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Osoba, ktorej zezwolono jedynie na rejestracje nazwy domeny .eu dla wiasciciela
znaku towarowego nie jest licencjobiorcg wczesniejszych praw

Osoby, ktore nie sq uprawnione do komercyjnego wykorzystywania znaku towarowego zgodnie
Z jego swoistymi funkcjami, nie sq licencjobiorcami moggcymi wnie$¢ o rejestracje znaku jako
nazwy domeny .eu w tzw. okresie sunrise

W dniu 7 grudnia 2005 r. rozpoczeta sie rejestracja internetowych nazw domen jako Domen
Najwyzszego Poziomu .eu’. Rejestracja ta jest dokonywana na zasadzie ,kto pierwszy ten lepszy”,
czyli wedtug kryterium daty ztozenia wniosku. Jednak w okresie pierwszych czterech miesiecy,
czyli w tzw. okresie sunrise, do ztozenia takiego wniosku uprawnieni byli jedynie wiasciciele
wczesniejszych praw oraz podmioty publiczne. Wprowadzone zostato ponadto zréznicowanie
miedzy wiascicielami wcze$niejszych praw. Dwa pierwsze miesigce zostaty bowiem
zarezerwowane dla witascicieli krajowych i wspdlnotowych znakéw towarowych oraz oznaczenh
geograficznych. Takiego uprzywilejowanego traktowania mogli sie takze domagaé korzystajacy
z tych znakow licencjobiorcy. Podmiot zajmujacy sie prowadzeniem rejestru Domen Najwyzszego
Poziomu .eu, czyli EURid®, dokonuje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, rejestracji nazw
domen zgodnie z wnioskami ztozonymi przez przedsiebiorstwa majgce siedzibe w Unii
Europejskie;j.

Amerykanskie przedsiebiorstwo Walsh Optical oferuje za posrednictwem swej strony internetowej
soczewki kontaktowe i inne produkty z branzy optycznej. Na kilka tygodni przed rozpoczeciem
okresu sunrise, zarejestrowato ono ,Lensworld” jako znak towarowy w krajach Beneluksu. Ponadto
Walsh Optical zawarta z belgijskg firmg doradczg w dziedzinie wiasnosci intelektualnej Bureau
Gevers ,umowe licencyjng". Zgodnie z tg umowg Bureau Gevers byto zobowigzane do zwrdcenia
sie we wilasnym imieniu — lecz na rzecz Walsh Optical — o rejestracje nazwy domeny .eu.
Wywigzujac sie z tego obowigzku umownego w dniu 7 grudnia 2005 r. — pierwszym dniu okresu
sunrise — Bureau Gevers zwrdcito sie do EURId o rejestracje nazwy domeny ,lensworld.eu”.
Nazwa ta zostata zarejestrowana dla Bureau Gevers w dniu 10 czerwca 2006 r.

W dniu 17 stycznia 2006 r. belgijskie przedsiebiorstwo Pie Optiek, ktére sprzedaje za
posrednictwem internetu soczewki kontaktowe, okulary i inne wyroby optyczne, zwrécito sie do
EURIid z wnioskiem o rejestracje nazwy ,lensworld.eu”. Roéwniez Pie Optiek zarejestrowato nieco
wczesniej w krajach Beneluksu graficzny znak towarowy zawierajgcy oznaczenie stowne
.Lensworld”. EURid odrzucit ten wniosek ze wzgledu na wczesniejsze ztozenie wniosku przez
Bureau Gevers. Zdaniem Pie Optiek dziatanie Bureau Gevers jest spekulacjg i naduzyciem.

Rozpoznajacy ten spér belgijski sad — Cour d'appel de Bruxelles — zwrdcit sie wiec do Trybunatu
Sprawiedliwosci o uscislenie pojecia licencjobiorcy uprawnionego do ziozenia wniosku
w poczatkowej fazie okresu sunrise.

! Zgodnie z rozporzadzeniem (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), oraz rozporzadeniem Komisji (WE)
nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiajgcego reguty porzadku publicznego dotyczace wprowadzenia w zycie i
funkcji Domeny Najwyzszego Poziomu .eu oraz zasady regulujgce rejestracje (Dz.U. L 162, s. 40).
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Na wstepie Trybunat stwierdzit, ze w prawie Unii brak jest definicji pojecia ,licencjobiorcy”. W tym
kontekscie przypomniat on, Zze celem stworzenia domeny najwyzszego poziomu .eu byto
zwiekszenie widocznosci rynku wewnetrznego na wirtualnym rynku opartym na Internecie poprzez
stworzenie wyraznego zwigzku z Unig, umozliwiajgc w ten sposob przedsiebiorstwom,
organizacjom i osobom fizycznym w Unii rejestracje w okreslonej domenie, ktéra uczyni ten
zZwigzek oczywistym.

Ze wzgledu na ten celu nazwy domen w domenie najwyzszego poziomu .eu rejestrowane sg na
whniosek dowolnego przedsiebiorstwa majgcego statutowg siedzibe, zarzad lub gtdbwne miejsce
prowadzenia dziatalnosci w Unii, organizacji zatozonej tam bez uszczerbku dla stosowania prawa
krajowego lub tez zamieszkatej w Unii osoby fizycznej. Takie przedsiebiorstwa, organizacje i osoby
fizyczne sg stronami uprawnionymi do dokonania rejestracji jednej lub wiekszej ilosci nazw domen
w domenie .eu.

Jesli chodzi o wtascicieli wczesniejszych praw, tylko ci z nich, ktérzy majg statutowg siedzibe,
zarzad, gtdwne miejsce prowadzenia dziatalnosci lub miejsce zamieszkania w Unii, sg uprawnieni
do wniesienia w okresie sunrise o rejestracje jednej lub wiekszej ilosci nazw domen
w domenie .eu. Licencjobiorcy wczesniejszych praw sa takimi stronami uprawnionymi jedynie
wtedy, gdy spetniajg warunek obecnosci na terytorium Unii i majg realng mozliwos¢ korzystania
przez nich — a nie przez jego witasciciela — z danego wczesniejszego prawa, przynajmniej
czesciowo lub czasowo.

Sprzeczne z celami ustanowionej regulacji bytoby bowiem umozliwienie wiascicielowi
wczesniejszego prawa, ktéry nie spetnia warunku obecnosci na terytorium Unii, uzyskania dla
siebie nazwy domeny .eu za posrednictwem osoby, ktéra spetnia ten warunek obecnoéci, lecz nie
ma realnej mozliwosci korzystania z tego prawa, choc¢by czesciowo lub czasowo.

Trybunat stangt ponadto na stanowisku, ze umowa, ktérej strona zwana licencjobiorcg”
zobowigzuje sie, w zamian za zapfate wynagrodzenia, do dotozenia nalezytych staran w celu
ztozenia wniosku o rejestracje nazwy domeny .eu i uzyskania jej dla wiasciciela znaku
towarowego, przypomina bardziej umowe o swiadczenie ustug niz umowe licencyjng. Tym bardziej
odnosi sie to do sytuacji, w ktorej taka umowa nie przyznaje temu licencjobiorcy zadnego
uprawnienia do komercyjnego wykorzystywania tego znaku towarowego.

Wynika z tego, ze nie mozna uznac takiej umowy na gruncie prawa znakoéw towarowych za umowe
licencyjng. Strona takiej umowy majgca za zadanie dokonanie rejestracji nazwy domeny .eu dla
wtasciciela danego znaku towarowego nie moze zatem zosta¢ uznana za ,licencjobiorce
wczesniejszych praw” w rozumieniu majacych zastosowanie przepiséw.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sadom panstw cztonkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwréci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie prawa Unii lub o ocene waznosci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sadu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie z
orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze w ten sam sposéb inne sady krajowe, ktoére spotkajg sie z
podobnym problemem.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu Sprawiedliwo$ci.
Petny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej CURIA w dniu ogtoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca & (+352) 4303 2793
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