GOOGLE FRANCEI GOOGLE

WYROK TRYBUNALU (wielka izba)
z dnia 23 marca 2010 r.*

W sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08

majacej za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, ztozone przez Cour de cassation (Francja) postanowieniami
z dnia 20 maja 2008 r., ktére wplynely do Trybunalu w dniu 3 czerwca 2008 r.,
w postepowaniach:

Google France SARL,

Google Inc.

przeciwko

Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),

oraz

Google France SARL

przeciwko

* Jezyk postepowania: francuski.
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Viaticum SA,

Luteciel SARL (C-237/08),

oraz

Google France SARL

przeciwko

Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,

Pierre’owi-Alexisowi Thonetowi,

Brunonowi Raboinowi,

Tiger SARL (C-238/08),

TRYBUNAL (wielka izba),

w skladzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, ].N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts
i E. Levits, prezesi izb, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilesi¢
(sprawozdawca), J. Malenovsky, U. Lohmus, A. O Caoimh i ].]. Kasel, sedziowie,
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rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: H. von Holstein, zastepca sekretarza,

uwzgledniajgc procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 marca
2009 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Google France SARL oraz Google Inc. przez adwokatéow A. Néri
i S. Prosta, a takze G. Hobbsa, QC,

— w imieniu Louis Vuitton Malletier SA przez adwokata P. de Candégo,

— w imieniu Viaticum SA oraz Luteciel SARL przez adwokata C. Fabre’a,

— w imieniu Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL
oraz P.A. Thoneta przez adwokatéw L. Borégo i P. Buissona,

— wimieniu Tiger SARL przez adwokata O. de Nerva,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Berguesa i B. Cabouata, dziatajacych
w charakterze pelnomocnikdw,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez H. Krimera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika;
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po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 wrze$nia
2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejsze wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczg wykladni
art. 5 ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i art. 14 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektérych aspektéw prawnych ustug spote-
czefistwa informacyjnego, w szczegdélnosci handlu elektronicznego w ramach rynku
wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178, s. 1).

Whioski te zostaly przedstawione w ramach sporéw miedzy — w sprawie C-236/08 —
spotkami Google France SARL i Google Inc. (zwanymi dalej osobno lub lacznie
»Google”) a sp6lka Louis Vuitton Malletier SA (zwana dalej ,Vuitton”) oraz — w spra-
wach C-237/08 i C-238/08 — miedzy Google a spélkami Viaticum SA (zwana dalej
»Viaticum”), Luteciel SARL (zwana dalej ,Luteciel”), Centre national de recherche en
relations humaines (CNRRH) SARL (zwana dalej ,CNRRH”) i Tiger SARL (zwang
dalej ,Niger”), jak réwniez dwiema osobami fizycznymi, P.A. Thonetem i B. Rabo-
inem, dotyczacych wyswietlania w Internecie linkéw reklamowych wedtug stéw klu-
czowych odpowiadajacych znakom towarowym.
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I — Ramy prawne

A — Dyrektywa 89/104

Artykutl 5 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trze-
cim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub uslug,
ktorych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad wérdd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje praw-
dopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze rowniez postanowic, ze wlasciciel jest upraw-
niony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywa-
nia w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspélnotowego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do
tych, dla ktérych zarejestrowano [...] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on
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renoma we Wspoélnocie [w tym panstwie cztonkowskim] i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu
lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku

towarowego [powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru
lub renomy znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode].

3. Napodstawie ust. 112 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub [na] ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem,;

¢) przywo6z lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
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Artykul 6 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw znaku towaro-
wego’, stanowi:

»1. Znak towarowy nie upowaznia wlasciciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej
uzywania w obrocie handlowym:

a) jej wltasnego nazwiska lub adresu;

b) wskazéwek dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, zamierzonego przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw lub $wiadczenia
ustug lub innych cech charakterystycznych [wlasciwosci] towaréw lub ustug;

c) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przezna-
czenia towaru lub ustugi, zwlaszcza akcesoriéw lub czesci zamiennych;

pod warunkiem Ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle.
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Artykut 7 dyrektywy 89/104, zatytutowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez
znak towarowy’, w swym pierwotnym brzmieniu stanowit:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku
w odniesieniu do towardéw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Wspdlnoty pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma [...] uzasadnione powody, aby
sprzeciwiaé sie dalszemu obrotowi towarami, szczegdlnie w przypadku gdy stan
towardw zmienit si¢ lub pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu”.

Na podstawie art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(EOG) w zwiazku z pkt 4 zatacznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrek-
tywy 89/104, w jego pierwotnym brzmieniu, na potrzeby wspomnianego porozu-
mienia wyrazenie ,na terytorium Wspdlnoty” zostalo zastgpione wyrazeniem ,na
terytorium umawiajacej sie strony”.

Dyrektywa 89/104 zostala uchylona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25),
ktora weszta w zycie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej spory przed sadem krajo-
wym nadal podlegaja przepisom dyrektywy 89/104 ze wzgledu na date zajécia oko-
licznosci faktycznych.
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B — Rozporzgdzenie nr 40/94

Artykut 9 rozporzadzenia nr 40/94, zatytutowany ,Prawa przyznane przez wspdlno-
towy znak towarowy’, stanowi:

»1. Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wiascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wtasciciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom]
trzecim, ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)

oznaczenia identycznego ze wspélnotowym znakiem towarowym dla towaréw
lub uslug identycznych z tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest
zarejestrowany;

oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienistwa
do wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznos$ci lub podobienistwa to-
war6w lub ustug, ktérych dotyczy wspdélnotowy znak towarowy i to oznaczenie,
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad opinii publicznej [odbior-
c6w]; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopo-
dobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

oznaczenia identycznego lub podobnego do wspélnotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych
zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on re-
noma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasad-
nionej przyczyny powoduje nienalezna korzysc¢ z powodu lub jest szkodliwe dla
odroézniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego [po-
woduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode].
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2. Na podstawie ust. 1 mogg by¢ zakazane w szczegd6lnosci nastepujace dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem:

c) przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Artykut 12 rozporzadzenia nr 40/94, zatytutowany ,Ograniczenie skutkéw wspdlno-
towego znaku towarowego’, stanowi:

»Wspdlnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie [osobie]
trzeciej uzywania w obrocie:
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a) jej nazwiska (nazwy) lub adresu;

b) oznaczenn dotyczacych rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pocho-
dzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi lub tez in-
nych wlasciwosci towaréw lub ustug;

c) znaku towarowego, w przypadku gdy jest to konieczne dla wskazania przezna-
czenia towaréw lub ustug, w szczegdlnosci bedacych akcesoriami lub cze$ciami
Zapasowymi;

pod warunkiem ze uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”.

Artykut 13 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przyznanych
przez wspolnotowy znak towarowy’, stanowi:

»1. Wspdlnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania jego uzywa-
nia w odniesieniu do towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu we Wspélnocie
pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy istnieja dla wlasciciela uzasad-
nione przyczyny sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami, w szczegé6lnosci jezeli
stan towaréw ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu [jezeli
wlasciciel ma uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi towarami,
szczeg6lnie w przypadku gdy stan towaréw ulegt zmianie lub pogorszeniu po wpro-
wadzeniu ich do obrotu]”.
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Rozporzadzenie nr 40/94 zostalo uchylone rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja ujed-
nolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), ktore weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakze
spory rozpatrywane w postepowaniu przed sadem krajowym nadal podlegaja prze-
pisom rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na date zajscia okolicznosci faktycznych.

C — Dyrektywa 2000/31

Motyw 29 dyrektywy 2000/31 przewiduje:

»Informacje handlowe s3 istotne dla finansowania uslug spoteczenstwa informacyj-
nego oraz dla rozwoju szerokiego zakresu nowych bezplatnych uslug; w interesie
ochrony konsumentéw oraz rzetelnosci kupieckiej informacje handlowe [...] musza

”

spelniac okreslone wymagania przejrzystosci [...]"

Motywy 40—46 dyrektywy 2000/31 brzmia nastepujaco:

»(40) Zaréwno istniejace, jak i powstajace rozbieznosci miedzy ustawodawstwem
oraz orzecznictwem panstw czlonkowskich w dziedzinie odpowiedzialnos$ci
uslugodawcow dzialajacych jako posrednicy stanowia przeszkode dla spraw-
nego funkcjonowania rynku wewnetrznego, w szczegélnosci krepujac rozwoj
ustug transgranicznych [...]; ustugodawcy maja w niektérych przypadkach
obowiazek dziatania w celu zapobiezenia bezprawnej dziatalnosci lub wstrzy-
mania jej; niniejsza dyrektywa powinna stworzy¢ podstawe odpowiednia dla
opracowania szybkich i niezawodnych procedur pozwalajacych na usuwanie
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lub uniemozliwianie dostepu do bezprawnych informacji [usuwanie bezpraw-
nych informacji lub uniemozliwianie dostepu do nich] [...].

Niniejsza dyrektywa ustala rownowage miedzy r6znymi interesami oraz ustana-
wia zasady, ktére moga stuzy¢ za podstawe norm i uméw branzowych.

Wylaczenia w dziedzinie odpowiedzialno$ci ustanowione w niniejszej dyrekty-
wie obejmuja jedynie przypadki, w ktérych dziatalnosé¢ podmiotu $wiadczacego
ustugi spoteczenstwa informacyjnego jest ograniczona do technicznego procesu
obstugi i udzielania dostepu do sieci komunikacyjnej, w ktdrej informacje udo-
stepniane przez osoby trzecie sa przekazywane lub przechowywane czasowo,
w celu poprawienia skuteczno$ci przekazu; dziatanie takie przybiera charakter
czysto techniczny, automatyczny i bierny, ktéry zaklada, ze podmiot §wiadczacy
ustugi spoteczenstwa informacyjnego nie posiada wiedzy o informacjach prze-
kazywanych lub przechowywanych ani kontroli nad nimi.

Ustugodawca moze korzysta¢ z wylaczenia dla »zwyklego przekazu« oraz dla
»cachingu, jezeli nie jest on zwiazany z przekazywana informacja [...].

Ustugodawca, ktéry wspoélpracuje rozmyslnie z jednym ze swoich ustugobior-
céw w celu bezprawnego dzialania, wykracza poza dziatalnos¢ »zwyklego prze-
kazu« lub »buforowania« oraz [i] w konsekwencji nie moze korzysta¢ z wyla-
czent odpowiedzialnosci przewidzianych dla tego typu dziatalno$ci.

Ograniczenia odpowiedzialno$ci ustugodawcéw bedacych posrednikami prze-
widziane w niniejszej dyrektywie nie maja wptywu na mozliwosci zakazéw sado-
wych réznych typéw [...].
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(46) W celu skorzystania z ograniczenia odpowiedzialno$ci podmiot $wiadczacy
ustugi spoteczenstwa informacyjnego polegajace na przechowywaniu informa-
¢ji od chwili faktycznego zapoznania sie z informacja lub powziecia wiadomo$ci
o bezprawnej dzialalno$ci musi niezwlocznie podja¢ dziatania w celu usuniecia
lub uniemozliwienia dostepu do przedmiotowych informacji [usuniecia danych

”

informacji lub uniemozliwienia dostepu do nich] [...]"

Artykut 2 lit. a) dyrektywy 2000/31 definiuje ,ustugi spoteczenstwa informacyjnego”
przez odestanie do art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajacej procedure udzielania informacji w dziedzi-
nie norm i przepiséw technicznych oraz zasad dotyczacych ustug spoleczenstwa
informacyjnego (Dz.U. L 204, s. 37), zmienionej dyrektywa 98/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. (Dz.U. L 217, s. 18), jako:

»kazd[a] ustug[e] spoteczenistwa informacyjnego, to znaczy kazd[a] ustug[e] normal-
nie $wiadczon[a] za wynagrodzeniem, na odleglos¢, droga elektronicznag i na indywi-
dualne zadanie odbiorcy ustug”

Artykul 1 ust. 2 dyrektywy 98/34, w brzmieniu nadanym dyrektywa 98/48, brzmi
dalej:

»Do celéw niniejszej definicji:

— »na odleglo$¢« oznacza ustuge $wiadczong bez réwnoczesnej obecnosci stron,
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— »droga elektroniczng« oznacza, iz ustuga jest przesyltana pierwotnie i otrzymywa-
na w miejscu przeznaczenia za pomoca sprzetu elektronicznego do przetwarza-
nia [...] oraz przechowywania danychii [...] jest catkowicie przesytana, kierowana
i otrzymywana za pomoca kabla, odbiornika radiowego, srodkéw optycznych lub
innych $rodkéw elektromagnetycznych,

— »na indywidualne zadanie odbiorcy uslug« oznacza, ze ustuga $wiadczona jest
poprzez przesytanie danych na indywidualne zadanie.

Artykut 6 dyrektywy 2000/31 stanowi:

»Poza innymi wymaganiami dotyczacymi informacji przewidzianymi przez prawo
wspolnotowe panstwa czlonkowskie zapewniaja, zeby informacje handlowe, ktére
stanowia cze$¢ uslugi spoteczenstwa informacyjnego [...], spetnialy co najmniej
nastepujace warunki:

b) osoba fizyczna lub prawna, w imieniu ktérej udziela sie informacji handlowej, jest
wyraZznie rozpoznawalna;
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Rozdzial II dyrektywy 2000/31 zawiera sekcje 4, zatytulowana ,,Odpowiedzialno$¢
ustugodawcow bedacych posrednikami’, obejmujaca art. 12—15.

Artykut 12 dyrektywy 2000/31, ,zatytutowany” Zwykly ,przekaz’, stanowi:

»1. Panstwa czltonkowskie zapewniaja, zeby w przypadku $wiadczenia uslugi spo-
teczenistwa informacyjnego polegajacej na transmisji w sieci telekomunikacyjnej
informacji przekazanych przez uslugobiorce lub na zapewnianiu dostepu do sieci
telekomunikacyjnej ustugodawca nie byl odpowiedzialny za przekazywane informa-
Cje, jezeli:

a) nie jest inicjatorem przekazu;

b) nie wybiera odbiorcy przekazu;

oraz
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¢) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

2. Czynnosci polegajace na transmisji oraz zapewnianiu dostepu okreslone w ust. 1
obejmuja automatyczne, posrednie i krétkotrwate przechowywanie przekazywanych
informacji, w zakresie w jakim [pod warunkiem ze] stuzy to wylacznie wykonywaniu
transmisji w sieci telekomunikacyjnej oraz ze okres przechowywania nie przekracza
czasu rozsadnie koniecznego do transmisji.

3. Niniejszy artykul nie ma wplywu na mozliwo$¢ wymagania od ustugodawcy przez
sad lub organ administracyjny, zgodnie z systemem prawnym panstw czlonkowskich,
zeby przerwal on naruszenia prawa lub im zapobieg}”.

Artykut 13 tej dyrektywy, zatytutowany ,,Caching’; przewiduje:

»1. Panstwa cztonkowskie zapewniaja, zeby w przypadku $wiadczenia ustugi spote-
czenstwa informacyjnego polegajacej na transmisji w sieci telekomunikacyjnej infor-
macji przekazanych przez uslugobiorce ustugodawca nie byt odpowiedzialny z tytutu
automatycznego, posredniego i krétkotrwalego przechowywania tej informacji doko-
nywanego w celu usprawnienia pézniejszej transmisji informacji na zadanie innych
ustugobiorcéw, pod warunkiem ze:

a) ustugodawca nie modyfikuje informacji;
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b) ustugodawca przestrzega warunkéw dostepu do informacji;

c) ustugodawca przestrzega zasad dotyczacych aktualizowania informacji, okreslo-
nych w sposéb szeroko uznany i uzywany w branzy;

d) ustugodawca nie zakléca dozwolonego postugiwania sie technologia, szeroko
uznang i uzywang w branzy, w celu uzyskania danych o korzystaniu z informacji;

oraz

e) ustugodawca niezwlocznie usuwa lub uniemozliwia dostep do przechowywanych
informacji, gdy uzyska wiarygodna wiadomo$¢, ze informacje zostaly usuniete
z poczatkowego zrédta transmisji lub dostep do nich zostal uniemozliwiony, albo
gdy sad lub organ administracyjny nakazal usuniecie informacji lub uniemozli-
wienie dostepu do niej.

2. Niniejszy artykut nie ma wplywu na mozliwo$¢ wymagania od ustugodawcy przez
sady lub organy administracyjne, zgodnie z systemem prawnym panstw cztonkow-
skich, zeby przerwal naruszenia prawa lub im zapobieg}”.
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Artykul 14 dyrektywy 2000/31, zatytulowany ,Hosting’, stanowi:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, zeby w przypadku §wiadczenia uslugi spote-
czenstwa informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji przekazanych
przez uslugobiorce ustugodawca nie byl odpowiedzialny za informacje przechowy-
wane na zadanie ustugobiorcy, pod warunkiem ze:

a) ustugodawca nie ma wiarygodnych wiadomo$ci o bezprawnym charakterze dzia-
talnosci lub informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych — nie
wie o stanie faktycznym lub okolicznosciach, ktére w sposdb oczywisty swiadcza
o tej bezprawnosci;

lub

b) ustugodawca podejmuje niezwlocznie odpowiednie dziatania w celu usunie-
cia lub uniemozliwienia dostepu do informacji [usuniecia informacji lub unie-
mozliwienia dostepu do nich], gdy uzyska takie wiadomosci lub zostanie o nich
powiadomiony.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli uslugobiorca dziata z upowaznienia albo pod
kontrola ustugodawcy.

3. Niniejszy artykul nie ma wplywu na mozliwo$¢ wymagania od ustugodawcy przez
sady lub organy administracyjne, zgodnie z systemem prawnym panstw czltonkow-
skich, zeby przerwal naruszenia prawa lub im zapobiegt, oraz nie ma wptywu na moz-
liwos¢ ustanowienia procedur regulujacych usuwanie lub uniemozliwianie dostepu
do tych informacji [usuwanie informacji lub uniemozliwianie dostepu do nich] przez
panstwa czlonkowskie”.
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Artykul 15 dyrektywy 2000/31, zatytutowany ,Brak ogélnego obowiazku w zakresie
nadzoru’, przewiduje:

»1. Panstwa czlonkowskie nie nakladaja na ustugodawcéw swiadczacych ustugi okres-
lone w art. 12, 13 i 14 ogdlnego obowiazku nadzorowania informacji, ktére prze-
kazuja lub przechowuja, ani ogélnego obowiazku aktywnego poszukiwania faktow
i okolicznosci wskazujacych na bezprawna dziatalnosc.

2. Panstwa cztonkowskie moga ustanowi¢ w stosunku do ustugodawcéw swiadcza-
cych uslugi spoteczenistwa informacyjnego obowiazek niezwlocznego powiadamia-
nia wlasciwych wiladz publicznych o rzekomych bezprawnych dziataniach podjetych
przez ich uslugobiorcéw lub przez nich przekazanych informacjach [lub o przeka-
zywanych przez nich niedozwolonych informacjach] lub obowiazek przekazywania
wlasciwym wladzom, na ich zadanie, informacji pozwalajacych na ustalenie tozsamo-
$ci ich ustugobiorcéw, z ktérymi maja umowy o przechowywanie”.

II — Postepowania przed sadem krajowymi i pytania prejudycjalne

A — Ustuga odsytania ,AdWords”

Google jest wlascicielem wyszukiwarki internetowej. Gdy internauta dokonuje
wyszukiwania wedlug przynajmniej jednego hasta, wyszukiwarka wyswietla strony,
ktore wydaja sie najlepiej odpowiada¢ temu hastu lub tym hastom, w kolejnosci male-
jacej trafnosci. Sg to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.
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Ponadto Google oferuje odplatna ustuge odsylania zwana ,AdWords” Ustuga ta
umozliwia wszystkim przedsiebiorcom sprawienie, poprzez zastrzezenie kilku stow
kluczowych, ze w razie zbiezno$ci miedzy tymi stowami a hastem wpisanym przez
internaute do wyszukiwarki ukaze si¢ link reklamowy do ich strony. Ten link rekla-
mowy jest wy$wietlany w rubryce ,linki sponsorowane’, znajdujacej si¢ po prawej
stronie ekranu, obok rezultatéw naturalnych, albo w gérnej czesci ekranu, powyzej
wspomnianych rezultatéw.

Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krétki przekaz reklamowy.
Link i przekaz stanowia lacznie reklame wys$wietlana we wspomnianej powyzej
rubryce.

Reklamodawca placi za ustuge odsylania tylko wtedy, gdy uzytkownicy klikaja na link
reklamowy. Wynagrodzenie obliczane jest w szczeg6lnosci na podstawie ,,ceny za klik-
niecie’; ktéra reklamodawca uznal przy zawieraniu z Google umowy na ustuge odsy-
tania za mozliwa do uiszczenia, oraz liczby kliknie¢ na dany link przez internautéw.

Kilku reklamodawcéw moze wybraé to samo stowo kluczowe. Porzadek wyswietlania
ich linkéw reklamowych jest w takim przypadku okreslany zwykle wedlug najwyzszej
ceny za klikniecie, liczby wcze$niejszych kliknie¢ na dany link oraz jako$ci reklamy
w ocenie Google. Reklamodawca moze w kazdej chwili poprawi¢ pozycje swojego
linku w porzadku wyswietlania, ustalajac wyzsza cene maksymalna lub prébujac
poprawic jakos¢ swojej reklamy.

Google uruchomit zautomatyzowany proces wyboru stéw kluczowych i tworzenia
reklam. Reklamodawcy wybieraja stowa kluczowe, redaguja przekaz reklamowy oraz
tworza link do swojej strony.
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B — Sprawa C-236/08

Vuitton, ktéra zajmuje sie w szczegélnosci sprzedaza luksusowych toreb i innych
wyrobdéw kaletniczych, jest wlascicielem wspdlnotowego znaku towarowego ,Vuit-
ton” oraz zarejestrowanych we Francji krajowych znakéw towarowych ,Louis Vuit-
ton” i ,LV” Bezsporne jest, ze znaki te ciesza sie renoma.

Na poczatku 2003 r. Vuitton stwierdzila, ze w przypadku wprowadzenia przez inter-
naute do wyszukiwarki Google wyrazéw stanowiacych jej znaki towarowe, w rubryce
linkéw sponsorowanych wyswietlaja sie linki do stron oferujacych podrobione wyroby
Vuitton. Ustalono takze, ze Google oferowal reklamodawcom mozliwo$¢ nie tylko
wyboru stéw kluczowych odpowiadajacych znakom towarowym Vuitton, ale réwniez
wyboru tych sléw w powiazaniu z wyrazeniami wiazacymi sie z nagladownictwem,
takimi jak ,imitacja” i ,kopia”.

Vuitton pozwala Google, wnoszac powddztwo o stwierdzenie, miedzy innymi, ze
zachowanie to dziatata na szkode jej znakéw towarowych.

Google zostal uznany za winnego naruszenia przystugujacych Vuitton praw do znaku
towarowego wyrokiem tribunal de grande instance de Paris z dnia 4 lutego 2005 r.
i nastepnie w postepowaniu odwolawczym wyrokiem cour d’appel de Paris z dnia
28 czerwca 2006 r. Od tego ostatniego wyroku wnidst on skarge kasacyjna.
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W tych okolicznosciach Cour de cassation postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwré-
ci¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czyart. 5 ust. 1lit. a) i b) [dyrektywy 89/104] oraz art. 9 ust. 1 lit. a) i b) [rozporza-

dzenia nr 40/94] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze podmiot $wiadczacy uslu-
ge platnego odsylania, ktéry udostepnia reklamodawcom stowa kluczowe odtwa-
rzajace lub imitujace zarejestrowane znaki towarowe i zapewnia na podstawie
umowy o odsylaniu utworzenie i uprzywilejowane wyswietlanie, na podstawie
tych stéw kluczowych, reklamowych linkéw do stron, na ktérych oferowane sa
towary podrobione, uzywa tych znakéw towarowych w sposéb, ktérego upraw-
niony do nich moze zakaza¢?

Czy w przypadku gdy znaki towarowe sa znakami cieszacymi si¢ renoma, upraw-
niony moze sprzeciwic sie takiemu uzywaniu na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy
[89/104] i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia [40/94]?

Czy w przypadku gdyby takie uzywanie nie stanowilo uzywania, ktérego upraw-
niony do znaku towarowego moze zakaza¢ na podstawie dyrektywy lub rozpo-
rzadzenia, podmiot $§wiadczacy ustuge ptatnego odsylania moze by¢ uznany za
$wiadczacego usluge spoleczeristwa informacyjnego polegajaca na przechowy-
waniu informacji przekazanych przez ustugobiorce w rozumieniu art. 14 [dyrek-
tywy 2000/31], w zwigzku z czym nie mozna pociagna¢ go do odpowiedzialnosci,
zanim uprawniony do znaku nie powiadomi go, Ze uzywanie oznaczenia przez
reklamodawce jest niezgodne z prawem?”.
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C — Sprawa C-237/08

Viaticum jest wlascicielem francuskich znakéw towarowych ,Bourse des Vols’,
~Bourse des Voyages” i ,BDV’, zarejestrowanych dla ustug organizowania podrézy.

Luteciel $wiadczy ustugi informatyczne na rzecz biur podrézy. Zajmuje sie ona edycja
i utrzymaniem strony internetowej Viaticum.

Viaticum i Luteciel stwierdzily, ze w przypadku wprowadzenia przez internaute do
wyszukiwarki Google wyrazéw stanowigcych wskazane powyzej znaki towarowe,
w rubryce linkéw sponsorowanych wyswietlaja sie linki do stron konkurentéw Via-
ticum. Ustalono takze, ze Google oferowal w tym celu reklamodawcom mozliwo$¢
wyboru stéw kluczowych odpowiadajacych wspomnianym znakom.

Viaticum i Luteciel pozwatly Google. Orzeczeniem z dnia 13 pazdziernika 2003 r. tri-
bunal de grande instance de Nanterre uznal, Ze Google dopuscit sie naruszenia praw
do znaku towarowego i nakazal mu naprawienie szkody poniesionej przez Viaticum
i Luteciel. Google odwolat sie do cour d’appel de Versailles. Sad ten, wyrokiem z dnia
10 marca 2005 r., orzekl, ze Google wspétdziatal w naruszeniach praw do znakéw
towarowych, i utrzymatl w mocy orzeczenie z dnia 13 pazdziernika 2003 r. Google
whnidst kasacje od wyroku cour d’appel de Versailles.
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W tych okolicznosciach Cour de cassation postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwré-
ci¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) [dyrektywy 89/104] nalezy interpretowac w ten sposéb,

ze podmiot $wiadczacy odplatna ustuge odsytania, ktéry udostepnia reklamo-
dawcom stowa kluczowe odtwarzajace lub imitujace zarejestrowane znaki towa-
rowe i zapewnia na podstawie umowy o odsylaniu utworzenie i uprzywilejowane
wys$wietlanie, na podstawie tych stéw kluczowych, reklamowych linkéw do stron,
na ktérych oferowane sa towary identyczne z towarami, dla ktérych znaki zareje-
strowano, lub towary do nich podobne, uzywa tych znakéw towarowych w spo-
s6b, ktérego uprawniony do nich moze zakazac¢?

Czy w przypadku gdyby takie uzywanie nie stanowilo uzywania, ktérego upraw-
niony do znaku towarowego moze zakaza¢ na podstawie dyrektywy [89/104] lub
rozporzadzenia [nr 40/94], podmiot §wiadczacy odplatna ustuge odsytania moze
by¢ uznany za $wiadczacego ustuge spoteczenstwa informacyjnego polegajaca
na przechowywaniu informacji przekazanych przez ustugobiorce w rozumieniu
art. 14 [dyrektywy 2000/31], w zwiazku z czym nie mozna pociagna¢ go do od-
powiedzialno$ci, zanim uprawniony do znaku nie powiadomi go, ze uzywanie
oznaczenia przez reklamodawce jest niezgodne z prawem?”.

D — Sprawa C-238/08

P.A. Thonet jest wlascicielem francuskiego znaku towarowego ,,Eurochallenges’, zare-
jestrowanego miedzy innymi dla uslug agencji matrymonialnej. CNRRH dziala jako
agencja matrymonialna. Jest ona posiadaczem udzielonej przez P.A. Thoneta licencji
na wskazany powyzej znak towarowy.
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W 2003 r. PA. Thonet i CNRRH stwierdzili, ze w przypadku wprowadzenia przez
internaute do wyszukiwarki Google wyrazu bedacego wskazanym powyzej znakiem
towarowym, w rubryce linkéw sponsorowanych wyswietlaja sie linki do konkurencyj-
nych wzgledem CNRRH stron prowadzonych odpowiednio przez B Raboina i Tiger.
Ustalono réwniez, ze Google zaoferowal w tym celu reklamodawcom mozliwo$é
wyboru takiego hasla jako stowa kluczowego.

B. Raboin, Tiger i Google zostali uznani, w sprawie z powddztwa P.A. Thoneta
i CNRRH, za winnych naruszenia praw do znaku towarowego na mocy orzeczenia
tribunal de grande instance de Nanterre z dnia 14 grudnia 2004 r. i nastepnie w poste-
powaniu odwolawczym na mocy wyroku cour d’appel de Versailles z dnia 23 marca
2006 r. Od tego ostatniego wyroku Google wnidst kasacje.

W tych okolicznos$ciach Cour de cassation postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwré-
ci¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy zastrzezenie przez przedsiebiorce w umowie o odptatnym odsylaniu w Inter-
necie stowa kluczowego, ktére — wpisane w zapytaniu — powoduje wyswietlenie
sie linku proponujacego potaczenie sie ze strong prowadzona przez ten podmiot,
na ktérej oferuje on sprzedaz towaréw lub §wiadczenie uslug i na ktérej odnalez¢
mozna oznaczenie odtwarzajace lub imitujace znak towarowy zarejestrowany na
rzecz osoby trzeciej dla oznaczania towaréw identycznych lub podobnych, bez
zgody uprawnionego do tego znaku, stanowi samo w sobie naruszenie prawa wy-
facznego przyznanego temu ostatniemu przez art. 5 [dyrektywy 89/104]?

2) Czyart. 5 ust. 1 lit. a) i b) [dyrektywy 89/104] nalezy interpretowac w ten sposéb,
ze podmiot $§wiadczacy odplatna usluge odsylania, ktéry udostepnia reklamo-
dawcom stowa kluczowe odtwarzajace lub imitujace zarejestrowane znaki towa-
rowe i zapewnia na podstawie umowy o odsytaniu utworzenie i uprzywilejowa-
ne wy$wietlanie, na podstawie tych stéw kluczowych, reklamowych linkéw do
stron, na ktérych oferowane sa towary identyczne z towarami, dla ktérych znaki
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zarejestrowano, lub towary do nich podobne, uzywa tych znakéw towarowych
w sposob, ktdrego uprawniony do nich moze zakazac¢?

3) Czy w przypadku gdyby takie uzywanie nie stanowilo uzywania, ktérego upraw-
niony do znaku towarowego moze zakaza¢ na podstawie dyrektywy [89/104] lub
rozporzadzenia [nr 40/94], podmiot §wiadczacy odptatng ustuge odsylania moze
by¢ uznany za $wiadczacego ustuge spoteczenstwa informacyjnego polegajaca
na przechowywaniu informacji przekazanych przez ustugobiorce w rozumieniu
art. 14 [dyrektywy 2000/31], w zwiazku z czym nie mozna pociagna¢ go do od-
powiedzialnosci, zanim uprawniony do znaku nie powiadomi go, ze uzywanie
oznaczenia przez reklamodawce jest niezgodne z prawem?”.

III — W przedmiocie pytan prejudycjalnych

A — W przedmiocie uzycia stow kluczowych odpowiadajgcych znakom towarowym
nalezgcym do 0séb trzecich w ramach ustugi odsytania w Internecie

1. Rozwazania wstepne

Bezsporne jest, ze zrédlem sporéw w postepowaniach przed sadem krajowym jest
uzycie jako stéw kluczowych w ramach ustugi odsylania w Internecie oznaczen, ktére
odpowiadaja znakom towarowym, bez zgody ich wlascicieli. Wspomniane stowa
kluczowe zostaly wybrane przez klientéw podmiotu $wiadczacego ustuge odsyta-
nia, jednak zostaly zaakceptowane i byly przechowywane przez ten ostatni. Rzeczeni
klienci zajmuja sie sprzedaza imitacji towaréw wlasciciela danego znaku towarowego
(sprawa C-236/08) lub sa po prostu jego konkurentami (sprawy C-237/08 i C-238/08).
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Poprzez pierwsze pytanie w sprawie C-236/08, pierwsze pytanie w sprawie C-237/08
oraz pierwsze i drugie pytanie w sprawie C-238/08, ktére nalezy przeanalizowad facz-
nie, sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy
89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowaé w ten
sposdb, ze wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej
zamieszczania lub zlecania zamieszczania, wedlug stowa kluczowego identycznego
z tym znakiem lub do niego podobnego, ktdre ta osoba trzecia wybrata lub przecho-
wywala bez zgody wspomnianego wlasciciela w ramach uslugi odsylania w Interne-
cie, reklamy towaréw lub ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych
rzeczony znak zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych.

Pierwsze pytanie w sprawie C-236/08, pierwsze pytanie w sprawie C-237/08 i drugie
pytanie w sprawie C-238/08 koncentruja sie w tym wzgledzie na przechowywaniu
takiego slowa kluczowego w przez podmiot $wiadczacy usluge odsylania i sposobu
organizacji przez tego ostatniego wyswietlania reklam jego klientéw wedlug danych
stéw kluczowych, podczas gdy pierwsze pytanie w sprawie C-238/08 dotyczy wyboru
przez reklamodawce oznaczenia jako stowa kluczowego i wyswietlenia reklamy, ktére
w konsekwencji zastosowania mechanizmu odsylania jest wynikiem tego wyboru.

Artykut 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia
nr 40/94 uprawniaja, pod pewnymi warunkami, wlascicieli znakéw towarowych do
zakazania osobom trzecim uzywania oznaczen identycznych do ich znakéw lub do
nich podobnych dla towaréw lub ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla
ktérych znaki te zostaly zarejestrowane, lub do nich podobnych.

W sporach w postepowaniach przed sadem krajowym istota i skutkiem uzywania
oznaczen odpowiadajacych znakom towarowym jako stéw kluczowych jest wyswiet-
lenie si¢ linku reklamowego do stron, na ktorych oferowane sa towary lub ustugi
identyczne z tymi, dla ktérych wspomniane znaki zostaly zarejestrowane, a miano-
wicie, odpowiednio, wyroby kaletnicze, ustugi organizacji podrézy i uslugi agencji
matrymonialne;j.
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W rezultacie Trybunal rozpatrzy pytanie, o ktérym mowa w pkt 43 niniejszego
wyroku, gléwnie pod katem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporza-
dzenia nr 40/94 i wylacznie w sposdb incydentalny pod katem art. 9 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia, poniewaz ten ostatni przepis obejmuje w przypadku identycznego
oznaczenia sytuacje, w ktorej towary lub uslugi osoby trzeciej sa jedynie podobne do
tych, dla ktérych dany znak zostal zarejestrowany.

Po przeprowadzeniu tego badania nalezy przystapi¢ do udzielenia odpowiedzi na dru-
gie pytanie w sprawie C-236/08, ktére wymaga od Trybunalu rozpatrzenia tej samej
problematyki z punktu widzenia art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) roz-
porzadzenia nr 40/94, dotyczacych praw przyznanych przez znaki towarowe cieszace
sie renoma. Z zastrzezeniem zweryfikowania tej okolicznosci przez sad krajowy,
z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze obowigzujace
we Francji ustawodawstwo zawiera zasade, o ktérej mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104. Ponadto Trybunatl sprecyzowal juz, ze ten przepis dyrektywy powinien by¢
interpretowany nie tylko w $§wietle swego brzmienia, ale réwniez z uwzglednieniem
ogoélnej systematyki i celow systemu, w ktéry sie wpisuje. W rezultacie zasada, o kté-
rej mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, dotyczy nie tylko przypadkéw, w ktérych
osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszgcym sie
renomag lub dori podobnego dla towaréw lub ustug, ktdre nie sg podobne do towaréw
lub ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, ale réwniez przypadkéw, gdy
takie uzywanie ma miejsce w stosunku do towaréw lub ustug identycznych z tymi,
dla ktérych wspomniany znak zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych (wyroki:
z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 24—30; z dnia
10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 Adidas i Adidas Benelux, Zb.Orz. s. [-2439,
pkt 37).

2. W przedmiocie wykladni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94

Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 lub, w przypadku wspdlnotowego
znaku towarowego, art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 wtlasciciel znaku towa-
rowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej, ktéra nie posiada jego zgody,
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uzywania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak jest zarejestrowany, jezeli uzywanie to ma miejsce
w obrocie handlowym i wplywa lub moze negatywnie wplywac na petnione przez znak
funkcje (zob. w szczegélnosci wyrok z dnia 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie C-17/06
Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 16; postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
C-62/08 UDV North America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 42; wyrok z dnia 18 czerwca
2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58).

a) Uzywanie w obrocie handlowym

Oznaczenie jest uzywane w obrocie handlowym, jezeli uzywanie to ma miejsce w kon-
teks$cie dzialalnosci handlowej majacej na celu przysporzenie korzysci gospodarczej,
a nie w sferze prywatnej (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arse-
nal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 40; ww. wyrok w sprawie Céline, pkt 17; ww.
postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 44).

Odnoszac sie na wstepie do reklamodawcy nabywajacego ustugi odsytania i dokonu-
jacego wyboru jako stowa kluczowego oznaczenia identycznego ze znakiem towaro-
wym nalezacym do innej osoby, nalezy stwierdzi¢, ze w rozumieniu przytoczonego
orzecznictwa uzywa on wspomnianego oznaczenia.

Z punktu widzenia reklamodawcy bowiem istota i skutkiem wyboru stowa kluczo-
wego identycznego ze znakiem towarowym jest wyswietlenie sie linku reklamowego
do strony, na ktdrej oferuje on do sprzedazy swe wlasne towary lub ustugi. Poniewaz
oznaczenie wybrane jako stowo kluczowe stanowi $rodek stuzacy wywolaniu tego
ogloszenia reklamowego, nie mozna zaprzeczy¢, ze reklamodawca uzywa tego ozna-
czenia w konteks$cie swojej dziatalno$ci handlowej, a nie w sferze prywatne;j.
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Co sie tyczy nastepnie podmiotu $wiadczacego ustuge odsylania, bezsporne jest, ze
prowadzi on dzialalno$¢ handlowa i ma na celu uzyskanie korzysci gospodarczej
poprzez przechowywanie na potrzeby niektérych ze swych klientéw oznaczen iden-
tycznych ze znakami towarowymi jako stéw kluczowych i organizowanie na ich pod-
stawie wyéwietlania reklam.

Réwnie bezsporne jest tez, ze owe ustugi nie sg §wiadczone wyltacznie na rzecz wia-
$cicieli wspomnianych znakéw lub podmiotéw uprawnionych do sprzedazy towa-
réow lub ustug tych wlascicieli, ale Ze — przynajmniej w przypadku rozpatrywanych
spraw — sg one $wiadczone takze bez zgody wlascicieli i na rzecz ich konkurentéw
lub nasladowcow.

Z powyzszych ustalenn wynika, ze umozliwiajac reklamodawcom wybér oznaczen
identycznych ze znakami towarowymi jako stéw kluczowych, przechowujac te ozna-
czenia i wy$wietlajac na ich podstawie reklamy swych klientéw, podmiot §wiadczacy
ustuge odsylania dziala ,w obrocie handlowym’, jednak ustalenia te nie wskazuja na
to, by ustugodawca ten sam ,uzywal” tych oznaczen w rozumieniu art. 5 dyrektywy
89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94.

W tym zakresie wystarczy zauwazy¢, ze do ustalenia okoliczno$ci uzywania przez
osobe trzecia oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doni podobnego
wymagane jest co najmniej, by oznaczenie to bylo wykorzystywane przez te osobe
w ramach jej wlasnej dziatalnosci handlowej. Natomiast podmiot $wiadczacy ustuge
odsylania wprawdzie umozliwia swym klientom uzywanie oznaczen identycznych ze
znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak sam nie uzywa tych oznaczen.

Whniosku tego nie podwaza fakt, ze wspomniany ustugodawca pobiera wynagrodzenie
za uzywanie wspomnianych oznaczen przez swych klientéw. Fakt stworzenia tech-
nicznych warunkéw niezbednych do uzywania oznaczenia i pobierania za te ustuge
wynagrodzenia nie oznacza bowiem, ze podmiot §wiadczacy taka usluge sam uzywa
wspomnianego oznaczenia. W zakresie, w jakim umozliwia on swemu klientowi takie
uzywanie, jego rola winna by¢ oceniana, jesli to konieczne, pod katem innych norm
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prawnych niz art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94, takich jak te,
do ktérych odsyta pkt 107 niniejszego wyroku.

Z powyzszego wynika, ze podmiot §wiadczacy usluge odsylania nie uzywa oznacze-
nia w obrocie handlowym w rozumieniu wyzej wskazanych przepiséw dyrektywy
89/104 i rozporzadzenia nr 40/94.

Stad przestanki dotyczace uzywania ,dla towaréw lub uslug” oraz negatywnego
wplywu na pelnione przez znak funkcje winny zosta¢ rozpatrzone wylacznie
w stosunku do uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym przez
reklamodawce.

b) Uzywanie ,dla towaréw lub ustug”

Wyrazenie ,dla towaréw lub ustug” identycznych z tymi, dla ktérych znak zostat zare-
jestrowanych, wystepujace w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 odnosi sie co do zasady do towardw i ustug oséb trzecich,
ktére uzywaja oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym [zob. wyroki:
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. [-1017, pkt 28,
29; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz.
s. 1-4231, pkt 34]. W zalezno$ci od przypadku moze ono oznacza¢ takze towary lub
uslugi innej osoby, na rachunek ktérej dziata dana osoba trzecia (zob. ww. postano-
wienie w sprawie UDV North America, pkt 43-51).

Jak Trybunal miat juz okazje stwierdzi¢, zachowania wymienione w art. 5 ust. 3 dyrek-
tywy 89/104 i w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, a mianowicie umieszczanie
oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach, oferowanie do sprzedazy towaréw
lub ustug pod tym oznaczeniem, przywéz lub wywéz towaréw pod takim oznacze-
niem oraz uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie, stanowig
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uzywanie dla towaréw lub ustug (zob. ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club,
pkt 41; w sprawie Adam Opel, pkt 20).

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu w postepowaniu przed sadem kra-
jowym w sprawie C-236/08 dotycza dziatan, ktére sg bardzo bliskie niektérym
zachowaniom opisanym w powyzej wskazanych przepisach dyrektywy 89/104 i roz-
porzadzenia nr 40/94, a mianowicie oferowaniu do sprzedazy towardw osoby trzeciej
pod oznaczeniem identycznym z danym znakiem towarowym oraz uzywaniu tego
oznaczenia w reklamie. Z akt sprawy wynika bowiem, Ze oznaczenia identyczne ze
znakami nalezacymi do Vuitton ukazuja sie w reklamach wyswietlanych w rubryce
»linki sponsorowane”

Natomiast przypadki, ktérych dotycza sprawy C-237/08 i C-238/08, cechuja sie tym,
ze oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym nie wystepuje w reklamie
osoby trzeciej.

Google utrzymuje, iz z uwagi na to, ze dane oznaczenie w ogoéle nie wystepuje w samej
reklamie, uzywanie wspomnianego oznaczenia jako slowa kluczowego nie moze
zosta¢ uznane za majace miejsce dla towaréw lub ustug. Wtasciciele znakéw towa-
rowych wystepujacy przeciwko Google oraz rzad francuski bronia tezy przeciwne;j.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 zawieraja jedynie niewyczerpujace wyliczenie rodzajéw
uzywania, ktérego wlasciciel znaku towarowego moze zakazaé (ww. wyrok w sprawie
Arsenal Football Club, pkt 38; wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gil-
lette Company i Gillette Group Finland, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 28; a takze ww. wyrok
w sprawie Adam Opel, pkt 16). W rezultacie okoliczno$¢, ze uzywane przez osobe
trzecia w celach reklamowych oznaczenie nie wystepuje w samej reklamie, nie moze
sama w sobie oznaczad, ze takie uzywanie nie miesci si¢ w zakresie pojecia uzywania
dla towar6w lub ustug w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104.
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Ponadto wyktadnia, zgodnie z ktéra pod uwage mogltyby by¢ brane jedynie sposoby
uzywania figurujace we wspomnianym wyliczeniu, nie uwzglednia okolicznosci, ze
zostalo ono sporzadzone przed wlasciwym pojawieniem sie handlu elektronicznego
i wypracowanych w tych ramach form reklamy. To zwykle wlasnie te elektroniczne
formy handlu i reklamy moga, przez zastosowanie technologii informatycznych, sta-
nowi¢ okazje do innych sposobéw uzywania oznaczen niz te wymienione w art. 5
ust. 3 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

W przypadku ustug odsylania jest bezsporne, ze reklamodawca, wybierajac jako
stowo kluczowe oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym nalezacym do innej
osoby, dazy do tego, by internauci, wpisujac to stowo jako wyszukiwane hasto, klikali
nie tylko na linki, ktére pochodza od wlasciciela wspomnianego znaku, ale réwniez
na link reklamowy tego reklamodawcy.

Oczywiste jest réwniez to, ze w wiekszosci przypadkéw internauta wprowadzajacy
jako wyszukiwane hasto nazwe danego znaku ma na celu znalezienie informacji
na temat danego znaku lub ofert towaréw lub uslug nim opatrzonych. W rezulta-
cie w przypadku gdy obok naturalnych rezultatéw wyszukiwania ukazuja sie linki
reklamowe do stron oferujacych towary lub ustugi konkurentéw wtasciciela znaku
towarowego, internauta moze, o ile od razu nie wykluczy tych linkéw jako niemaja-
cych znaczenia i nie pomyli ich z linkami wlasciciela znaku, postrzegac je jako oferte
alternatywna wzgledem towardéw lub ustug wlasciciela znaku.

W tego rodzaju sytuacji, charakteryzujacej sie tym, Ze oznaczenie identyczne z danym
znakiem towarowym zostalo wybrane przez konkurenta wilasciciela wspomnianego
znaku jako stowo kluczowe w celu zaoferowania internautom towaru lub ustugi alter-
natywnych wzgledem towardw lub uslug rzeczonego wtasciciela, owo oznaczenie jest
uzywane dla towaréw lub ustug tego konkurenta.

Nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze Trybunal orzekl juz w przesztosci, iz wyko-
rzystanie przez reklamodawce w reklamie poréwnawczej oznaczenia identycznego ze
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znakiem towarowym konkurenta w celu okreslenia — w spos6b wyrazny lub dorozu-
miany — towaréw lub ustug oferowanych przez tego ostatniego i poréwnania z nimi
swych wlasnych towaréw lub ustug stanowi uzywanie tego oznaczenia ,dla towaréw
lub ustug” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 [zob. ww. wyroki: w sprawie
02 Holdings i O2 (UK), pkt 35, 36, 42; a takze w sprawie L'Oréal i in. pkt 52, 53].

Okazuje sie tez w kazdym razie, bez potrzeby rozpatrywania, czy reklama w Inter-
necie, wyswietlana wedlug stéw kluczowych identycznych ze znakami konkurentéw,
stanowi forme reklamy poréwnawczej, ze w $wietle przytoczonego powyzej orzecz-
nictwa uzycie przez reklamodawce oznaczenia identycznego ze znakiem konkurenta
w tym celu, by internauta zapoznat si¢ nie tylko z towarami lub ustugami oferowa-
nymi przez tego konkurenta, ale réwniez z towarami lub ustugami samego reklamo-
dawcy, stanowi uzywanie dla towaréw lub ustug tego reklamodawcy.

Ponadto z uzywaniem ,dla towaréw lub ustug” mamy do czynienia réwniez w przy-
padkach, gdy uzycie przez reklamodawce oznaczenia identycznego z danym znakiem
towarowym jako stowa kluczowego nie ma na celu przedstawienia jego towaréw lub
ustug jako oferty alternatywnej wzgledem towaréw lub uslug wlasciciela wspomnia-
nego znaku, a wrecz przeciwnie, ma wprowadzac internautéw w btad co do pochodze-
nia tych towardw lub uslug, sktaniajac ich do uznania, ze pochodza one od wtasciciela
znaku lub od przedsiebiorstwa powiazanego z nim gospodarczo. Trybunat orzekt juz
bowiem w przesztosci, ze takie uzywanie istnieje w kazdym razie wéwczas, gdy osoba
trzecia uzywa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym w sposéb, ktéry
ustanawia zwiazek miedzy wspomnianym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nig
towarami lub §wiadczonymi przez nia ustugami (ww. wyrok w sprawie Céline, pkt 23;
ww. postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 47).

Z og6tu powyzszych rozwazan wynika, ze uzycie przez reklamodawce oznaczenia
identycznego z danym znakiem towarowym jako slowa kluczowego w ramach ustugi
odsylania w Internecie miesci sie w zakresie pojecia uzywania ,dla towaréw lub
uslug” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.
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Tym samym, jezeli uzywane oznaczenie jest identyczne ze wspélnotowym znakiem
towarowym, mamy do czynienia z uzywaniem ,,dla towaréw lub uslug” w rozumieniu
art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.

c) Uzywanie, ktére moze negatywnie wplywa¢ na funkcje pelnione przez znak
towarowy

Prawo wylaczne przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i w art. 9 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 zostalo przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwic¢
mu ochrone jego szczegdlnych intereséw jako wtasciciela znaku, tzn. umozliwi¢ mu
zadbanie o to, by znak ten még} pelnic¢ wlasciwe mu funkcje. W rezultacie wykonywa-
nie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie danego
oznaczenia przez osoby trzecie wplywa lub moze negatywnie wplywac na pelnione
przez znak funkcje (zob. w szczegé6lnosci ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football
Club, pkt 51; w sprawie Adam Opel, pkt 21, 22; w sprawie L'Oréal i in., pkt 58).

Z przytoczonego powyzej orzecznictwa wynika, ze wlasciciel znaku towarowego nie
moze sprzeciwié si¢ uzywaniu oznaczenia identycznego z owym znakiem, jezeli uzy-
wanie to nie jest w stanie negatywnie wplyna¢ na zadng z funkcji petnionych przez
ten znak (ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie L'Oréal i in.,
pkt 60).

Wspomniane powyzej funkcje obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku towaro-
wego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaréw lub
ustug (zwana dalej ,funkcja wskazania pochodzenia”), lecz réwniez inne jego funk-
cje, takie jak w szczegdlnosci funkcja polegajaca na zagwarantowaniu jakos$ci tych
towaréw lub uslug czy tez funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww.
wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 58).

Ochrona przyznana na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 jest zatem bardziej rozszerzona niz ta przewidziana
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przez art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy i art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, gdyz ta
ostatnia wymaga istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad (zob. podob-
nie ww. wyroki: w sprawie Davidoff, pkt 28; w sprawie L'Oréal i in., pkt 59).

Z przypomnianego powyzej orzecznictwa wynika, ze w sytuacji okreslonej w art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, w kté-
rej osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym dla
towardw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany znak zostal zareje-
strowany, wlasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania tego uzywania, jezeli
moze ono negatywnie wplywac na pelnione przez ten znak funkcje, niezaleznie od
tego, czy dotyczy to funkcji wskazania pochodzenia, czy tez jednej z pozostalych
funkcji znaku.

Wprawdzie wtasciciel znaku nie moze zakazac takiego uzywania w sytuacjach stano-
wigcych wyjatek, ktdre zostaly okreslone w art. 6 1 7 dyrektywy 89/104 i w art. 12i 13
rozporzadzenia nr 40/94, jednak w niniejszych sprawach nie zostalo podniesione, ze
mamy do czynienia jedng z takich sytuacji.

Funkcjami, na ktérych nalezy sie skupi¢ przy dokonywaniu badania w niniejszych
sprawach, sa funkcje wskazania pochodzenia i reklamowa.

i) Negatywny wplyw na pelniona przez znak funkcje wskazania pochodzenia

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi czy
konncowemu odbiorcy, ze towar lub usluga oznaczone danym znakiem towarowym
pochodza z okreslonego przedsigbiorstwa, umozliwiajac mu odréznienie tego towaru
lub ustugi od towaréw i ustug pochodzacych z innych przedsigbiorstw (zob. podobnie
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wyroki: z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. [-5507, pkt 28;
z dnia 6 paZzdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 23).

OdpowiedZ na pytanie, czy z negatywnym wplywem na te funkcje znaku towaro-
wego mamy do czynienia wowczas, gdy po wpisaniu stowa kluczowego identycznego
z danym znakiem towarowym internautom ukazuje sie reklama osoby trzeciej, na
przyklad konkurenta wlasciciela tego znaku, zalezy w szczegélnosci od sposobu,
w jaki reklama ta jest prezentowana.

Negatywny wplyw na pelniona przez znak funkcje wskazania pochodzenia ma miej-
sce wéwczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudno$cia pozwala wlasciwie poinfor-
mowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sig, czy towary
lub ustugi, ktérych dotyczy reklama, pochodza od wtasciciela znaku lub z przedsie-
biorstwa powiazanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Céline, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

W istocie w takiej sytuacji, charakteryzujacej si¢ ponadto tym, ze rozpatrywana
reklama ukazuje sie natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego inter-
naute danego znaku towarowego jako wyszukiwanego hasta i jest wyswietlana
w momencie, w ktérym znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane haslo,
internauta moze pomyli¢ si¢ co do pochodzenia danych towaréw lub ustug. W tych
okoliczno$ciach uzywanie przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z danym
znakiem towarowym jako slowa kluczowego powodujacego wyswietlenie sie wspo-
mnianej reklamy moze wzbudzi¢ przekonanie o istnieniu w obrocie handlowym
materialnego zwiazku miedzy danymi towarami lub ustugami a wlascicielem znaku
przedsigbiorstwem, z ktérego pochodza (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie
Arsenal Football Club, pkt 56; wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02
Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 60).

Wcigz odnoszac sie do negatywnego wplywu na funkcje wskazania pochodzenia,
warto wskazac, ze potrzeba przejrzystego wyswietlania reklam w Internecie jest
podkreslana w prawodawstwie Unii dotyczacym handlu elektronicznego. Majac na
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wzgledzie potrzeby zwiazane z rzetelno$cia kupiecka i ochrona konsumentéw, do
ktorych odnosi sie motyw 29 dyrektywy 2000/31, art. 6 tej dyrektywy ustanawia
zasade, zgodnie z ktdra osoba fizyczna lub prawna, w imieniu ktérej udziela sie infor-
macji handlowej, musi by¢ wyraznie rozpoznawalna.

O ile moze si¢ okazac sig, ze odpowiedzialno$¢ reklamodawcy za dzialania w Inter-
necie moze w zaleznosci od przypadku wynika¢ z norm innych dziedzin prawa, na
przyklad prawa z zakresu nieuczciwej konkurencji, o tyle nie zmienia to faktu, ze
bedace przedmiotem omawianych spraw niezgodne z prawem uzywanie w Interne-
cie oznaczen identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych wymaga
rozpatrzenia tego problemu z punktu widzenia prawa znakéw towarowych. Zwazyw-
szy na podstawowa funkcje znaku towarowego, ktéra w kontekscie handlu elektro-
nicznego polega na umozliwieniu internautom natrafiajacym na reklamy wyswietlane
w odpowiedzi na wyszukiwanie dotyczace konkretnego znaku towarowego odréz-
nienia towaréw lub ustug wlasciciela tego znaku od towaréw lub uslug majacych
inne pochodzenie, wspomniany wlasciciel powinien by¢ uprawniony do zakazania
wys$wietlania reklam oséb trzecich, ktére internauci moga blednie uznac za pocho-
dzace od niego.

Do sadu krajowego nalezy ocena, w kazdym konkretnym przypadku, czy okolicznosci
stanu faktycznego zawistego przed nim sporu charakteryzuja si¢ wystepowaniem lub
mozliwoscia wystapienia negatywnego wplywu na funkcje wskazania pochodzenia
okreslona w pkt 84 niniejszego wyroku.

Jezeli reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powiazan gospodarczych miedzy ta
osobag trzecia a wlascicielem znaku, sad krajowy bedzie musial stwierdzi¢ istnienie
negatywnego wplywu na funkcje wskazania pochodzenia.

Sad krajowy bedzie musial stwierdzi¢ istnienie negatywnego wplywu na wspomniang
funkcje znaku réwniez wéwczas, gdy reklama, ktora nie sugeruje istnienia powiazan
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gospodarczych, pozostaje na tyle niejasna w zakresie pochodzenia danych towaréw
lub ustug, ze wlasciwie poinformowany i dostatecznie uwazny internauta nie jest
w stanie zorientowac sie na podstawie linku reklamowego i zalaczonego do niego
przekazu reklamowego, czy reklamodawca jest osoba trzecia wzgledem wtlasciciela
danego znaku, czy przeciwnie, osoba powigzana z nim gospodarczo.

ii) Negatywny wplyw na pelniona przez znak funkcje reklamowa

Poniewaz obrét handlowy charakteryzuje sie zréznicowana oferta towaréw i ustug,
wlasciciel znaku towarowego moze mie¢ na celu nie tylko wskazanie, za pomoca
wspomnianego znaku, pochodzenia swych towaréw lub uslug, ale réwniez wykorzy-
stanie swego znaku w celach reklamowych, aby dostarczy¢ konsumentowi informacji
na temat swych towaréw lub ustug i przekonac go do ich zakupu.

W zwiazku z powyzszym wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakaza-
nia osobie trzeciej, ktéra nie posiada jego zgody, uzywania oznaczenia identycznego
z owym znakiem dla towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla ktérych znak ten jest
zarejestrowany, jezeli uzywanie to negatywnie wplywa na mozliwos¢ wykorzystania
znaku przez wlasciciela jako elementu promocji sprzedazy lub instrumentu strategii
handlowej.

Co sie tyczy uzywania przez reklamodawcow w Internecie oznaczenia identycznego
ze znakiem towarowym nalezacym do innej osoby jako stowa kluczowego do celéw
wyswietlania przekazéw reklamowych, oczywiste jest, ze uzywanie to moze miec
pewne nastepstwa w zakresie mozliwosci reklamowego wykorzystania wspomnia-
nego znaku przez jego wlasciciela oraz strategii handlowej tego ostatniego.

Zwazywszy bowiem na ogromna role, jaka odgrywa w obrocie handlowym reklama
w Internecie, mozliwe jest, ze wlasciciel znaku sam zarejestruje u podmiotu
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$wiadczacego ustuge odsytania swoj znak towarowy jako stowo kluczowe, tak aby
jego reklama wyswietlata sie w rubryce ,linki sponsorowane” W takim przypadku,
jezeli wlasciciel znaku chcialby, aby jego reklama ukazywala si¢ przed reklamg innych
podmiotéw gospodarczych, ktére rowniez wybraly jego znak jako slowo kluczowe,
musialby zgodzi¢ sie na ptacenie wyzszej stawki za klikniecie niz one. Ponadto, nawet
jesli wlasciciel znaku bylby gotowy ptaci¢ wyzsza stawke za kliknigcie niz oferowana
przez osoby trzecie, ktére réwniez wybraly wspomniany znak, nie ma pewnosci, ze
jego reklama ukazywataby sie przed reklama tych oséb trzecich, poniewaz przy okres-
laniu porzadku wyswietlania pod uwage brane sa réwniez inne elementy.

Owe nastepstwa uzywania przez osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym
znakiem towarowym nie wplywaja jednak same w sobie negatywnie na pelniong
przez znak funkcje reklamowa.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez sad krajowy w przypadku, ktérego dotycza
pytania prejudycjalne, linki reklamowe sa wyswietlane w nastepstwie wprowadze-
nia przez internaute wyszukiwanego hasta, ktére odpowiada znakowi towarowemu
wybranemu jako stowo kluczowe. Réwnie bezsporne w kontek$cie obrotu handlo-
wego jest to, ze owe linki reklamowe sa wy$Swietlane obok lub powyzej naturalnych
rezultatdéw wyszukiwania. Wreszcie nie zostalo zakwestionowane, ze kolejnos¢
wys$wietlania rezultatéw naturalnych wynika z trafno$ci danych stron w stosunku
do wprowadzonego przez internaute wyszukiwanego hasla oraz ze podmiot $wiad-
czacy uslugi wyszukiwania nie pobiera zadnego wynagrodzenia za wyswietlanie tych
rezultatow.

Z powyzszych ustalen wynika, ze gdy internauta wprowadza jako wyszukiwane hasto
nazwe znaku, strona wlasciciela tego znaku ukaze sie¢ w wykazie naturalnych rezulta-
téw wyszukiwania, i to zwykle na jednej z pierwszych pozycji tej listy. Takie wyswiet-
lenie, ktdre jest ponadto bezptatne, zapewnia, ze towary lub uslugi wiasciciela znaku
staja sie widoczne dla internauty, niezaleznie od tego, czy owemu wtascicielowi udato
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sie osiagnad, by jego reklama byla réwniez wys$wietlana, na jednej z pierwszych pozy-
cji, w rubryce ,linki sponsorowane”.

Majac na wzgledzie powyzsze okolicznosci, nalezy stwierdzi¢, ze uzywanie oznacze-
nia identycznego ze znakiem towarowym nalezacym do innej osoby w ramach takiej
ustugi odsytania jak bedaca przedmiotem postepowan przed sadem krajowym nie
moze negatywnie wplywac¢ na petniona przez znak funkcje reklamowa.

d) Wnioski

Zwazywszy na ogét powyzszych rozwazan, odpowiedzZ na pierwsze pytanie w spra-
wie C-236/08, pierwsze pytanie w sprawie C-237/08 oraz pierwsze i drugie pytanie
w sprawie C-238/08 winna brzmie¢ nastepujaco:

— artykul 5 ust. 11it. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94
nalezy interpretowac w ten sposéb, ze wlasciciel znaku towarowego jest upraw-
niony do zakazania reklamodawcy reklamowania wedlug stowa kluczowego iden-
tycznego ze wspomnianym znakiem, ktére éw reklamodawca wybral bez zgody
tego wlasciciela w ramach uslugi odsylania w Internecie, towaréw lub ustug iden-
tycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych rzeczony znak zostal zarejestro-
wany, jezeli reklama ta nie pozwala lub z trudnoscia pozwala przecietnemu inter-
naucie na zorientowanie sie, czy towary lub ustugi, ktérych dotyczy, pochodza od
wlasciciela znaku lub z przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy tez
przeciwnie, od osoby trzeciej;
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— podmiot $wiadczacy ustuge odsylania w Internecie, ktéry przechowuje oznacze-
nie identyczne z danym znakiem towarowym jako slowo kluczowe i organizuje
na jego podstawie wyswietlanie reklam, nie uzywa rzeczonego oznaczenia w ro-
zumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia
nr 40/94.

3. W przedmiocie wyktadni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94

Poprzez drugie pytanie w sprawie C-236/08 sad krajowy zmierza zasadniczo do usta-
lenia, czy podmiot $wiadczacy usluge odsytania w Internecie, ktéry przechowuje jako
stowo kluczowe oznaczenie odpowiadajace znakowi towarowemu cieszacemu sie
renoma i organizuje na jego podstawie wyswietlanie reklam, uzywa tego oznaczenia
w sposob, ktérego wlasciciel wspomnianego znaku moze zakaza¢ na podstawie art. 5
ust. 2 dyrektywy 89/104 lub — w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne ze wspol-
notowym znakiem towarowym cieszacym sie renomg — na podstawie art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Zgodnie z ustaleniami sadu krajowego Google umozliwiat reklamodawcom oferu-
jacym internautom imitacje towaréw Vuitton dokonanie wyboru stéw kluczowych
odpowiadajacych znakom towarowym Vuitton w powigzaniu ze stowami kluczo-
wymi takimi jak ,imitacja” i ,kopia”

Trybunal orzek! juz w przesztosci, odnoszac sie do sprzedazy podrabianych towaréw,
ze kiedy osoba trzecia prébuje, poprzez uzywanie oznaczenia identycznego z reno-
mowanym znakiem towarowym lub doi podobnego, dziala¢ w jego cieniu w celu
skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé, bez zadnej
rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego wysitku w tym kie-
runku, wysitek handlowy wlozony przez wlasciciela znaku towarowego w wykre-
owanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzysci z takiego uzywania winno
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zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wspomnianego znaku (ww. wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 49).

Orzecznictwo to ma zastosowanie do przypadkéw, gdy osoby reklamujace w Inter-
necie oferuja do sprzedazy za posrednictwem oznaczen identycznych ze znakami
towarowymi cieszacymi si¢ renomga, takimi jak ,Louis Vuitton” lub ,Vuitton’, towary,
ktére stanowig imitacje towardéw wlasciciela wspomnianych znakéw.

Jezeli chodzi z kolei o kwestie tego, czy podmiot $wiadczacy ustuge odsylania, prze-
chowujac takie oznaczenia w powigzaniu z okre$leniami takimi jak ,imitacja” lub
»kopia” jako stowa kluczowe i umozliwiajac wyswietlanie reklam wedlug takich stéw
kluczowych, sam uzywa oznaczenia w sposéb, ktérego wlasciciel wspomnianych
znakéw moze zakazad, nalezy przypomnie¢, na co zwrdcono juz uwage w pkt 55-57
niniejszego wyroku, Ze takie dzialanie ustugodawcy nie stanowi uzywania w rozumie-
niu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94.

W zwiazku z powyzszym na drugie pytanie w sprawie C-236/08 nalezy odpowiedzie(,
ze podmiot $wiadczacy ustuge odsylania w Internecie, ktéry przechowuje oznacze-
nie identyczne ze znakiem towarowym cieszacym sie renoma jako stowo kluczowe
i organizuje na jego podstawie wyswietlanie reklam, nie uzywa rzeczonego oznacze-
nia w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94.

B — W przedmiocie odpowiedzialnosci podmiotu swiadczgcego ustuge odsytania

W trzecim pytaniu w sprawie C-236/08, w drugim pytaniu w sprawie C-237/08
i w trzecim pytaniu w sprawie C-238/08 sad krajowy zastanawia sie zasadniczo, czy
art. 14 dyrektywy 2000/31 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze ustuga odsylania
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w Internecie moze zosta¢ uznana za ustuge spoleczenstwa informacyjnego polega-
jaca na przechowywaniu informacji przekazanych przez reklamodawce, stanowia-
cych w zwiazku z tym przedmiot ,hostingu” w rozumieniu tego artykulu, w rezultacie
czego odpowiedzialno$¢ podmiotu $wiadczacego ustuge odsytania rodzi sie dopiero
z chwila poinformowania go o bezprawnosci dziatania wspomnianego reklamodawcy.

Sekcja 4 dyrektywy 2000/31, zawierajaca art. 12—15 i noszaca tytul ,,Odpowiedzial-
no$¢ ustugodawcéw bedacych posrednikami’, ma na celu ograniczenie przypadkéw,
w ktorych zgodnie ze znajdujacym zastosowanie prawem krajowym mogtaby zrodzi¢
sie odpowiedzialno$¢ uslugodawcéw bedacych posrednikami. Tak wiec to wtasnie
w ramach prawa krajowego nalezy poszukiwaé przeslanek stwierdzenia takiej odpo-
wiedzialno$ci, majac jednak na uwadze, ze na podstawie sekcji 4 tej dyrektywy w nie-
ktorych przypadkach odpowiedzialno$¢ ustugodawcéw bedacych posrednikami jest
wylaczona. Od momentu uptywu terminu do dokonania transpozycji wspomnianej
dyrektywy normy prawa krajowego z zakresu odpowiedzialnosci takich ustugodaw-
céw winny zawiera¢ ograniczenia ustanowione we wskazanych powyzej artykutach.

Vuitton, Viaticum i CNRRH utrzymuja niemniej, ze usluga odsylania taka jak
AdWords nie odpowiada definicji ustugi spoteczenstwa informacyjnego zawartej we
wskazanych powyzej przepisach dyrektywy, w zwiazku z czym podmiot $§wiadczacy
taka ustuge w zadnym wypadku nie moze korzysta¢ ze wspomnianych ograniczen
odpowiedzialno$ci. Google i Komisja sa przeciwnego zdania.

Ustanowione w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 ograniczenie odpowiedzialnosci
ma zastosowanie w przypadku ,uslugi spoteczenistwa informacyjnego polegajacej na
przechowywaniu informacji przekazanych przez ustugobiorce” i oznacza, ze podmiot
$wiadczacy taka ustuge nie moze by¢ odpowiedzialny za informacje przechowywane
na zadanie ustugobiorcy, chyba ze po tym, jak zostal poinformowany przez osobe,
ktoérej prawa zostaly naruszone, lub tez w inny sposéb dowiedziat sie o bezprawnym
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charakterze tych informacji lub dziatalnosci ustugobiorcy, nie podjal niezwlocznie
odpowiednich dzialain w celu usuniecia tych informacji lub uniemozliwienia dostepu
do nich.

Jak wskazano w pkt 14 i 15 niniejszego wyroku, prawodawca zdefiniowal usluge spo-
teczenstwa informacyjnego jako obejmujaca ustugi, ktére sa §wiadczone na odleglos¢,
za pomoca sprzetu elektronicznego do przetwarzania i przechowywania danych, na
indywidualne Zadanie odbiorcy ustug i zwykle za wynagrodzeniem. Biorac pod uwage
podsumowane w pkt 23 niniejszego wyroku wlasciwosci ustugi odsylania bedacej
przedmiotem postepowan przed sadem krajowym, nalezy stwierdzi¢, ze faczy ona
w sobie wszystkie elementy tej definicji.

Nie mozna ponadto zaprzeczy¢, ze podmiot $wiadczacy usluge odsytania przekazuje
informacje ustugobiorcy, a mianowicie reklamodawcy, w ramach sieci komunika-
cyjnej otwartej dla internautéw i przechowuje, czyli zachowuje na swoim serwerze,
niektore informacje, takie jak wybrane przez reklamodawce stowa kluczowe, link
reklamowy i towarzyszacy mu przekaz reklamowy, jak rowniez adres strony tego
reklamodawcy.

Aby czynno$¢ przechowywania dokonywana przez podmiot §wiadczacy ustuge odsy-
tania objeta byta art. 14 dyrektywy 2000/31, konieczne jest jeszcze, by dziatanie tego
ustugodawcy ograniczato sie do roli ,,ustugodawcy bedacego posrednikiem” w zamie-
rzonym przez prawodawce znaczeniu tego terminu w ramach sekcji 4 tej dyrektywy.

W tym zakresie z motywu 42 dyrektywy 2000/31 wynika, ze ustanowione w tej
dyrektywie wyltaczenia w dziedzinie odpowiedzialno$ci obejmuja jedynie przypadki,
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w ktorych dziatalno$é podmiotu §wiadczacego uslugi spoteczenstwa informacyjnego
przybiera charakter ,czysto techniczny, automatyczny i bierny’, ktéry zaklada, ze
wspomniany podmiot ,nie posiada wiedzy o [...] przekazywanych lub przechowywa-
nych [informacjach]”

W rezultacie w celu ustalenia, czy odpowiedzialno$¢ podmiotu §wiadczacego usluge
odsylania moglaby zosta¢ ograniczona na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31,
nalezy zbada¢, czy dzialanie tego podmiotu ma charakter ,czysto techniczny, auto-
matyczny i bierny” i czy nie posiada on wiedzy o przechowywanych informacjach ani
nie ma nad nimi kontroli.

Co sie tyczy uslugi odsylania bedacej przedmiotem postepowan przed sadem kra-
jowym, z akt sprawy i opisu zawartego w pkt 23 i nast. niniejszego wyroku wynika,
ze Google przetwarza, za posrednictwem opracowanego przez siebie oprogramowa-
nia, informacje dostarczone mu przez reklamodawcéw, w wyniku czego wyswietlane
sa reklamy na warunkach kontrolowanych przez te spotke. Tak wiec Google okresla
porzadek wyswietlania na podstawie, miedzy innymi, placonego przez reklamodaw-
céw wynagrodzenia.

Nalezy zauwazy¢, ze odptatno$¢ ustugi odsytania, fakt okreslania przez Google warun-
kéw platnosci czy udzielania przez niego klientom informacji o charakterze ogélnym,
nie moze skutkowac pozbawieniem Google mozliwosci skorzystania z przewidzia-
nych w dyrektywie 2000/31 wylaczen w dziedzinie odpowiedzialnosci.

Jednoczesnie zgodno$¢ miedzy wybranym stowem kluczowym a wyszukiwanym
hastem wpisanym przez internaute nie wystarczy sama w sobie, by uzna¢, ze Google
posiada wiedze o informacjach wprowadzanych do jego systemu przez reklamodaw-
céw i zapisanych na jego serwerze lub Ze ma nad nimi kontrole.
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W ramach badania, o ktérym mowa w pkt 114 niniejszego wyroku, istotna jest nato-
miast rola odgrywana przez Google przy sporzadzaniu przekazu reklamowego towa-
rzyszacego linkowi reklamowego lub przy okreslaniu i wyborze stéw kluczowych.

Zwazywszy na powyzsze rozwazania, to do sadu krajowego, ktdry jest najbardziej
wlasciwy do ustalenia, jakie sa konkretne sposoby $wiadczenia ustugi bedacej przed-
miotem zawistych przed tym sadem postepowan, nalezy dokonanie oceny, czy odgry-
wana przez Google rola odpowiada tej opisanej w pkt 114 niniejszego wyroku.

Wobec powyzszego odpowiedzZ na trzecie pytanie w sprawie C-236/08, drugie pyta-
nie w sprawie C-237/08 i trzecie pytanie w sprawie C-238/08 winna brzmie¢: art. 14
dyrektywy 2000/31 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, Ze ustanowiona w nim zasada
ma zastosowanie do podmiotu §wiadczacego ustuge odsytania w Internecie, jezeli przy
$wiadczeniu swych uslug ustugodawca ten nie odgrywa czynnej roli, ktéra moglaby
sprawi¢, ze bedzie on posiadal wiedze o przechowywanych informacjach lub miat
nad nimi kontrole. Jezeli wspomniany uslugodawca nie odgrywa takiej roli, nie moze
by¢ on pociagniety do odpowiedzialnosci za tre$¢ przechowywanych przez siebie na
zadanie reklamodawcy informacji, chyba ze powzigwszy wiadomo$¢ o bezprawnym
charakterze tych informacji lub dziatalnos$ci reklamodawcy, nie podjat niezwlocznie
odpowiednich dziatain w celu usuniecia wspomnianych informacji lub uniemozliwie-
nia dostepu do nich.

IV — W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charak-
ter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

Artykul 5 ust. 11it. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grud-
nia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego nalezy interpretowac w ten sposob, ze wlasciciel znaku
towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania we-
dlug stowa kluczowego identycznego z tym znakiem, ktore 6w reklamodaw-
ca wybral bez zgody wspomnianego wlasciciela w ramach uslugi odsylania
w Internecie, towaréw lub ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla
ktorych rzeczony znak zostal zarejestrowany, jezeli reklama ta nie pozwa-
la lub z trudnoscia pozwala przecietnemu internaucie na zorientowanie sie,
czy towary lub uslugi, ktérych dotyczy, pochodza od wlasciciela znaku lub
z przedsiebiorstwa powiazanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od
osoby trzeciej.

Podmiot $wiadczacy usluge odsylania w Internecie, ktory przechowuje
oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym jako slowo kluczowe
i organizuje na jego podstawie wyswietlanie reklam, nie uzywa rzeczonego
oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94.

Artykul 14 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektérych aspektéw prawnych ustug spoleczen-
stwa informacyjnego, w szczego6lnosci handlu elektronicznego w ramach
rynku wewnetrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym), nalezy interpre-
towac w ten sposdb, Ze ustanowiona w nim zasada ma zastosowanie do pod-
miotu $§wiadczacego usluge odsylania w Internecie, jezeli przy swiadczeniu
swych uslug ustugodawca ten nie odgrywa czynnej roli, ktéra moglaby spra-
wi¢, ze bedzie on posiadal wiedze o przechowywanych informacjach lub miat
nad nimi kontrole. Jezeli wspomniany uslugodawca nie odgrywa takiej roli,
nie moze by¢ on pociagniety do odpowiedzialnosci za tres¢ przechowywa-
nych przez siebie na zadanie reklamodawcy informacji, chyba ze powziawszy
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wiadomo$¢ o bezprawnym charakterze tych informacji lub dzialalnosci re-
klamodawcy, nie podjal niezwlocznie odpowiednich dzialan w celu usunie-
cia wspomnianych informacji lub uniemozliwienia dostepu do nich.

Podpisy
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