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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 19 lipca 2012 r.*

Internet — Domena najwyzszego poziomu .eu — Rozporzadzenie (WE) nr 874/2004 —

Nazwy domeny — Rejestracja stopniowa — Artykul 12 ust. 2 — Pojecie ,licencjobiorca wczesniejszych
praw” — Osoba upowazniona przez wlasciciela znaku towarowego do zarejestrowania we wiasnym
imieniu, lecz na rzecz tego wlasciciela, nazwy domeny tozsamej ze znakiem towarowym lub podobnej
do znaku towarowego — Brak zezwolenia na inne uzywanie oznaczenia jako znaku towarowego

W sprawie C-376/11
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez cour d’appel de Bruxelles (Belgia) postanowieniem z dnia 29 czerwca
2011 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 15 lipca 2011 r., w postepowaniu:
Pie Optiek SPRL
przeciwko
Bureau Gevers SA,
European Registry for Internet Domains ASBL,
TRYBUNAL (druga izba),

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

rzecznik generalny: V. Trstenjak,

sekretarz: L. Hewlett, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 marca 2012 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Pie Optiek SPRL przez E. Wéry'ego i T. van Innis, avocats,

— w imieniu Bureau Gevers SA przez B. Docquira oraz B. Michaux, avocats,

— w imieniu European Registry for Internet Domains ASBL przez G. Glasa oraz H. Haouidega,
avocats,

* Jezyk postepowania: francuski.
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta oraz C. Vrignon, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 maja 2012 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 12 ust. 2 oraz
art. 21 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
ustanawiajacego reguly porzadku publicznego [polityki prowadzonej w interesie ogdlnym] dotyczace
wprowadzenia w zycie i funkcji domeny najwyzszego poziomu .eu oraz zasady regulujace rejestracje
(Dz.U. L 162, s. 40).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach dwoéch sporéw zaistnialych pomiedzy Pie Optiek SPRL
(zwana dalej ,Pie Optiek”) a, z jednej strony Bureau Gevers SA (zwana dalej ,Bureau Gevers”) oraz,
z drugiej strony, European Registry for Internet Domains ASBL (zwanym dalej ,EURid”),
w przedmiocie rejestracji nazwy domeny www.lensworld.eu przez Bureau Gevers w swym wlasnym
imieniu, lecz na rzecz Walsh Optical Inc. (zwanej dalej ,Walsh Optical”), amerykanskiej sp6iki bedacej
wlascicielem znaku towarowego, ktéremu odpowiada nazwa tej domeny.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie (WE) nr 733/2002

Motywy 6 i 16 rozporzadzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia
2002 r. w sprawie wprowadzania w zycie domeny najwyzszego poziomu .eu (Dz.U. L 113, s. 1)
stanowia:

»(6) Dzieki TLD .eu [»top level domain .eu« (»domenie najwyzszego poziomu .eu«)] rynek
wewnetrzny powinien sta¢ sie bardziej widoczny na wirtualnym rynku opartym na Internecie.
TLD .eu powinna zapewnia¢ jasno okreslone polaczenie [zwiazek] ze Wspdlnota, jej
stowarzyszonymi ramami prawnymi i rynkiem europejskim. Powinna umozliwia¢
przedsiebiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym we Wspdlnocie rejestracje w okreslonej
domenie, co uczyni dane polaczenie [ten zwiazek] oczywistym. Jako taka, TLD .eu bedzie nie
tylko zasadniczym elementem budowy handlu elektronicznego w Europie, lecz bedzie réwniez
wspierac cele art. 14 [WE].

(16) Odwotanie si¢ do porzadku publicznego [prowadzenie w interesie ogdélnym polityki]
w odniesieniu do spekulacji i naduzy¢ w rejestracji nazw domen zapewnia, ze wtlasciciele
uprzednich [wczes$niejszych] praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa krajowego i/lub
wspolnotowego oraz instytucje publiczne beda korzysta¢ z okreslonego przedzialu czasu
(»sunrise period«), w ktérym rejestracja nazw ich domen jest wylacznie zastrzezona dla takich
wlascicieli [...] oraz instytucji publicznych”.

Zgodnie z brzmieniem swego art. 1 rozporzadzenie nr 733/2002 okresla warunki tego wprowadzenia

we Wspdlnocie krajowego kodu Domeny Najwyzszego Poziomu (ccTLD) .eu, tacznie z ustanowieniem
odpowiedniego rejestru, oraz ustanawia ogdlne ramy polityki funkcjonowania tego rejestru.
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Artykul 4 ust. 2 tego rozporzadzenia stanowi:

»Rejestr:

[.]

b) rejestruje nazwy domen w TLD .eu poprzez wszystkich akredytowanych rejestratoréw .eu na
wniosek dowolnego:

i)  przedsiebiorstwa majacego statutowa siedzibe, zarzad lub gléwne miejsce prowadzenia
dziatalnosci we Wspdlnocie; lub

ii) organizacji zalozonej we Wspoélnocie bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego, lub
iii) osobly] fizyczn[ej] zamieszkal[ej] we Wspdlnocie”.
Artykul 5 ust. 1 rozporzadzenia nr 733/2002 stanowi:

»[..] Komisja przyjmuje zasady [prowadzonej w ogdélnym interesie polityki obejmujacej
w szczeg6lnosci):

[]

b) porzadek publiczny dotyczacy [zasady polityki prowadzonej w interesie ogdlnym dotyczace]
spekulacji i naduzy¢ w rejestracji nazw domen, wlaczajac mozliwo$¢é etapowej rejestracji nazw
domen w celu zapewnienia posiadaczcom uprzednich [wlascicielom wcze$niejszych] praw
uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe i/lub prawo wspdlnotowe i instytucje
publiczne wlasciwej i1 tymczasowej sposobnosci [odpowiedniej pod wzgledem czasowym
mozliwosci] rejestracji swoich nazw”.

W zastosowaniu tego przepisu Komisja przyjeta rozporzadzenie nr 874/2004.

Rozporzgdzenie nr 874/2004
Motyw 12 rozporzadzenia nr 874/2004 stanowi:

LW celu ochrony praw pierwszenstwa [wcze$niejszych] uznanych przez ustawodawstwo wspdolnotowe
Y Y y

lub krajowe powinna zosta¢ wprowadzona procedura stopniowej rejestracji. Na stopniowa rejestracje

powinny sie sklada¢ dwa etapy, ukierunkowane na zapewnienie posiadaczom praw pierwszenstwa

[wlascicielom wcze$niejszych praw] odpowiedniej mozliwosci zarejestrowania nazw, do ktérych

posiadaja prawo [...]”.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 akapity od pierwszego do trzeciego tego rozporzadzenia:

»,Uprawniona strona, wymieniona w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 733/2002, moze
dokona¢ w [domenie najwyzszego poziomu .eu] rejestracji jednej lub wiekszej ilo$ci nazw domen.

Bez uszczerbku dla przepiséw rozdzialu IV okre$lona nazwa domeny przydzielana jest do
wykorzystania uprawnionej stronie, ktérej wniosek wplynal do Rejestru jako pierwszy oraz zostal
sporzadzony prawidlowo pod wzgledem technicznym i zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem.
Do celéw niniejszego rozporzadzenia kryterium wczes$niejszej daty wplywu okresla sie zasada »kto
pierwszy, ten lepszy«.
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Po zarejestrowaniu nazwy domeny jej ponowna rejestracja jest niemozliwa do czasu wygasniecia
rejestracji bez przedtuzenia lub do czasu wycofania danej domeny”.

Obejmujacy art. 10-14 rozporzadzenia nr 874/2004 rozdzial IV reguluje procedure stopniowej
rejestracji. Artykut 10 ust. 1 akapity pierwszy i drugi tego rozporzadzenia brzmia nastepujaco:

»,Do ubiegania sie o rejestracje nazw domen w okresie rejestracji stopniowej, przed przystapieniem do
ogoblnej rejestracji domeny .eu [na zasadach ogélnych], uprawnieni sa posiadacze praw pierwszenstwa
[wlasciciele wczesniejszych praw] uznan[ych] lub ustanowi[onych] na mocy ustawodawstwa krajowego
i/lub wspdlnotowego oraz organy publiczne.

Termin »prawa pierwszenstwa [wczesniejsze]« obejmuje miedzy innymi zarejestrowane krajowe
i wspolnotowe znaki towarowe [...]".

Artykut 12 ust. 2 akapity od pierwszego do trzeciego tego rozporzadzenia stanowi:

»,Okres trwania rejestracji stopniowej wynosi cztery miesiace. Ogoélna rejestracja nazw domen
[na zasadach ogélnych] nie moze sie rozpoczaé przed zakonczeniem okresu rejestracji stopniowe;j.

Rejestracja stopniowa obejmuje dwa etapy, z ktérych kazdy trwa dwa miesiace.

Podczas pierwszego etapu rejestracji stopniowej przedmiotem wnioskéw o nazwy domen kierowanych
przez posiadaczy [wlascicieli] lub licencjobiorcéw praw pierwszenstwa [wczesniejszych] oraz przez
podmioty publiczne, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1, moga by¢é wylacznie zarejestrowane krajowe
i wspélnotowe znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy okre$lone w art. 10
ust. 3”.

Artykut 21 rozporzadzenia nr 874/2004 nosi tytul ,Rejestracje o charakterze spekulacyjnym
i stanowiace naduzycie”; jego ust. 1 brzmi nastepujaco:

»Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem wtasciwej procedury pozasadowej
lub sadowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do zludzenia przypomina nazwe
podlegajaca prawu, ktére zostalo uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspoélnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1, oraz gdy:

a) zostala zarejestrowana przez jej wlasciciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo

b) zostala zarejestrowana lub jest uzywana w zlej wierze”.

Pierwsza dyrektywa 89/104/EWG

Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) obejmuje art. 5,
zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”; zgodnie z ust. 1 i 2 tego artykulu:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel
jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania

w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;
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b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wséréd opinii
publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowi¢, ze wlasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia
identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub
ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspélnotowy znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia
bez wuzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku towarowego”.

Artykul 8 tej dyrektywy, zatytulowany ,Udzielanie licencji”, brzmi nastepujaco:

»1. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do czesci lub wszystkich
towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany, oraz w odniesieniu do catego lub czesci danego
panstwa czlonkowskiego. Licencja moze by¢ wylaczna lub niewytaczna.

2. Wilasciciel znaku towarowego moze powolywac sie¢ na prawa nadane przez znak towarowy wobec
licencjobiorcy, ktéry narusza ktérekolwiek z postanowient umowy licencyjnej, odnoszace si¢ do okresu
jej obowiazywania, formy objetej rejestracja, w jakiej znak towarowy moze by¢ uzywany, zakresu
towaréw lub ustug, dla jakiej licencja jest udzielona, terytorium, na ktérym znak towarowy moze by¢
uzywany, lub jakosci towaréw wytwarzanych lub ustug $wiadczonych przez licencjobiorce”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Pie Optiek jest belgijska spétka prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie sprzedazy za posrednictwem
Internetu soczewek kontaktowych, okularéw i innych produktéw z branzy optycznej. Jest ona
wlascicielem zarejestrowanego dla Beneluksu graficznego znaku towarowego obejmujacego oznaczenie
stfowne ,Lensworld” i stylizowana planisfere, zgloszonego w dniu 8 grudnia 2005 r. i zarejestrowanego
w dniu 4 stycznia 2006 r., obejmujacego produkty i uslugi nalezace do klas 5, 9 i 44 zdefiniowanych
w Porozumieniu nicejskim dotyczacym miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Prowadzi ona strone internetowa
www.lensworld.be.

Bureau Gevers jest belgijska spotka prowadzaca dziatalno$¢ w dziedzinie doradztwa z zakresu wlasnosci
intelektualne;j.

Walsh Optical prowadzi réowniez dzialalno$¢ w sektorze soczewek kontaktowych i innych artykuléw
okulistycznych sprzedawanych za posrednictwem Internetu. Poczawszy od 1998 r., Walsh Optical
prowadzi strone internetowa www.lensworld.com, a ponadto byla ona wlascicielem zarejestrowanego
dla Beneluksu znaku towarowego Lensworld, zgloszonego w dniu 20 pazdziernika 2005 r.
i zarejestrowanego w dniu 26 pazdziernika 2005 r., obejmujacego towary i ustugi nalezace do klasy 35
klasyfikacji nicejskiej. Rejestracja tego znaku towarowego zostata uniewazniona w dniu 30 pazdziernika
2006 r.

W dniu 18 listopada 2005 r. Walsh Optical zawarta z Bureau Gevers umowe zwana ,License

Agrement” (,umowe licencyjna”, zwana dalej ,umowa bedaca przedmiotem sporu przed sadem
krajowym?”).

ECLILEU:C:2012:502 5
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Zgodnie z pkt 1 tej umowy jej przedmiotem jest umozliwienie licencjobiorcy dokonania rejestracji
nazwy domeny w jego imieniu, lecz na rzecz licencjodawcy, zdefiniowanie praw i obowiazkéw kazdej
ze stron w okresie obowigzywania umowy licencyjnej oraz zorganizowanie procedury, w ramach ktdrej
licencjobiorca przekazuje nazwe domeny badZz nazwy domen .eu licencjodawcy lub innemu
wskazanemu przez niego podmiotowi.

Zgodnie z pkt 2 umowy bedacej przedmiotem sporu przed sadem krajowym, zatytulowanym ,Prawa
licencjodawcy”, licencjodawca ten moze w kazdym momencie zazada¢ od licencjobiorcy usuniecia
nazwy domeny lub nazw domen okreslonych w zalaczniku 1 do umowy lub bezzwlocznego
i nieodplatnego przekazania nazwy domeny na rzecz licencjodawcy lub innego wskazanego przez niego

podmiotu.

Zgodnie z pkt 3 tej umowy licencjodawca pokrywa koszty poniesione przez licencjobiorce; w braku
pokrycia tych kosztéw nie mozna zarejestrowaé nazw domen, utrzymywac ich czy tez odnawiac.

Zgodnie z pkt 4 umowy bedacej przedmiotem sporu przed sadem krajowym, dotyczacym praw
licencjobiorcy, licencjodawca ponosi koszty §wiadczonych przez licencjobiorce ustug.

Do okre$lonych w pkt 5 tej umowy obowigzkéw licencjobiorcy nalezy dolozenie nalezytych staran
w celu zlozenia wniosku o rejestracje nazwy domeny lub nazw domen .eu i ich uzyskania.
Licencjobiorca potwierdza réwniez, ze jezeli dojdzie do rejestracji, jedynym wlascicielem nazwy
domeny jest licencjodawca, a takze ze nie wykorzysta on tej nazwy domeny w sposéb sprzeczny
Z postanowieniami umowy.

Z przedstawionych Trybunalowi przez EURid na pismie uwag wynika, Ze pierwszy etap stopniowej
rejestracji przewidzianej w rozdziale IV rozporzadzenia nr 874/2004 rozpoczal sie w dniu 7 grudnia
2005 r.

W tym samym dniu Bureau Gevers zlozyla do EURid we wlasnym imieniu, lecz na rzecz Walsh
Optical, wniosek o rejestracje nazwy domeny ,lensworld.eu”. W dniu 10 lipca 2006 r. ta nazwa
domeny zostala przyznana Bureau Gevers.

W dniu 17 stycznia 2006 r. Pie Optiek réwniez zlozyla wniosek o rejestracje nazwy domeny
»lensworld.eu”, ktéry zostal oddalony z uwagi na wczeéniejsze zlozenie wniosku przez Bureau Gevers.

Whniosek zlozony przez Pie Optiek do sadu polubownego w Republice Czeskiej, do ktérego wlasciwosci
nalezy rozstrzyganie sporéw dotyczacych nazwy domeny .eu, majacy na celu zakwestionowanie
przyznania tej nazwy domeny Bureau Gevers, zostal oddalony decyzja z dnia 12 marca 2007 r. Pie
Optiek wniosta réwniez pozew do Tribunal de premiere instance de Bruxelles (sadu pierwszej instancji
w Brukseli), ktéry wyrokiem z dnia 14 grudnia 2007 r. oddalil ten pozew.

We wniesionym do sadu odsylajacego odwotaniu od tego wyroku Pie Optiek podnosi w szczegélnosci,
ze bedaca przedmiotem sporu przed sadem krajowym umowa nie przyznaje Bureau Gevers statusu
licencjobiorcy wczes$niejszych praw w rozumieniu art. 12 wust. 2 akapit trzeci rozporzadzenia
nr 874/2004 i ze spolka ta nie ma bynajmniej prawa lub uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 21
ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia.

Zdaniem Bureau Gevers przedmiot umowy licencji na znak towarowy nie musi si¢ ogranicza¢ do
udzielenia zezwolenia na wykorzystywanie tego znaku przy oferowaniu produktéw czy uslug, lecz
moze on réwniez dotyczy¢ uprawnien wlasciciela danego znaku towarowego (lub ich czesci), do
ktorych nalezy zezwolenie na rejestracje nazwy domeny.

6 ECLIL:EU:C:2012:502
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W tych okoliczno$ciach cour d’appel de Bruxelles (sad apelacyjny w Brukseli) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwrécic sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 12 ust. 2 rozporzadzenia [nr 874/2004] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze w sytuacji
gdy dane wcze$niejsze prawo jest prawem, ktérego przedmiotem jest znak towarowy, wyrazenie
»licencjobiorca wczeéniejszych praw« moze obejmowacé osobe, ktéra zostala upowazniona przez
wlasciciela znaku towarowego wylacznie do dokonania rejestracji we wlasnym imieniu, lecz na
rzecz licencjodawcy, nazwy domeny tozsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do znaku
towarowego, nie bedac przy tym uprawniona do innego uzywania znaku towarowego lub
uzywania oznaczenia jako znaku towarowego, na przyklad w celu sprzedazy produktéw lub
$wiadczenia uslug objetych znakiem towarowym?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na to pytanie, czy art. 21 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia [nr 874/2004] nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze »prawo lub uzasadniony
interes« wystepuje réwniez w sytuacji, gdy »licencjobiorca wczeéniejszych praw« dokonat
rejestracji nazwy domeny .eu we wlasnym imieniu, lecz na rzecz wlasciciela znaku towarowego,
jezeli ten ostatni nie spelnia przestanek dokonania rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia [nr 733/2002]?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Pytanie pierwsze dotyczy pojecia ,licencjobiorca wczesniejszych praw” zawartego w art. 12 ust. 2 akapit
trzeci rozporzadzenia nr 874/2004.

W art. 10 ust. 1 akapit drugi tego rozporzadzenia wyjasnione zostalo, ze termin ,[wczeéniejsze] prawa
pierwszenstwa” obejmuje miedzy innymi zarejestrowane krajowe i wspélnotowe znaki towarowe;
rozporzadzenie to nie definiuje natomiast terminu ,licencjobiorca”. Nie zawiera ono rdéwniez
w zakresie dotyczacym definicji tego ostatniego pojecia wyraznego odestania do prawa panstw
czlonkowskich.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu wynika, ze zar6wno wzgledy jednolitego stosowania prawa
Unii, jak i zasada réwnosci wskazuja na to, iz tresci przepisu prawa Unii, ktéry nie zawiera wyraznego
odestania do prawa panstw cztonkowskich dla okreslenia jego znaczenia i zakresu, nalezy zwykle nada¢
w calej Unii Europejskiej autonomiczna i jednolita wykladnie, ktéra nalezy ustali¢, uwzgledniajac
kontekst przepisu i cel danego uregulowania (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r.
w sprawie 327/82 Ekro, Rec. s. 107, pkt 11; z dnia 19 wrze$nia 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster,
Rec. s. [-6917, pkt 43; z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie C-190/10 Génesis, pkt 40).

Ponadto rozporzadzenie wykonawcze nalezy, jezeli jest to mozliwe, interpretowaé w taki sposdb, aby
bylo ono zgodne z rozporzadzeniem podstawowym (wyroki: z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie
C-90/92 Dr Tretter, Rec. s. -3569, pkt 11; z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie C-32/00 P Komisja
przeciwko Boehringerowi, Rec. s. I-1917, pkt 53).

Ze wzgledu na to, ze rozporzadzenie nr 874/2004 jest rozporzadzeniem wykonawczym przyjetym
w zastosowaniu art. 5 ust. 1 rozporzadzenia nr 733/2002, w celu dokonania autonomicznej i jednolitej
w calej Unii Europejskiej wyktadni pojecia ,licencjodawca” nalezy uwzgledni¢ cele tego rozporzadzenia
i zawarte w nim przepisy.
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W tym wzgledzie z motywu 6 rozporzadzenia nr 733/2002 wynika, Zze celem stworzenia domeny
najwyzszego poziomu .eu bylo zwiekszenie widoczno$ci rynku wewnetrznego na wirtualnym rynku
opartym na Internecie poprzez stworzenie wyraznego zwiazku z Unig, jej stowarzyszonymi ramami
prawnymi i rynkiem europejskim, umozliwiajac w ten sposéb przedsiebiorstwom, organizacjom
i osobom fizycznym w Unii rejestracje w okreslonej domenie, ktéra uczyni ten zwiazek oczywistym.

To wlasnie w kontekscie tego celu rozporzadzenia nr 733/2002 jego art. 4 ust. 2 lit. b) stanowi, ze
nazwy domen w domenie najwyzszego poziomu .eu rejestrowane s3 na wniosek dowolnego
przedsiebiorstwa majacego statutowa siedzibe, zarzad lub gléwne miejsce prowadzenia dziatalnos$ci
w Unii, organizacji zalozonej tam bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego lub tez zamieszkatej
w Unii osoby fizycznej. Takie przedsiebiorstwa, organizacje i osoby fizyczne sa, zgodnie z art. 2 akapit
drugi rozporzadzenia nr 874/2004, stronami uprawnionymi do dokonania rejestracji jednej lub wigkszej
ilosci nazw domen w tej domenie najwyzszego poziomu.

Ponadto z motywu 16 rozporzadzenia nr 733/2002, z motywu 12 rozporzadzenia nr 874/2004 oraz
z art. 10 ust. 1 akapit pierwszy tego ostatniego rozporzadzenia wynika, ze w okresie rejestracji
stopniowej do ubiegania si¢ o rejestracje nazw domen uprawnieni sa ,posiadacze praw pierwszenstwa
[wlasciciele wcze$niejszych praw] uznani lub ustanowieni na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub
wspdlnotowego”, ktorych znaki krajowe lub wspdlnotowe zarejestrowano, oraz organy publiczne.

Wynika z tego co do zasady, ze tylko wlasciciele wczesniejszych praw majacy statutowa siedzibe,
zarzad, gléwne miejsce prowadzenia dzialalno$ci lub miejsce zamieszkania w Unii sa uprawnieni do
wniesienia w tym okresie o rejestracje jednej lub wigkszej ilosci nazw domen w domenie najwyzszego
poziomu .eu.

Wynika z tego rowniez, ze ze wzgledu na to, iz art. 12 ust. 2 akapit trzeci rozporzadzenia nr 874/2004
rozszerza krag os6b uprawnionych do dokonania rejestracji na jej pierwszym etapie o licencjobiorcéw
wczesniejszych praw, licencjobiorcy ci winni spetnia¢ zaréwno warunek obecnosci na terytorium Unii,
jak i realna mozliwo$¢ korzystania przez nich — a nie przez jego wtasciciela — z danego wczes$niejszego
prawa, przynajmniej cze$ciowo lub czasowo.

Sprzeczne z celami rozporzadzen nr 733/2002 i 874/2004 byloby bowiem umozliwienie wlascicielowi
wczedniejszego prawa — ktéremu przystuguje pelnia wynikajacych zenn uprawnien, lecz ktéry nie
spelnia warunku obecnosci na terytorium Unii — uzyskania dla siebie nazwy domeny .eu za
posrednictwem osoby, ktéra spelnia ten warunek obecnosci, lecz nie ma realnej mozliwosci korzystania
z tego prawa, chocby cze$ciowo lub czasowo.

Za wyciagnieciem takiego wniosku przemawia réwniez tres¢ aktéw prawa Unii oraz orzecznictwa
Trybunalu, ktére dostarczaja wskazéwek co do zakresu poje¢ ,licencjobiorca” i ,licencja”, cho¢ nie
definiuja one wyraznie tych poje¢ w kontekscie prawa znakéw towarowych.

W pierwszej kolejnosci art. 8 ust. 1 dyrektywy 89/104 stanowi, ze znak towarowy moze by¢
przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do czesci lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych
zostal zarejestrowany. Prawodawca Unii wzial wiec pod uwage mozliwos¢, ze takiej licencji mozna
udzieli¢ miedzy innymi na uzywanie znaku towarowego w celu sprzedazy przez licencjobiorce
produktéw lub $wiadczenia przezen ustug.

Zgodnie z ust. 2 tego artykulu wtasciciel tego znaku towarowego moze powolywac sie na prawa nadane
przez ten znak wobec licencjobiorcy, ktéry narusza ktérekolwiek z postanowiern umowy licencyjnej.
Z przepisu tego wynika, ze takie postanowienia umowne moga dotyczy¢, poza okresem obowiazywania
owej umowy, formy, w jakiej znak towarowy moze by¢ uzywany, rodzaju towaréw lub uslug, dla jakich
licencja ta zostala przyznana, terytorium, na ktérym znak towarowy moze by¢ uzywany, lub jakosci
towaréw wytwarzanych lub ustug swiadczonych przez licencjobiorce przy uzyciu tego znaku.
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W tym wzgledzie w art. 5 ust. 1 i 2 tej samej dyrektywy wyjasniono, ze wlascicielowi temu przystuguje
wylaczne prawo do znaku, w ramach ktérego jest on uprawniony do zakazania wszelkim stronom
trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, czyli komercyjnego
wykorzystywania (zob. podobnie wyrok z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie C-96/09 P Anheuser-Busch
przeciwko Budéjovicky BudvarZb.Orz. s. 1-2131, pkt 144), w pewnych warunkach identycznego lub
podobnego oznaczenia dla pewnych towaréw lub ustug.

Trybunal juz rozstrzygnal, ze owo prawo wylaczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku po to, aby
umozliwi¢ mu ochrone jego szczegélnych intereséw jako wlasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu
zadbanie o to, by znak 6w mdgl petni¢ wlasciwe mu funkcje, a zatem w rezultacie wykonywanie tego
prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie danego oznaczenia przez osoby
trzecie wplywa lub moze negatywnie wplywaé¢ na pelnione przez znak funkcje. Naleza do nich nie
tylko podstawowa funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania
pochodzenia towaréw lub uslug, lecz réwniez inne jego funkcje, takie jak w szczegdlnosci funkcja
polegajaca na zagwarantowaniu jakosci tych towaréw lub uslug czy tez funkcje komunikacyjna,
inwestycyjna lub reklamowa (zob. wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in.,
Zb.Orz. s. 1-5185, pkt 58; a takze z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach pofaczonych od C-236/08 do
C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. 1-2417, pkt 75, 77).

Nalezy zatem uznaé, ze udzielajac licencji, wlasciciel znaku towarowego przenosi na licencjobiorce,
w zakreslonych w postanowieniach umownych granicach, prawo do korzystania z tego znaku
towarowego w celach zwiazanych z dziedzing przyznanego przez ten znak prawa wylacznego, czyli
jego komercyjnego wykorzystywania zgodnie z jego swoistymi funkcjami, a w szczegélnosci z jego
podstawowa funkcja polegajaca na zagwarantowaniu konsumentom pochodzenia danego produktu czy
danej ustugi.

W drugiej kolejnosci Trybunal miat juz sposobno$¢, w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
C-533/07 Falco Privatstiftung i Rabitsch, Zb.Orz. s. 1-3327, przeanalizowal istniejace w prawie
wlasnoséci intelektualnej réznice miedzy umowa o $wiadczenie uslug a umowa licencyjng. W tym
wzgledzie w pkt 29 i 30 wskazanego wyroku stwierdzil on, ze podczas gdy z pojecia uslug wynika co
najmniej, iz strona, ktéra je $wiadczy, wykonuje odplatnie okreslona czynno$¢, umowa, w ramach
ktérej wlasciciel prawa wlasnosci intelektualnej przyznaje odplatnie drugiej stronie umowy
uprawnienie do korzystania z tego prawa, nie implikuje takiej czynnosci.

Wynika z tego, ze umowa taka jak ta bedaca przedmiotem sporu przed sadem krajowym, ktérej strona,
zwana ,licencjobiorca”, zobowiazuje si¢, w zamian za zaplate wynagrodzenia, do dolozenia nalezytych
staran w celu zlozenia wniosku o rejestracje nazwy domeny .eu i jej uzyskania, przypomina bardziej
umowe o $wiadczenie uslug niz umowe licencyjna.

Tym bardziej odnosi si¢ to do sytuacji, w ktérej taka umowa nie przyznaje temu licencjobiorcy zadnego
uprawnienia do komercyjnego wykorzystywania odpowiadajacego owej nazwie domeny znaku
towarowego zgodnie z jego swoistymi funkcjami, lecz, przeciwnie, licencjobiorca ten potwierdza, ze
licencjodawca jest jedynym wlascicielem zarejestrowanej przezen w wykonaniu jego obowiazkéw nazwy
domeny, a takze ze nie wykorzysta on tej nazwy domeny w sposoéb sprzeczny z postanowieniami
umowy.

Bez znaczenia jest przy tym, czy w ramach takiej umowy okreslone zostalo, ze ma ona miedzy innymi
za przedmiot umozliwienie temu licencjobiorcy rejestracji nazwy domeny w swoim imieniu, lecz na
rzecz licencjodawcy, skoro owo uprawnienie nie stuzy zadnemu innemu celowi niz umozliwienie
drugiej stronie umowy wywigzania si¢ z obowiazku dokonania rejestracji danej nazwy domeny lub
danych nazw domen w zamian za zaplate wynagrodzenia, a zatem ma czysto akcesoryjny wobec tego
obowiazku charakter. Zreszta, jak wspomniata rzecznik generalna w pkt 49 i 53 opinii, udzielenie
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zezwolenia na dokonanie rejestracji znaku towarowego jako nazwy domeny .eu w Zaden sposéb nie
wiaze sie z przeniesieniem przez wlasciciela tego znaku na druga strone umowy prawa do jego
komercyjnego wykorzystania zgodnie z jego swoistymi funkcjami.

Wynika z tego, ze umowy takiej jak bedaca przedmiotem sporu przed sadem krajowym na gruncie
prawa znakéw towarowych nie mozna uzna¢ za umowe licencyjng. Strona takiej umowy majaca za
zadanie dokonanie rejestracji nazwy domeny .eu dla wlasciciela danego znaku towarowego nie moze
zatem zosta¢ uznana za ,licencjobiorce wczesniejszych praw” w rozumieniu art. 12 ust. 2 akapit trzeci
rozporzadzenia nr 874/2004.

Z powyzszych wzgledéw na pytanie pierwsze nalezy udzieli¢ odpowiedzi, iz art. 12 ust. 2 akapit trzeci
rozporzadzenia nr 874/2004 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze w sytuacji gdy dane wczesniejsze
prawo jest prawem, ktérego przedmiotem jest znak towarowy, wyrazenie ,licencjobiorcy wczeéniejszych
praw” nie obejmuje osoby, ktéra zostala upowazniona przez wilasciciela znaku towarowego wylacznie
do dokonania rejestracji we wlasnym imieniu, lecz na rzecz tego wtasciciela, nazwy domeny tozsamej
ze znakiem towarowym lub podobnej do tego znaku towarowego, nie bedac przy tym uprawniona do
jego komercyjnego wykorzystywania zgodnie z jego swoistymi funkcjami.

W przedmiocie pytania drugiego

Ze wzgledu na odpowiedz udzielona na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielenia odpowiedzi na
drugie z przedstawionych przez sad krajowy pytan.

W przedmiocie kosztow

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

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

Artykul 12 ust. 2 akapit trzeci rozporzadzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia
2004 r. ustanawiajacego reguly porzadku publicznego [polityki prowadzonej w interesie
ogllnym] dotyczace wprowadzenia w zycie i funkcji domeny najwyzszego poziomu .eu oraz
zasady regulujace rejestracje nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze w sytuacji gdy dane
wczesniejsze prawo jest prawem, ktorego przedmiotem jest znak towarowy, wyraZenie
»licencjobiorcy wczesniejszych praw” nie obejmuje osoby, ktéra zostala upowazniona przez
wlasciciela znaku towarowego wylacznie do dokonania rejestracji we wlasnym imieniu, lecz na
rzecz tego wlasciciela, nazwy domeny tozsamej ze znakiem towarowym lub podobnej do tego
znaku towarowego, nie bedac przy tym uprawniona do jego komercyjnego wykorzystywania
zgodnie z jego swoistymi funkcjami.

Podpisy
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