb.Orz. s. I-137.

17 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Matratzen Concord,
pkt 25, 32; wyrok z dnia 25 pazdziernika 2007 r. w sprawie
C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-9375,
pkt 58.
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stanowi¢ przyczyne odmowy zarejestrowa-
nia albo podstawe uniewaznienia zgodnie
z art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 89/104. Jed-
nakze z brzmienia wskazanego art. 3 ust. 2
wynika, ze panstwa czlonkowskie nie maja
obowiazku traktowania zlej wiary w swym
krajowym prawie znakéw towarowych ani
jako bezwzglednej przyczyny odmowy, ani
jako przyczyny niewaznosci.

67. Wynika stad, ze nawet przyjmujac, ze
prawo szwedzkie przewiduje mozliwosé
uniewaznienia zarejestrowanego znaku to-
warowego ze wzgledu na zla wiare wnios-
kodawcy, i biorac pod uwage konstytutywny
skutek rejestracji znaku towarowego, wylacz-
nie krajowe organy administracyjne — w ni-
niejszej sprawie organy szwedzkie — sa wtad-
ne uniewazni¢ bedacy przedmiotem sporu
przed sadem krajowym znak towarowy w ra-
mach wlasciwego postepowania okreslonego
przez prawo krajowe; uniewaznienia moze
tez dokona¢ sad krajowy wskutek wniesienia
do takiego sadu powddztwa lub powddztwa
wzajemnego w zawistej przed nim sprawie.

68. Ten punkt widzenia wydaje sie takze
by¢ zgodny z wymogiem szybkiego dzialania
w ramach opisanego wcze$niej postepowa-
nia pozasadowego, poniewaz art. 21 ust. 1
lit. a) w zwiazku z art. 22 rozporzadzenia
nr 874/2009 nie przyznaje czeskiemu sadowi
polubownemu prawa wydania rozstrzygnie-
cia w przedmiocie wazno$ci prawa wlasnosci
intelektualnej lub przemystowej, ktére stano-
wi podstawe zarejestrowania nazwy domeny,
lecz jedynie pozwala mu stwierdzié istnienie
tego prawa, nawet jeli istnienie to ma cha-
rakter czysto formalny.
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69. Wobec tego nawet w wypadku, gdy pra-
wo do znaku towarowego powinno stano-
wi¢ przedmiot postepowania majacego na
celu stwierdzenie jego wygasnigcia albo jego
uniewaznienie, dopoki nie stwierdzono tego
wygasniecia lub niewaznosci, taki znak towa-
rowy wystarcza, azeby uzna¢ go za ,prawo”
w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporza-
dzenia nr 874/2004. Jednakze sam fakt ztoze-
nia wniosku o zarejestrowanie znaku towaro-
wego nie uzasadnia istnienia takiego prawa,
a co najwyzej — uzasadnionego interesu '®.

70. Konkludujac nalezy stwierdzi¢, ze watpli-
wosci co do ewentualnej rejestracji znaku to-
warowego dokonanej w zlej wierze nie moga
podwazy¢ istnienia tego rodzaju prawa wla-
snoéci przemystowej, wobec czego w przy-
padku gdy wtasciciel nazwy domeny opart
te nazwe na krajowym znaku towarowym,
przystuguje mu prawo w rozumieniu art. 21
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 874/2004.
Watpliwosci te, powstale miedzy innymi
w zwiazku z okoliczno$ciami towarzyszacymi
zarejestrowaniu znaku towarowego bedacego
przedmiotem sporu przed sagdem krajowym,
w szczeg6lnosci w zwiazku z faktem, iz ten
krajowy znak towarowy odpowiada nazwie
rodzajowej w jezyku niemieckim, moga w od-
powiednim przypadku zosta¢ wziete pod
uwage przy badaniu zlej wiary w rozumieniu
art. 21 ust. 1 lit. b).

18 — Wydaje sie, ze kryterium to stosuje takze czeski sad polu-
bowny — zob. K. Scheunemann, Die .eu Domain — Regi-
strierung und Streitbeilegung, Nomos, Baden-Baden 2008,
s. 240.
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71. Z powyzszego wynika, ze na pytanie
pierwsze lit. a) nalezy udzieli¢ odpowiedzi, iz
wykladni art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 874/2004 nalezy dokonywac w ten sposéb,
ze wlascicielowi krajowego znaku towaro-
wego przystuguje prawo w rozumieniu tego
przepisuy, o ile to prawo nie zostalo, w ramach
postepowania okreslonego przez prawo kra-
jowe, uniewaznione przez wlasciwy organ
administracji lub sad ze wzgledu na z1a wiare
badz tez z innej przyczyny.

2. Odpowiedz na pytanie pierwsze lit. b)

72. W pytaniu pierwszym lit. b) Oberster Ge-
richtshof zmierza do ustalenia, czy w wypad-
ku gdy brak identyczno$ci pomiedzy znakiem
towarowym, ktérego powodowa spoélka jest
wlascicielem, a nazwa domeny, ktéra spétka
ta uzyskala, spowodowany jest blednym za-
stosowaniem zasad transkrypcji okreslonych
w art. 11 rozporzadzenia nr 874/2004, nalezy
uznad, ze powodowej spélce nie przystuguje
prawo w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) wska-
zanego rozporzadzenia.

73. W kwestii tej poczyni¢ nalezy nastepuja-
ce uwagi.

74. Po pierwsze, okolicznos¢, iz nazwa, ktére
zostala uzyta w charakterze znaku towarowe-
go, stanowi nazwe rodzajowa zaczerpnieta
z jednego z jezykdéw Wspdlnoty — w niniejszej
sprawie z jezyka niemieckiego — pozbawiona
jest znaczenia dla oceny skutkéw btednego

zastosowania zasad transkrypcji, zwazywszy,
ze przydzielanie nazw domen ,.eu” utworzo-
nych z nazw rodzajowych w jezykach Wspél-
noty nie zostalo zakazane na mocy rozporzg-
dzenia nr 874/2004 ani tez rozporzadzenia
nr 733/2002.

75. Po drugie, z brzmienia art. 11 rozporza-
dzenia nr 874/2004, a w szczeg6lnosci ze zda-
nia ostatniego * tego artykutu w sposéb jasny
wynika, ze rejestracja nazw domen w oparciu
0 wczesniejsze prawa nastepuje na zasadzie
ich identycznosci albo jak najwiekszego ich
podobienistwa.

76. Po trzecie, jesli chodzi o poszczegdlne
sposoby transkrypcji znakéw specjalnych
okreslone w art. 11 akapity drugi i trzeci, na-
lezy zasygnalizowad, ze wbrew twierdzeniom
Komisji, brzmienie tego przepisu nie ustana-
wia hierarchii w obrebie trzech mozliwosci
(usuniecie, zastapienie, wyrazenie za pomoca
znakéw zwyczajnych), lecz jedynie w odnie-
sieniu do trzeciej z nich — zastgpienia znakéw
specjalnych znakami zwyczajnymi. Wymoég
zastapienia ,w miare mozliwosci” znakéw
specjalnych, okreslony w trzecim wypadku,
nalezy traktowa¢ jako rozwigzanie przedkla-
dana przez ustawodawce nad dwie pozostale

mozliwoéci .

19 — Przepis ten ma brzmienie nastepujace: ,Pod wszystkim
innymi wzgledami nazwa domeny jest identyczna z ele-
mentami tekstu lub wyrazéw nazwy objetej prawem pierw-
szenistwa [wcze$niejszym prawem)]”.

20 — Wykladnie te zdaja si¢ takze preferowal pozasadowe
zespoly orzekajace, co jednak nie ograniczylo liczby
oszustw — zob. J.G. Mietzel, Die ersten 200 ADR-Entschei-
dungen zu .eu-Domains — Im Spagat zwischen Recht und
Gerechtigkeit, Mutimedia und Recht, 2007, nr 5, s. 284.
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77. Niemniej jednak zwrot ,w miare moz-
liwosci” nie powinien by¢ rozumiany w ten
spos6b, ze zastapienie znakéw powinno
obowiazkowo mie¢ miejsce zawsze, ilekro¢
dany znak specjalny — w niniejszej sprawie
znak ,&” — cechuje sie tre$cig semantyczng,
in casu jest to angielski wyraz ,and” (spdj-
nik ,i”). Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze celem
art. 11, zgodnie z jego pierwszym akapitem,
jest w szczegdlnosci znalezienie zadowala-
jacego rozwiazania w odniesieniu do nazw
skladajacych sie z wielu wyrazéw lub ele-
mentéw tekstu albo z wyrazéw oddzielonych
spacjami, jak w znaku towarowym ,X&Y”
Jest oczywiste, ze ten rodzaj nazw napotyka
na ograniczenia techniczne w przypadku za-
rejestrowania nazwy domeny. Zasady trans-
krypcji zostaly za$ ustalone wlasnie w celu
pokonania tych przeszkéd.

78. W tych okoliczno$ciach nawet jesli za-
stapienie znakéw specjalnych stanowi prefe-
rowana opcje, nie nalezy stosowac jej w spo-
s6b zautomatyzowany, ilekro¢ do Rejestru
wplynie wniosek zawierajacy tego rodzaju
znak. Wrecz przeciwnie, nalezy stosowac za-
sady transkrypcji w sposdb, ktdry uwzglednia
nie tylko mozliwo$¢ przetozenia znaku, kté-
ry jest technicznie niedopuszczalny w na-
zwach domen, na znaki zwyczajne, ale takze
uwzglednia okolicznos¢, ze sposéb przekla-
du powinien zapewniaé okreslona spéjnosé
z przedmiotem ochrony wcze$niejszego
prawa.

79. A zatem cho¢ prawda jest, ze znak ,&
uzyty w spos6b zwyczajny jako tacznik dwéch
wyrazéw, moze cechowac sie tre$cig seman-
tyczng, ktéra podlega tatwemu tlumaczeniu
na wszystkie jezyki Wspdlnoty, wykorzysta-
nie tego znaku przez spétke bedaca powddka
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w sprawie przed sadem krajowym, noszace
znamiona quasi-naduzycia, moglo by¢ po-
strzegane jako wynaturzenie tej tresci seman-
tycznej. Umieszczenie bowiem tego znaku
przed i po kazdej z liter sktadajacych sie na
niemiecki wyraz ,Reifen” (co w rezultacie
daje ,&R&EXI&F&E&N&”) pozbawione jest
wszelkiej logiki, w szczegdlnosci w poréw-
naniu z powszechnym sposobem postugiwa-
nia si¢ znakiem ,&” Powyzsze stwierdzenia
wymagaja jednak dokonania oceny okolicz-
no$ci faktycznych, co nie nalezy do zadan
Trybunatu.

80. Z powyzszego wynika, ze jesli w opinii
sadu krajowego — ktéry jako jedyny jest wla-
$ciwy w ramach postepowania prejudycjal-
nego do badania stanu faktycznego zawistej
przed nim sprawy — w okoliczno$ciach niniej-
szej sprawy znak ,&” nie mial tre$ci seman-
tycznej badz ja utracil, sad nie moze zarzuci¢
Rejestrowi usuniecia tego znaku dla potrzeb
rejestracji nazwy domeny. W takim wypadku
réznica pomiedzy znakiem zarejestrowanym
jako znak towarowy a nazwa domeny bytaby
uzasadniona, a co za tym idzie, rejestracja
zostalaby uznana za dokonang prawidlowo,
a takze nalezaloby uzna¢, ze spétka bedaca
powddka w sprawie przed sagdem krajowym
w sposéb prawidlowy uzyskala swe wczes-
niejsze prawo, nabywajac tym samym ,pra-
wo” w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozpo-
rzadzenia nr 874/2004.

81. Na pytanie pierwsze lit. b) nalezy za-
tem udzieli¢ odpowiedzi, ze prawo w rozu-
mieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 874/2004 istnieje takze w sytuacji, gdy znak
towarowy, w oparciu o ktéry zarejestrowano
domene, rézni sie od nazwy domeny wskutek
prawidlowego usuniecia z tresci znaku wcho-
dzacych w jego sklad znakéw specjalnych.
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Zadaniem sadu krajowego jest ustalenie, czy
wskazane znaki specjalne mogly zosta¢ wyra-
zone przy uzyciu znakéw zwyczajnych.

C — W przedmiocie pytan drugiego i trzeciego

82. Za pomocyg drugiego i trzeciego pyta-
nia prejudycjalnego — ktére nalezy zbada¢
facznie — sad krajowy zmierza do ustalenia
sposobéw badania istnienia uzasadnionego
interesu w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) roz-
porzadzenia nr 874/2004 w okolicznosciach
zawislej przed nim sprawy; sad ten zmierza
w szczeg6lnosci do ustalenia z jednej stro-
ny — czy wyliczenie zawarte w art. 21 ust. 2
lit. a)—c) tego rozporzadzenia ma charakter
wyczerpujacy oraz z drugiej strony, w wypad-
ku odpowiedzi przeczacej na to pytanie — czy
sam zamiar wykorzystania nazwy domeny
w celu stworzenia wortalu jest wystarczajacy
dla spelnienia przestanek wystapienia wska-
zanego uzasadnionego interesu.

83. Przede wszystkim biorgc pod uwage, po
pierwsze, iz z odpowiedzi na pytanie pierw-
sze wynika, Ze istnieje ,prawo” w rozumieniu
art. 21 ust. 1 rozporzadzenia nr 874/2004
oraz po drugie, ze istnienie prawa lub uza-
sadnionego interesu sa alternatywnymi ele-
mentami pierwszej przestanki zastosowania
wskazanego przepisu, odpowiedZ na pytania
drugie i trzecie nie ma w praktyce znaczenia
z punktu widzenia sadu krajowego. Z tego

wzgledu ponizsze rozwazania maja jedynie
charakter pomocniczy.

84. Jesli chodzi o wyczerpujacy charakter
wyliczenia zawartego w art. 21 ust. 2 lit. a)—c)
nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze po-
réwnanie wersji tego przepisu w réznych wer-
sjach jezykowych wskazuje na wystepowanie
bledu w wersji niemieckiej. W tej ostatniej
wersji brzmi on bowiem nastepujaco: ,Ein
berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz
1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: [...]" Sformu-
fowanie to, ktére mozna doslownie przeto-
zy¢ jako ,Uzasadniony interes w rozumieniu
ust. 1 lit. a) wystepuje, gdy: [...]", wprowadza
odcien znaczeniowy, wedle ktérego wytacz-
nie w wypadkach wyraznie przewidzianych,
ktére zostaja nastepnie wyliczone, mozna
stwierdzi¢ wystepowanie uzasadnionego
interesu.

85. Tymczasem brzmienie licznych innych
wersji jezykowych pokazuje wyraznie, ze
ustawodawca wspdlnotowy nie zamierzal
ograniczy¢ mozliwosci udowodnienia istnie-
nia uzasadnionego interesu jedynie poprzez
wykazanie okolicznosci, o ktérych mowa
w lit. a), b) i ¢). Wynika to w sposéb wyraz-
ny z uzycia czasownika ,mdc’, co wskazu-
je na przykladowy charakter omawianego
wyliczenia®'.

21 — Ten sam przepis ma nastepujace brzmienie w wersji angiel-
skiej: ,A legitimate interest within the meaning of point (a)
of paragraph 1 may be demonstrated where [...]”; w wersji
francuskiej — ,Lexistence d’'un intérét légitime au sens du
paragraphe 1, point a), peut étre démontrée quand [...]"
w wersji wloskiej — , Il legittimo interesse ai sensi del para-
grafo 1, lettera a), puo essere dimostrato ove [...]”, hiszpan-
skiej — ,Podrd quedar demostrada la existencia de intereses
legitimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos
en que [...]", niderlandzkiej — ,Een gewettigd belang in de
zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer
[...]” oraz slowenskiej — Legitimen interes v smislu tocke
(a) odstavka 1 se lahko izkaze, ¢e [...]” (podkreslenia moje).
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86. Powyzsza doslowng wykladnie tekstu
przepisu potwierdza takze argument celowo-
§ciowy, bowiem wséréd celéw rozporzadze-
nia nr 874/2004 nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na szybkos$¢ dzialania w ramach po-
stepowania przed pozasagdowymi zespolami
orzekajacymi. W tym kontekscie reguly wy-
kladni, w szczegdlnos$ci w odniesieniu do po-
je¢ o wyraznej tresci prawnej, takich jak ,uza-
sadniony interes” czy ,zta wiara’, powinny by¢
traktowane jako wskazéwka ustawodawcy dla
pozasadowych zespoléw orzekajacych, albo-
wiem moga one orzeka¢ w skladzie jedno-
osobowym ?, a ich cztonkowie nie musza by¢
prawnikami®.

87. Ponadto z punktu widzenia wyktadni sys-
temowej wyliczenie przypadkéw, w ktérych
moze wystepowac¢ uzasadniony interes, bylto
niezbedne, poniewaz art. 10 rozporzadzenia,
do ktérego odwoluje sie jego art. 21 ust. 1, za-
wiera bardzo obszerna definicje pojecia pra-
wa, w szczeg6lnosci w odniesieniu do praw
wcze$niejszych, a takze odestanie do prawa
krajowego i wspdlnotowego. Tymczasem
w rozporzadzeniu brak jest definicji pojecia
uzasadnionego interesu, ktére to pojecie nie
pojawia sie poza art. 21 tego aktu prawnego.
Tak wiec jedynym miejscem, w ktérym moz-
na bylo zawrze¢ wskazdwki co do tresci tego
pojecia, w trosce o ulatwienie pozasgdowym
zespolom orzekajacym ich zadania, jak réw-
niez w braku przepisu zawierajacego definicje
poje¢ potrzebnych przy stosowaniu rozpo-
rzadzenia, jest sam art. 21. Co wiecej, w sytu-
acji gdy lista praw ze swej natury ma charak-
ter otwarty, a nie wyczerpujacy, niepojetym
byloby odmienne potraktowanie wyliczenia
odnoszacego sie do pojecia uzasadnionego
interesu.

22 — Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporzadzenia nr 874/2004.

23 — Tak wynika z art. 23 ust. 2 akapit drugi rozporzadzenia
nr 874/2004, ktéry wymaga jedynie ,odpowiedni[ej] wie-
dz[y] fachowej [oraz odpowiedniego do$wiadczenia]’.
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88. Stwierdziwszy zatem, ze wyliczenie za-
warte w art. 21 ust. 2 lit. a)—c) rozporzadzenia
nr 874/2004 nie ma charakteru wyczerpuja-
cego, nalezy rozwazy¢ zagadnienie, czy sam
zamiar wykorzystywania nazwy domeny wy-
starcza, by spelni¢ przestanke istnienia uza-
sadnionego interesu.

89. W tym kontekscie nalezy zauwazy¢, ze
w trzech przypadkach wymienionych w tym
przepisie albo postawiony jest wyrazny wy-
mog wykorzystywania tej nazwy, albo zakla-
da sie to wykorzystywanie. Jedynie w odnie-
sieniu do pierwszego z nich mozna przyjac, ze
nie stawia on wymogu tego wykorzystywania
w sytuacji, gdy wtasciciel nazwy moze wyka-
zaé, ze poczynil przygotowania do oferowa-
nia towardéw lub uslug.

90. Jednakze samo o$wiadczenie uprawnio-
nego, ze ma on zamiar wykorzystywaé nazwe
domeny, nie moze zosta¢ uznane za przy-
gotowania do oferowania towaréw i ustug;
zasada pewnosci prawa wymaga dowodu na
istnienie planu dzialain obejmujacego kon-
kretne $rodki stuzace przedsiewzieciu w naj-
blizszym czasie zakladanej dziatalnosci. Tak
wiec, przykltadowo, nalezatoby dopusci¢ jako
dowdd w tym zakresie nie tylko szczegélowy
plan gospodarczy, ale takze inne dokumen-
ty $wiadczace o stanie postepu, cho¢ mniej
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od takiego planu dokladne, jak np. projekty
umoéw spoétki, projekty rozwoju portalu itp. >

91. Jesli chodzi o argument powodowej sp6l-
ki, wedle ktérego nie rozpoczeta ona w okre-
sie wystapienia okoliczno$ci rozpatrywanych
przed sadem krajowym przygotowan do
prowadzenia dziatalno$ci, gdyz oczekiwa-
fa na wynik postepowania sagdowego, nalezy
zasygnalizowaé, ze cho¢ tego rodzaju podej-
$cie mozna by uznac za rozwazne, moze ono
jednak $wiadczy¢ o tym, ze powodowa spétka
zmierzala jedynie do zarejestrowania nazwy
domeny. Jednakze w braku jakichkolwiek
dowodéw cel ten jako taki nie moze zostad
uznany za ,uzasadniony” na wstepnym etapie
rejestracji, lecz jedynie na etapie rejestracji
otwartej (tzw. landrush period), gdy wnioski
o zarejestrowanie domeny nie sa ograniczone
zadnymi wymogami.

92. W kazdym wypadku powyzsze rozwa-
zania dotyczace zamiaru oraz rozpoczecia
dzialalnosci wspierajacej nazwe domeny na-
leza do zakresu okolicznosci faktycznych,
wobec czego to zadaniem sadu krajowego
jest zbadanie — w $wietle caloksztaltu stanu
faktycznego zawistej przed nim sprawy — czy
wlasciciel nazwy domeny rzeczywiscie wyka-
zal istnienie tego rodzaju planu albo przed-
stawil dokumenty lub inne $§rodki dowodowe;
w razie ich braku z samego zamiaru wyko-
rzystywania nazwy domeny nie mozna bo-
wiem wnioskowac¢ o istnieniu uzasadnionego
interesu.

24 — Tak przynajmniej twierdzi czes¢ doktryny — zob. T. Bettin-
ger, A. Willoughby, S.M. Abel, Domain Law and Practice —
An International Handbook, Oxford University Press,
Oxford 2005, s. 278; K. Scheunemann, op.cit., s. 245.

D — W przedmiocie pytar czwartego i pigtego

93. W tych dwdéch pytaniach, ktére nale-
zy rozwaza¢ lacznie, Oberster Gerichtshof
zmierza w istocie do ustalenia, po pierwsze,
czy powodowa spolka dziatala w zlej wierze
w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 874/2004 oraz po drugie, czy wy-
liczenie elementéw $wiadczacych o wystepo-
waniu zlej wiary zawarte w art. 21 ust. 3 ma
charakter wyczerpujacy.

94. Po pierwsze, jezeli chodzi o wyczerpu-
jacy charakter wyliczenia elementéw $wiad-
czacych o wystepowaniu ztej wiary zawartego
w art. 21 ust. 3, nalezy znéw zasygnalizowa¢,
ze niemieckie brzmienie rozporzadzenia
nr 874/2004 jest bledne. Podobnie bowiem
jak w przypadku pytania drugiego?, z same-
go poréwnania poszczegdlnych wersji jezyko-
wych wynika, Ze brzmienie w jezyku niemiec-
kim - ,Bosgldaubigkeit im Sinne von Absatz 1
Buchstabe b) liegt vor, wenn” — jest nadmier-
nie kategoryczne i z punktu widzenia wyktad-
ni gramatycznej ogranicza ono wypadki zlej
wiary jedynie do sytuacji okreslonych w wy-
liczeniu zawartym w art. 21 ust. 3. Po drugie,

25 — Zobacz pkt 85, 86 niniejszej opinii.
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inne wersje jezykowe? maja odmienny od-
cien znaczeniowy dzieki dodaniu czasownika
»moc’, efektem czego przypadki ujete w wyli-
czeniu stanowia przyklady, a samo wyliczenie
nie ma charakteru wyczerpujacego. W tych
okoliczno$ciach nalezy dokonywa¢ wyktadni
wersji niemieckiej w §wietle pozostatych wer-
sji jezykowych?.

95. Te wykladnie dostowna przepisu po-
twierdza, po pierwsze, ten sam argument ce-
lowos$ciowy, ktdéry zostal podniesiony w od-
niesieniu do wykladni ust. 2 tego samego
artykulu, odnoszacy sie do przyspieszonego
charakteru postepowan pozasadowych oraz
potencjalnego braku przygotowania prawni-
czego czlonkéw zespoléw orzekajacych, co
moglo skloni¢ ustawodawce do udzielenia
osobom tym wskazéwek poprzez podanie
przyktadow .

26 — W wersji angielskiej: ,Bad faith, within the meaning of
point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where [...]"
w wersji francuskiej — ,La mauvaise foi au sens du paragra-
phe 1, point b), peut étre démontrée quand [...]", w wersji
wloskiej — ,,La mala fede ai sensi del paragrafo 1, lettera b),
puo essere dimostrata ove [...]", w wersji hiszpanskiej —
»Podrd quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b)
del apartado 1 en los casos en que [...]", w wersji nider-
landzkiej — ,Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan
worden aangetoond wanneer [...]” oraz w wersji sfowen-
skiej — ,Nepostenost v smislu tocke (b) odstavka 1 se lakko
izkaze, e [...]"” (podkre$lenia moje).

27 — Stanowisko przeciwne, wedle ktérego wyliczenie ma cha-
rakter wyczerpujacy, bronione jest za pomocg argumentu,
ze fakt dodania klauzuli generalnej dobrej wiary do przy-
padkéw wyraznie wyliczonych mogloby prowadzi¢ do roz-
bieznosci w wykladni nadawanej temu przepisowi przez
poszczegdlne sady krajowe, i to z zastosowaniem kryteriéw
wypracowanych na gruncie prawa znakéw towarowych,
ktore nie sa wlasciwe w odniesieniu do nazw domen — zob.
D. Kipping, Das Recht der .eu-Domains, Carl Heymanns,
Koln-Miinchen 2008, s. 40. Trybunal Sprawiedliwosci sto-
sowal jednak tradycyjnie metode polegajaca na poréwny-
waniu brzmienia poszczegélnych wersji jezykowych w celu
ustalenia znaczenia wspélnotowych aktéw prawnych.
W przypadku gdy, tak jak w niniejszej sprawie, btad pojawia
sie tylko w jednej z wersji jezykowych, podczas gdy wszyst-
kie pozostate odznaczaja sie ta sama trescia semantyczna,
jedyny mozliwy wniosek jest taki, ze ta wlasnie wersja
dotknieta jest btedem. Ponadto art. 3 akapit pierwszy lit. c)
rozporzadzenia nr 874/2004 takze odsyta do dobrej wiary
jako do klauzuli generalnej, a nie tylko w sposéb powigzany
z kryteriami zawartymi w art. 21, bez koniecznoéci wpro-
wadzenia jakichkolwiek ograniczen wykladni tej klauzuli
generalnej.

28 — Zobacz pkt 87 niniejszej opinii.
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96. Jesli chodzi o zla wiare, nalezy dodad, ze
biorac pod uwage cel rozporzadzenia, polega-
jacy na zapobieganiu przechwytywaniu nazw
domen lub uniemozliwianiu go, ustawodaw-
ca europejski pragnal poda¢ tym zespotom
orzekajacym typowe przyklady tego rodzaju
zachowan, ktére uznaje on w kazdym wypad-
ku za sprzeczne z wymogami dobrej wiary.

97. Réwniez z punktu widzenia wykladni
systemowej nalezy stwierdzi¢, ze wymag do-
brej wiary zostal sformutowany w art. 3 akapit
pierwszy lit. a) rozporzadzenia nr 874/2004
poprzez ustanowienie obowiazku zlozenia
o$wiadczenia podlegajacego dolaczeniu do
wniosku o zarejestrowanie nazwy domeny
jako elementu niezbednego dla skuteczno-
$ci tego wniosku. Poniewaz zgodnie z art. 20
akapit pierwszy lit. ¢) tego rozporzadzenia
Rejestr moze ex officio wycofaé nazwe dome-
ny, w sytuacji gdy jej wlasciciel nie przestrze-
gal warunkoéw rejestracji, cofniecie z powodu
braku dobrej wiary zaklada zatem weryfikacje
przez Rejestr podstaw do przyjecia zlej wiary;
nie przewidziano jednak zadnego ogranicze-
nia w odniesieniu do takich podstaw. Ponie-
waz wystepuje tu klauzula generalna, trudno
byloby przyjaé¢, ze ustawodawca przyznal
Rejestrowi prawo do dokonywania wyktad-
ni pojecia zlej wiary ex officio i bez zadnych
ograniczen; jednakze gdyby wyliczenie za-
warte w art. 21 ust. 3 uznac sie za wyczerpu-
jace, nastapiloby ograniczenie wtasciwos$ci
pozasadowych zespoléw orzekajacych oraz
sadéw w zakresie dokonywania wyktadni po-
jecia ztej wiary do wypadkéw przewidzianych
wyraznie w wyliczeniu ujetym w omawianym
przepisie.
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98. Zagadnienie podniesione przez sad kra-
jowy bylo jednak istotne w zakresie, w jakim
sad ten powzial watpliwoéci co do tego, czy
zachowanie powodowej sp6tki stanowi jedna
z sytuacji wyraznie okreslonych w wyliczeniu
zawartym w art. 21 ust. 3. Jezeli wyliczenie
tych kryteriéw — sposréd ktérych wszystkie
nalezy zaliczy¢ do typowych zachowan nosza-
cych znamiona przechwytywania domen —
mialoby charakter wyczerpujacy, sad krajowy
powinien byl przyjaé, iz w rozpatrywanym
przezen przypadku brak bylo dzialania w zlej
wierze.

99. Po drugie, przyjecie istnienia innych
podstaw do wykazania zlej wiary w rozu-
mieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 874/2004 oznacza, ze konieczne jest okres-
lenie kryteriéw wlasciwych do oceny zlej wia-
ry powodowej spotki.

100. W tym wzgledzie Trybunat orzek! juz,
ze istnienie ztej wiary nalezy oceniac calo$cio-
wo, uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki
wystepujace w danej sprawie®. Nawet jesli
przytoczone orzeczenie zapadlo w sprawie
z zakresu prawa znakéw towarowych i doty-
czylo wykladni art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzg-
dzenia nr 40/94, nic nie stoi na przeszkodzie,
by zastosowa¢ zawarte w nim rozumowanie
per analogiam. W obu wypadkach chodzi
bowiem o uzyskanie prawa (czy to do zna-
ku towarowego, czy to prawa do wylacznego

29 — Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Cho-
coladefabriken Lindt & Spriingli, Zb.Orz. s. 1-4893, pkt 37.

korzystania z nazwy domeny) poprzez doko-
nanie rejestracji w urzedowym rejestrze.

101. Ponizsze czynniki, wskazane w pyta-
niach prejudycjalnych, moga mie¢ znaczenie
z punktu widzenia badania zlej wiary powo-
dowej spolki:

— okolicznosci nabycia prawa do znaku
towarowego, w szczegélnosci przy$wie-
cajacy temu nabyciu cel w postaci uzy-
skania mozliwosci zlozenia wniosku
o zarejestrowanie nazwy domeny pod-
czas pierwszego etapu;

— okoliczno$¢, ze chodzi o nazwe rodzajo-
wa zaczerpnieta z jezyka niemieckiego;

— wykorzystanie znaku ,&” w sposéb no-
szacy potencjalnie znamiona naduzy-
cia, majacy na celu wplyniecie na spo-
sOb zastosowania zasad transkrypcji
okre$lonych w art. 11 rozporzadzenia
nr 874/2004.

W odniesieniu do powyzszych czynnikéw na-
lezy poczynic¢ nastepujace uwagi wyjasniajace.
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102. Na wstepie nalezy zasygnalizowacl, ze
okoliczno$¢, iz wlascicielowi znaku towa-
rowego przyswiecal cel, by poprzez zareje-
strowanie znaku towarowego w panstwie
czlonkowskim, w ktérym nie zamierzal on
prowadzi¢ dzialalnosci gospodarczej zwig-
zanej z tym znakiem, zapewni¢ sobie lepsza
pozycje w stosunku do konkurentéw, jesli
chodzi o przydzielenie nazwy domeny, nie
stanowi samo w sobie dowodu na to, Ze dzia-
fat on w zlej wierze.

103. Samo bowiem rozporzadzenie
nr 874/2004 przewidujac wstepny etap reje-
stracji, zezwala uprawnionym z wcze$niej-
szych praw, w tym takze wlascicielom zare-
jestrowanych znakéw towarowych, skladaé
wnioski o przydzielenie nazwy domeny od-
powiadajacej temu wczesniejszemu prawu
z pierwszenstwem przed wnioskodawcami,
ktérym tego rodzaju prawa nie przystuguja.
A zatem okoliczno$é, ze powodowa spétka
zapewnila sobie korzystniejsza pozycje, moze
zosta¢ uznana za przejaw dzialania w zlej
wierze jedynie w polaczeniu z innymi czyn-
nikami, ktére moga wskazywac na to, iz tego
rodzaju korzystniejszej pozycji spélka ta nie
zapewnitaby sobie w zwyczajnych warun-
kach oraz iz jest ona wynikiem zachowania
$wiadomie naruszajacego zasady uczciwego
obrotu. Jest to zatem kwestia zbadania owych
okoliczno$ci towarzyszacych, ktére moga
stanowi¢ dowdd zlej wiary po stronie powo-
dowej spolki.

104. W konsekwencji jesli chodzi o okolicz-
nosci uzyskania prawa do znaku towarowego

I - 4902

SZKREEKIKF&E&NE’, to cho¢ wlascicielowi
oznaczenia wolno zarejestrowa¢ znak to-
warowy w wybranym przez siebie kraju, to
jednak znak towarowy zarejestrowany w kra-
ju, w ktérym jego wlasciciel nie zamierza go
w zadnym wypadku wykorzystywad, jak zdaje
sie to wynika¢ z akt sprawy przestanych Try-
bunatowi przez sad krajowy, nie bedzie spet-
nia¢ swej zasadniczej funkgeji, polegajacej na
zagwarantowaniu konsumentowi lub uzyt-
kownikowi koricowemu oryginalnej tozsamo-
$ci towaru lub ustugi®. Poniewaz powodowa
spotka nie prowadzi dziatalnosci na rynku
szwedzkim, ten znak towarowy nie chronitby
zadnego towaru ani ustugi na tymze rynku.

105. W kazdym razie ten czynnik sam przez
sie nie jest wystarczajacy do stwierdzenia
zlej wiary spétki bedacej powddka w spra-
wie przed sadem krajowym, poniewaz — jak
zostalo to juz zasygnalizowane — dyrektywa
89/104 nie zobowigzuje wlasciciela znaku
towarowy do korzystania zen przez okres do
pieciu lat od dnia jego rejestracji. Niemniej
jednak oczywisty zamiar — jak w niniejszej
sprawie — niesprzedawania towaréw i nieofe-
rowania uslug w Szwecji, co w szczegdlnosci
dotyczy paséw bezpieczenstwa, gdyz powo-
dowa spolka zamierzata wprowadzaé do ob-
rotu opony, moze stanowi¢ kolejny czynnik
wskazujacy na fakt, iz znak towarowy uzyska-
ny zostal w celu odmiennym od jego zasadni-
czej funkcji albo nawet odmiennym od jego
innych funkcji, takich jak gwarantowanie ja-
kosci przedmiotowego towaru lub ustugi, po-
rozumiewania sig, inwestycji czy reklamy*.

30 — Zobacz w szczegdlnosci wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawach potaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel
przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 48.

31 — Odnosnie do pozostatych funkcji znaku towarowego, ktére
zostaly niedawno uznane w orzecznictwie Trybunalu, zob.
wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-427/07 L'Oréal
iin, Zb.Orz. s. [-6277, pkt 58.
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106. W tych okoliczno$ciach zarejestrowa-
nie w Szwecji — kraju nieniemieckojezycz-
nym — slownego znaku towarowego, ktéry
zaczerpnieto z jezyka niemieckiego, zastuguje
na szczegdlna uwage.

107. A zatem czynnik ten bez watpienia wy-
kazuje, ze znak towarowy pelnil jedynie funk-
cje drugorzedng, ktora byla jednak niezbedna
z punktu widzenia uzyskania nazwy domeny.
Postepujac uczciwie powodowa spoélka nie
moglaby zarejestrowaé znaku towarowego
»Reifen” w kraju niemieckojezycznych, gdyz
rodzajowe znaki stowne pozbawione sa cha-
rakteru wyrézniajacego, w szczegélnosci gdy
sa opisowe *. Tymczasem to wiasnie w tych
krajach ochrona znaku towarowego stuzylaby
potrzebom jego wlasciciela, gdyz prowadzi
on dziatalno$¢, jak podat sad krajowy, jedynie
na obszarze krajéw niemieckojezycznych.

108. Z pewnos$cia nazwy rodzajowe nie s3
wykluczone z rejestréw domen ,.de” czy
»at’, tak jak nie sa one wylaczone z rejestru

32 — Co do prawa niemieckiego zob. P. Strobele, Absolute
Schutzhindernisse — Unterscheidungskraft, w: P. Strébele,
F. Hacker, Markengesetz Kommentar, wyd. 9, Carl
Heymanns, Kéln 2009, s. 242.

domeny ,..eu”*. Poniewaz jednak powodowa
spétka nie mogtla zarejestrowaé znaku towa-
rowego odpowiadajacego nazwie rodzajowe;j
»Reifen” w odniesieniu do rynkéw krajéw nie-
mieckojezycznych, gdzie zamierzata prowa-
dzi¢ swa dzialalno$¢, musialaby ona czekaé
na etap rejestracji otwartej, aby podjac stara-
nia o uzyskanie swej nazwy domeny na tych
samych warunkach, co inne osoby pragnace
zarejestrowacd te nazwe, zgodnie z zasada ,.kto
pierwszy, ten lepszy” *, stanowiaca wspotcze-
sny wyraz rzymskiej paremii ,prior tempore,
potior iure”*.

109. Jednakze za pomoca sztuczki polega-
jacej na zarejestrowaniu znaku towarowego,
ktérego powodowa spdtka nie zamierzala

33 — Tym niemniej nalezy odnotowac¢ okreslone réznice pomie-
dzy prawem poszczegdlnych paristw czlonkowskich; i tak,
w odniesieniu do samej Austrii wydaje sie, ze orzecznic-
two przezwyciezylo poczatkowa nieufnos¢ w odniesieniu
do zgodnosci z wymogami dobrej wiary rejestracji nazw
rodzajowych jako nazw domen — zob. A. Haller, Internet-
-Domains — ein Uberblick, w: E-Commerce-Gesetz: Kurz-
kommentar, red. Ch. Brenn, Manz, Wien 2002, s. 109;
z drugiej natomiast strony w prawie hiszpariskim wprowa-
dzono ustawowy zakaz rejestracji nazw rodzajowych wska-
zujacych na produkty, ustugi, zaklady, obszary dziatalnosci,
zawody, wyznania itp. — zob. J. Plaza Penadés, Propiedad
intelectual y sociedad de la informacién, w: Principios de
Derecho de Internet, red. P. Garcia Mexia, Tirant lo Blanch,
Valencia 2005, s. 380; z kolei we Wloszech rejestrowanie
nazw rodzajowych nie zostalo zakazane na mocy ustawy,
jednakze orzecznictwo zdaje si¢ zmierza¢ w kierunku
co najmniej czesciowego zakazu w tym wzgledzie — zob.
G. Casaburi, Nomi a dominio Internet e tutela della
proprieta industriale, Rivista Giuridica di merito De Jure,
2008, nr 5, s. 12; nie wydaje sie natomiast, by zakaz reje-
strowania rodzajowych nazw domen istniat we Francji lub
w Zjednoczonym Kroélestwie; w odniesieniu do prawa fran-
cuskiego zob. J. Azéma, ].C. Galloux, Droit de la propriété
industrielle, wyd. 6, Dalloz, Paris 2006, s. 917, a w odnie-
sieniu do Zjednoczonego Krélestwa zob. Ch. Morcom,
A. Roughton, J. Graham, S. Malynicz, The Modern Law of
Trade Marks, wyd. 2, Lexis Nexis Butterworths, London,
s. 377-378.

34 — Zobacz motyw 11 rozporzadzenia nr 874/2004, wedle kt6-
rego: ,Po zakonczeniu stopniowej rejestracji, zasada »kto
pierwszy, ten lepszy« powinna by¢ stosowana przy alokacji
nazw domen’”.

35 — C.8,17(18), 3 (4) (cyt. za: Codex Iustinianus. Corpus luris
Civilis, red. P. Kriiger, t. II, Weidmann, Berlin 1954).
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uzywad, uniknela ona jedynie koniecznosci
oczekiwania na etap rejestracji otwartej, co
nastapilo ze szkoda innych oséb zaintere-
sowanych ta sama nazwa domeny, a zatem
wbrew duchowi rozporzadzenia nr 874/2004,
ktére mialo na celu zastosowanie zasady ,,kto
pierwszy, ten lepszy” takze na tym etapie
rejestracji.

110. Nalezy wreszcie mie¢ na wzgledzie po-
sluzenie sie przez skarzaca spoétke znakiem
»&” W sposéb, ktéry moze nosi¢ znamiona
naduzycia, a to w celu wywarcia wplywu na
stosowanie zasad transkrypcji okreslonych
w art. 11 rozporzadzenia nr 874/2004.

111. Drugi czynnik, ktéry wplynal na to, ze
powodowa spdtka uzyskala nazwe domeny,
unikajac konkurencji, z ktérag musiataby sie
zmierzy¢ na etapie rejestracji otwartej, to
zarejestrowanie znaku towarowego z niepro-
porcjonalnym i pozbawionym logiki uzyciem
znaku ,&” A zatem w oznaczeniu ,&R&E-
&IKF&E&N&” znak ,&” traci swe znacze-
nie tradycyjne (,and’, ,et” [tj. ,i’]), stajac sie
swego rodzaju obrebieniem czy tez ozdob-
nym tlem, otaczajacym wyraz rzeczywiscie
zamierzony, co uzasadnialo jego usuniecie,
a nie transkrypcje, podczas rejestracji nazwy
domeny.

112. Ponadto masowa rejestracja 33 znakéw
towarowych w szwedzkim rejestrze, wszyst-
kich w ten sam sposdb, z uzyciem znaku , &,
moze réwniez dodatkowo $wiadczy¢ o braku
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dobrej wiary po stronie wlasciciela nazwy
domeny, albowiem te rejestracje moga, w od-
powiednim przypadku, spetnia¢ jedna z prze-
stanek zachowan okreslonych w art. 21 ust. 3
lit. a), b) lub c), bedacych typowymi przykta-
dami przechwytywania nazw domen.

113. Wszystkie powyzsze okoliczno$ci przy-
woluja na mys$l zasade zakazu naduzycia pra-
wa, w odniesieniu do ktérej Trybunal orzek!
juz, ze dowod w zakresie praktyki stanowiacej
naduzycie wymaga zaistnienia ogétu obiek-
tywnych okolicznosci, z ktorych wynika, ze
pomimo formalnego poszanowania wymo-
géw przewidzianych w przepisach wspdlno-
towych cel realizowany przez te przepisy nie
zostal osiagniety, oraz wystapienia subiek-
tywnego elementu woli uzyskania korzysci
wynikajacej z przepiséw wspdlnotowych po-
przez sztuczne stworzenie przestanek wyma-
ganych dla jej uzyskania*.

114. Majac powyzsze na wzgledzie, na pyta-
nia czwarte i piate nalezy udzieli¢ odpowie-
dzi, ze w celu ustalenia istnienia ztej wiary
w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) w zwiazku
z art. 21 ust. 3 rozporzadzenia nr 874/2004
rozporzadzenia, ktéry zawiera przykladowe
wyliczenie podstaw do przyjecia zlej wia-
ry, sad krajowy zobowigzany jest wzia¢ pod
uwage wszelkie istotne czynniki wlasciwe

36 — Wyroki: z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie C-110/99
Emsland-Stirke, Rec. s. [-11569, pkt 52, 53; z dnia 21 lipca
2005 r. w sprawie C-515/03 Eichsfelder Schlachtbetrieb,
Zb.Orz. s. 1-7355, pkt 39.
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danemu stanowi faktycznemu, a wséréd nich
w szczegolnosci:

— okolicznosci nabycia wlasnosci znaku to-
warowego, a w szczegblnosci zamiar nie-
poslugiwania sie tym znakiem na rynku,
w odniesieniu do ktérego ubiegano sie
o ochrone;

— okolicznos¢, ze chodzi o nazwe rodzajo-
wa zaczerpnieta z jezyka niemieckiego;
oraz

— wykorzystanie znaku ,&” w sposéb no-
szacy potencjalnie znamiona naduzy-
cia, majacy na celu wplyniecie na spo-
s6b zastosowania zasad transkrypcji
okreslonych w art. 11 rozporzadzenia
nr 874/2004,

— w zakresie w jakim jedynym celem za-
rejestrowania znaku towarowego byla
mozliwo$¢ zlozenia wniosku o zareje-
strowanie nazwy domeny odpowiadaja-
cej temu znakowi podczas pierwszego
etapu rejestracji nazw domen zgodnie
z przepisami tego rozporzadzenia.

VII — Synteza

115. Analiza, jaka przeprowadzitam w mojej
opinii, prowadzi mnie do zaproponowania

rozwiazania, wedle ktérego — cho¢ trudno za-
przeczy¢ okoliczno$ci, iz powodowej spélce
przystuguje prawo w rozumieniu art. 21 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 874/2004 — zbieg
czynnikéw pozwala jednak na wykazanie, iz
dzialata ona w ztej wierze.

116. A zatem uzyskanie prawa do krajowe-
go znaku towarowego postawilo powodowg
spotke w sytuacji prawnej wymaganej przez
ten przepis i tylko uniewaznienie znaku to-
warowego w wyniku wlasciwego postepo-
wania krajowego mogloby zmieni¢ sytuacje
powodowej spétki w tym wzgledzie. Réznica
pomiedzy znakiem towarowym a nazwa do-
meny wynika za$ z prawdopodobnie prawi-
dlowego zastosowania zasad transkrypcji, tak
iz nie mozna czyni¢ powodowej spolce zarzu-
tu z tej réznicy w celu zaprzeczenia istnieniu
jej prawa w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a).

117. Niemniej jednak poszczegélne kroki
podejmowane przez powodowa spélke sta-
nowia ogniwa lancucha, ktéry doprowadzil
do zarejestrowania nazwy domeny. Pomimo
okolicznosci, ze kazdy z tych krokéw, anali-
zowany odrebnie od pozostalych, jest for-
malnie rzecz biorgc zgodny z prawem, cato$é
dziatann powodowej spétki nacechowana jest
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zamiarem obej$cia przepiséw rozporzadze-
nia przy uzyciu znaku towarowego, ktéry byt
tej spdlce potrzebny jedynie w celu umozli-
wienia wziecia udzialu w pierwszym etapie
rejestracji nazw domen. Dzialajac w ten spo-
séb, powodowa spétka uzyskala przewage
nad z pozostalymi podmiotami zaintereso-
wanymi ta sama nazwa domeny, stanowig-
ca, co wiecej, nazwe rodzajowa zaczerpnieta
z jezyka niemieckiego, ktérej to przewagi nie
zdolataby uzyska¢, gdyby jej postepowanie
byto uczciwe.

VIII — Whnioski

118. Poprzez swe zachowanie noszace zna-
miona naduzycia powodowa spélka unie-
mozliwia bowiem udzial innych zaintere-
sowanych w procesie przydzielania nazw
domen zgodnie z zasada ,kto pierwszy, ten
lepszy” Uznanie tego zachowania za prze-
jaw genialno$ci doprowadzitoby do sytuacji,
w ktérej w wyscigu zwycieza nie najszybszy
zawodnik, ale zawodnik najbardziej przebie-
gly, a wiec ten, ktéry znajdzie najlepsza droge
na skréty; to zas byloby sprzeczne z samym
duchem rozporzadzenia.

119. Z uwagi na powyzsze proponuj¢, by na pytania przedstawione mu przez
Oberster Gerichtshof Trybunat udzielit odpowiedzi nastepujacej:

1) Wykladni art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia
28 kwietnia 2004 r. ustanawiajacego reguly porzadku publicznego dotyczace
wprowadzenia w zycie i funkcji domeny najwyzszego poziomu .eu oraz zasady
regulujace rejestracje nalezy dokonywac w ten sposéb, ze wlascicielowi krajo-
wego znaku towarowego przysluguje prawo w rozumieniu tego przepisu, o ile
prawo to nie zostalo, w ramach postepowania okreslonego przez prawo krajowe,
uniewaznione przez wla$ciwy organ administracji lub sad ze wzgledu na z1g wia-

re badz tez z innej przyczyny.

Prawo to istnieje takze w sytuacji, gdy znak towarowy, w oparciu o ktdry zareje-
strowano nazwe domeny, rézni sie od tej nazwy wskutek prawidtowego usunie-
cia z tresci znaku wchodzacych w jego sktad znakéw specjalnych. Zadaniem sadu
krajowego jest ustalenie, czy wskazane znaki specjalne mogly zosta¢ wyrazone

przy uzyciu znakéw zwyczajnych.
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W celu ustalenia istnienia zlej wiary w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) w zwiazku
z art. 21 ust. 3 rozporzadzenia nr 874/2004 rozporzadzenia, ktéry zawiera przy-
kladowe wyliczenie podstaw do przyjecia ztej wiary, sad krajowy zobowigzany
jest wzia¢ pod uwage wszelkie istotne czynniki wlasciwe danemu stanowi fak-
tycznemu, a wsrdd nich w szczegélnosci:

— okolicznosci nabycia wlasno$ci znaku towarowego, a w szczegdlnosci za-
miar nieposlugiwania sie tym znakiem na rynku, w odniesieniu do ktérego
ubiegano sie o ochrone;

— okoliczno$¢, ze chodzi o nazwe rodzajowa zaczerpnieta z jezyka niemieckie-
go; oraz

— wykorzystanie znaku »&« w sposéb noszacy potencjalnie znamiona nad-
uzycia, majacy na celu wplyniecie na sposéb zastosowania zasad transkryp-
cji okres§lonych w art. 11 rozporzadzenia nr 874/2004,

w zakresie w jakim jedynym celem zarejestrowania znaku towarowego byla moz-
liwo$¢ zlozenia wniosku o zarejestrowanie nazwy domeny odpowiadajacej temu
znakowi podczas pierwszego etapu rejestracji nazw domen zgodnie z przepisami
tego rozporzadzenia.
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