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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 3 marca 2016 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 5 ust. 1 —

Ogloszenia dotyczace osoby trzeciej dostepne w Internecie — Nieuprawnione uzywanie znaku

towarowego — Ogloszenia zamieszczane online bez wiedzy i bez zgody tej osoby trzeciej lub

utrzymywane online pomimo sprzeciwu tej osoby — Powddztwo wlasciciela znaku towarowego

przeciwko wspomnianej osobie trzeciej
W sprawie C-179/15
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Févarosi Torvényszék (sad w Budapeszcie, Wegry) postanowieniem
z dnia 3 kwietnia 2015 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 21 kwietnia 2015 r., w postepowaniu:
Daimler AG
przeciwko
Egyiid Garage Gépjarmiijavité és Ertékesité Kft.,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarasianas,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,
sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu rzadu wegierskiego przez M.Z. Fehéra, G. Szime i G. Kodsa, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyne, dzialajacego w charakterze petnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Havasa i J. Samnadde, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

podjawszy, po wysluchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

* Jezyk postepowania: wegierski.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5 ust. 1 pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

Whiosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Daimler AG (zwana dalej ,Daimlerem”) a Egyiid
Garage Gépjarmtijavité és Ertékesité Kft. (zwana dalej ,Egyiid Garage”) dotyczacego ukazywania sie
w Internecie ogloszen zawierajacych informacje, zgodnie z ktérymi Egyiid Garage jest ,autoryzowanym
warsztatem Mercedes-Benz”.

Ramy prawne

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 czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), ktéra weszla w zycie w dniu 28 listopada 2008 r.

Artykut 5 dyrektywy 2008/95, zatytulowany ,Prawa wynikajace ze znaku towarowego”, ktérego
brzmienie odpowiada bez zmian brzmieniu art. 5 dyrektywy 89/104, stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel
jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom 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;

b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej
[odbiorcéw]; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienistwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowic¢, ze wlasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia
identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma
we Wspdlnocie [w panstwie czlonkowskim] i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odrézniajacego charakteru lub
renomy lub jest dla nich szkodliwe.

3. Jezeli spelnione sa warunki okreslone w ust. 1 i 2, moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace
dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub 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) przywdz lub wywdz towaréw pod takim oznaczeniem;
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d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]".

Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. L 336, s. 1), ktéra weszla w zycie w dniu 12 stycznia 2016 r., dyrektywa 2008/95 bedzie uchylona
z dniem 15 stycznia 2019 r.

Postepowanie glowne i pytanie prejudycjalne

Daimler, producent pojazdéw samochodowych, jest wlascicielem odtworzonego ponizej graficznego
miedzynarodowego znaku towarowego Mercedes-Benz, ktérego ochrona obejmuje takze Wegry,
a ktory w szczegdlnosci dotyczy czesci do pojazdéw samochodowych.

sMercedes-Benz”

Egyid Garage jest spotka prawa wegierskiego, ktérej dziatalno$¢ obejmuje handel detaliczny pojazdami
samochodowymi i cze$ciami zamiennymi do tych pojazdéw, a takze ich naprawe i serwisowanie. Spétka
ta specjalizuje si¢ w sprzedazy towaréw Daimlera i w ustugach, ktére ich dotycza.

Poczawszy od 2007 r. Mercedes Benz Hungaria Kft. (zwana dalej ,Mercedes Benz Hungaria”) — spétka
zalezna Daimlera niebedaca strong rozpatrywanego w postepowaniu gtéwnym sporu — i Egylid Garage
byly zwiazane umowa o $wiadczenie ustug posprzedazowych, ktéra to umowa przestala obowiazywac
w dniu 31 marca 2012 r.

Zgodnie z ta umowa Egyiid Garage miala, poza prawem uzywania wspomnianego znaku towarowego,
prawo do umieszczania w ogloszeniach wzmianki ,felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz”
(»autoryzowany warsztat Mercedes-Benz”).

Gdy jeszcze obowigzywala umowa o $wiadczenie uslug posprzedazowych, Egyiid Garage zamoéwita
u Magyar Telefonkonyvkiadé Térsasig (zwanej dalej ,MTT”) — oferujacej usluge ogloszen dostepnych
online w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu — publikacje, w okresie obejmujacym lata
2011-2012, ogloszenia wskazujacego, ze spoélka Egyiid Garage jest autoryzowanym warsztatem
Mercedes-Benz.

W nastepstwie rozwigzania wspomnianej umowy Egyiid Garage dazyla do usuniecia wszelkich
wypadkéw uzywania spornego znaku towarowego mogacych skloni¢ odbiorcéw do uznania, ze
utrzymuje ona jeszcze stosunek umowny z Daimlerem.

Egyiid Garage zazadala w szczegdlnosci od MTT zmiany ogloszenia, tak aby nie wskazywalo ono juz
Egyiid Garage jako autoryzowanego warsztatu Mercedes-Benz.

Egyid Garage zazadala ponadto pisemnie od podmiotéw prowadzacych szereg innych serwiséw
internetowych usuniecia ogloszenn online, w ktérych przedstawiano te spétke jako autoryzowany
warsztat Mercedes-Benz, a ktére zostaly opublikowane bez jej zgody, a w szczegdélnosci bez
zamoOwienia ich przez Egyiid Garage.
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Pomimo wspomnianych dzialan ogloszenia online zawierajace taka wzmianke nadal byly
rozpowszechniane w Internecie. Ponadto wprowadzenie sléw kluczowych ,egyid” i ,garage”
w wyszukiwarce Google prowadzi do listy wynikéw ukazujacych takie ogloszenia, w ktérych pierwszy
wiersz tekstu funkcjonujacy jako link kwalifikuje Egyliid Garage jako ,autoryzowany warsztat
Mercedes-Benz”.

W tych okoliczno$ciach Daimler wniosta pozew do sadu odsylajacego majacy na celu, po pierwsze,
stwierdzenie w szczegdlnosci, ze — zamieszczajac wspomniane ogloszenia — Egylid Garage naruszyta
znak towarowy Mercedes-Benz, oraz po drugie, nakazanie Egyiid Garage usuniecia spornych ogloszen,
zaniechania wszelkich dalszych naruszen oraz opublikowania sprostowania w krajowych i w lokalnych
dziennikach.

Egyid Garage bronila sig, podkreslajac, ze z wyjatkiem ogloszenia, ktére ukazalo sie w serwisie
www.telefonkonyv.hu, nie umieszczala ona zadnego innego ogloszenia w Internecie oraz ze sporne
ogloszenia ukazaly sie i nadal ukazuja si¢ niezaleznie od jej woli, a takze ze nie ma ona jakiegokolwiek
wplywu na tre$¢, ukazywanie si¢ ani na usuniecie tych ogloszen.

W tym kontekscie Egylid Garage skorzystala z ustug prywatnego bieglego, aby wykazaé, iz jest ona
poszkodowana bardzo rozpowszechniona praktyka handlowa polegajaca w istocie na tym, ze niektdérzy
oferujacy umieszczanie ogloszen w Internecie uslugodawcy przejmuja ogloszenia opublikowane
w innych serwisach ogloszeniowych bez wiedzy i bez zgody reklamodawcy, aby stworzy¢ wilasna baze
danych z informacjami dostepnymi nieodplatnie lub odptatnie.

W tych okoliczno$ciach Févarosi Torvényszék (sad w Budapeszcie, Wegry) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy art. 5 ust. 1 lit. b) [dyrektywy 89/104] nalezy interpretowal w ten sposéb, ze wlasciciel znaku
towarowego ma prawo wystepowac przeciwko osobie trzeciej wskazanej w ogloszeniu w Internecie
zawierajagcym oznaczenie, ktére mozna pomyli¢ z jego znakiem towarowym, dotyczace ustug tej osoby
trzeciej identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, przez co
u odbiorcow moze zosta¢ wywotane wprowadzajace w blad wrazenie, ze przedsigbiorstwo tej osoby
trzeciej tacza z wlascicielem znaku oficjalne relacje handlowe, nawet w sytuacji, gdy ogloszenie to nie
zostalo zamieszczone w Internecie przez wskazana w nim osobe ani w jej imieniu lub gdy mozna
uzyska¢ dostep do tego ogloszenia w Internecie, mimo ze wskazana w nim osoba podjela w sposéb,
ktéorego mozna od niej racjonalnie wymagaé, dzialania w celu jego usuniecia, jednak bez
powodzenia?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Na wstepie nalezy wskazaé, ze u zrédel rozpatrywanego w postepowaniu gtéwnym sporu lezy fakt, iz —
nawet po rozwiazaniu umowy o $wiadczenie ustug posprzedazowych, ktéra zwiazane byly Mercedes
Benz Hungaria i Egyiid Garage i w ktérej zezwolono tej ostatniej w szczegélnosci na uzywanie znaku
towarowego Mercedes-Benz oraz na poslugiwanie sie¢ wskazaniem ,autoryzowany warsztat
Mercedes-Benz” w ogloszeniach reklamowych — ogloszenia zawierajace to wskazanie w powigzaniu
z nazwa i adresem Egyiid Garage nadal byly rozpowszechniane w Internecie. Poniewaz umowa ta
przestala obowigzywa¢ w dniu 31 marca 2012 r., to jest po uchyleniu dyrektywy 89/104 dyrektywa
2008/95, nalezy stwierdzi¢, ze spér ten jest regulowany ta ostatnia dyrektywa i ze pytanie
prejudycjalne nalezy w konsekwencji rozumiec¢ jako dotyczace wykladni dyrektywy 2008/95.

Ponadto o ile pytanie to odnosi si¢ do art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, ktérego brzmienie przyjeto
w dyrektywie 2008/95 i ktéry obejmuje wypadek, gdy przedmiotowe oznaczenia lub towary lub ustugi,
dla ktérych uzywane sa te oznaczenia, sa wylacznie podobne, o tyle na pierwszy rzut oka wydaje sie —
jak twierdzi Komisja Europejska — Ze rozpatrywana w postepowaniu gléwnym sprawa jest raczej objeta
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sytuacja wskazana w art. 5 ust. 1 lit. a) tych dyrektyw, a mianowicie sytuacja zwana sytuacja ,podwojnej
identycznosci”, w ktérej to sytuacji uzywanie przez osobe trzecia oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym ma miejsce dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak ten zostat
zarejestrowany.

Po pierwsze, w ogloszeniach zawierajacych wskazanie ,autoryzowany warsztat Mercedes-Benz” uzywa
sie bowiem oznaczenia, ktére jest w istocie identyczne z graficznym znakiem towarowym
Mercedes-Benz.

Po drugie, brzmienie pytania prejudycjalnego wydaje sie sugerowal, ze sad odsylajacy wychodzi
z zalozenia, ze proponowane przez Egylid Garage towary i ustugi sa identyczne z tymi, dla ktérych ten
znak towarowy jest zarejestrowany. W tym wzgledzie z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze uzywanie
w ogloszeniach znaku towarowego dotyczacego samochodéw, aby informowa¢ odbiorcéw, ze osoba
trzecia $wiadczy ustuge naprawy i serwisowania oryginalnych samochodéw oznaczonych tym znakiem
towarowym, analizuje si¢ co do zasady w odniesieniu do wspomnianego art. 5 ust. 1 lit. a), nawet gdy
wspomniany znak towarowy nie zostal zarejestrowany dla tej ustugi (zob. podobnie wyrok BMW,
C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 33, 34 i 37-39).

Niemniej w zakresie, w jakim z pytania prejudycjalnego wynika, ze sad odsylajacy dazy do uzyskania
wyjasnienn odnoszacych sie do wskazanego w tymze art. 5 ust. 1 dyrektyw 89/104 i 2008/95 pojecia
»uzywania”, ktére dotyczy bez rozrdznienia sytuacji wskazanych w art. 5 ust. 1 lit. a) i b), dla
udzielenia uzytecznej odpowiedzi nie jest niezbedne rozstrzygajace okre$lenie, ktéra z tych dwdéch
sytuacji ma w niniejszym wypadku miejsce.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze poprzez swoje pytanie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia,
czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze osoba trzecia
wskazana w ogloszeniu opublikowanym w serwisie internetowym — ktére to ogloszenie zawiera
oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym lub podobne do tego znaku, w ten sposdb, ze wywoluje
wrazenie istnienia relacji handlowej miedzy ta osoba trzecia a wlascicielem znaku towarowego — uzywa
tego oznaczenia, ktérego to uzywania zgodnie z tym przepisem wtasciciel moze zakaza¢, nawet gdy to
ogloszenie nie zostalo zamieszczone przez te osobe trzecia ani w jej imieniu lub gdy ta osoba trzecia
uczynila bez powodzenia wszystko to, czego mozna od niej wymaga¢ w celu usuniecia tego ogloszenia.

Rzady wegierski i polski, a takze Komisja sa zdania, ze na powyzsze pytanie nalezy udzieli¢ odpowiedzi
przeczacej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do
zakazania uzywania przez osobe trzecia bez jego zgody oznaczenia identycznego ze wspomnianym
znakiem towarowym, gdy to uzywanie ma miejsce w obrocie handlowym, dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, i narusza lub moze naruszy¢ funkcje
znaku towarowego, ktére obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest
zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi (zwana dalej ,funkcja
wskazania pochodzenia”), lecz takze inne jego funkcje, w szczegdlnosci funkcje polegajaca na
zagwarantowaniu jakosci tego towaru lub tej ustugi czy tez funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub
reklamowa (zob. podobnie wyroki: L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; Google France
i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 49, 77, 79; a takze Interflora i Interflora British
Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 38).

Natomiast gdy sporne oznaczenia lub oznaczone nimi towary lub ustugi sa jedynie podobne, zgodnie
z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 wlasciciel znaku towarowego moze zakaza¢ uzywania takiego
oznaczenia, wylacznie gdy — ze wzgledu na istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia odbiorcow
w blad — uzywanie to wplywa lub moze wplywa¢ negatywnie na funkcje wskazania pochodzenia (zob.
w szczegdlnosci wyrok Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 25 i przytoczone
tam orzecznictwo).
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Nalezy przypomnie¢, ze Trybunal mial juz sposobnos$¢ stwierdzenia, iz uzywanie znaku towarowego
przez osobe trzecia bez zezwolenia wiasciciela w celu poinformowania odbiorcéw, ze ta osoba trzecia
dokonuje napraw i serwisowania oznaczonych tym znakiem towaréw lub ze specjalizuje sie w zakresie
takich towaréw stanowi — w niektérych okolicznosciach — uzywanie znaku towarowego w rozumieniu
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, ktérego wlasciciel znaku towarowego moze zakazaé, chyba ze ma
zastosowanie art. 6 tej dyrektywy, dotyczacy ograniczenia skutkéw znaku towarowego, lub art. 7
wspomnianej dyrektywy, dotyczacy wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy (zob. wyrok
BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 42, 45).

Jesli chodzi o rozpatrywane w postepowaniu gtéwnym ogloszenia wskazujace Egyiid Garage jako
»autoryzowany warsztat Mercedes-Benz”, nalezy stwierdzi¢, ze Egylid Garage uzyla znaku towarowego
w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, zamawiajac u MTT ogloszenie o tym brzmieniu w celu
zamieszczenia go online w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu w okresie obejmujacym lata
2011-2012.

Zamawiajac takie ogloszenie reklamowe w kontekscie prowadzonej dziatalnosci handlowej,
reklamodawca ,uzywa” bowiem znaku towarowego ,w obrocie handlowym” oraz ,dla towaréw
i uslug”, ktére oferuje on swoim klientom, a takie uzywanie w celach reklamowych jest ponadto
wyraznie wskazane w art. 5 ust. 3 lit. d) dyrektywy 2008/95. Takie uzywanie, gdy ma miejsce bez
zgody wlasciciela znaku towarowego, moze wplywac negatywnie na pelniong przez ten znak funkcje
wskazania pochodzenia, jezeli ogloszenie sugeruje istnienie powiazania gospodarczego miedzy
reklamodawca a wlascicielem (zob. podobnie wyrok Interflora i Interflora British Unit, C-323/09,
EU:C:2011:604, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

Niemniej w zakresie, w jakim w zawartej miedzy Mercedes Benz Hungaria a Egyiid Garage umowie
o $wiadczenie uslug posprzedazowych wyraznie zezwolono na takie uzywanie, nalezy stwierdzi¢, ze
uzywanie to mialo miejsce za zgoda wlasciciela znaku towarowego i ze zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy
2008/95 wlasciciel ten nie mial w konsekwencji prawa zakaza¢ — w trakcie obowigzywania umowy —
ukazywania si¢ przedmiotowego ogloszenia w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu.

Jest jednak bezsporne, ze — nawet po rozwigzaniu tej umowy — ogloszenia wskazujace Egyiid Garage
jako ,autoryzowany warsztat Mercedes-Benz” nadal ukazywaly sie¢ zaré6wno w serwisie internetowym
www.telefonkonyv.hu, jak i w innych serwisach internetowych zawierajacych odestania do
przedsiebiorstw, oraz ze to te ogloszenia stanowia przedmiot rozpatrywanego w postepowaniu
gléwnym sporu.

Po pierwsze, co sie tyczy ukazywania sie tego ogloszenia w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu
po rozwigzaniu wspomnianej umowy, sad odsylajacy ustalil, ze Egyiid Garage zazadata od MTT zmiany
pierwotnie zaméwionego ogloszenia, aby nie wskazywalo ono juz Egyiid Garage jako ,autoryzowanego
warsztatu Mercedes-Benz”, lecz ze — pomimo tego zadania — ogloszenie z takim wskazaniem nadal
ukazywalo sie przez pewien okres we wspomnianym serwisie internetowym.

O ile za$§ zamieszczenie w serwisie internetowym zawierajacym odeslania online ogloszenia
reklamowego wskazujacego znak towarowy innego podmiotu przypisuje sie reklamodawcy, ktéry
zamowil to ogloszenie i wedlug wskazéwek ktérego dzialal w charakterze ustugodawcy podmiot
prowadzacy ten serwis (zob. analogicznie wyroki: Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08,
EU:C:2010:159, pkt 51, 52; a takze Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 36),
o tyle nie mozna przypisywa¢ temu reklamodawcy dzialan ani zaniechan takiego ustugodawcy, ktéry —
umyslnie lub przez niedbalstwo — wykracza poza udzielone mu wyraznie przez wspomnianego
reklamodawce wskazowki majace wlasnie na celu unikniecie uzywania danego znaku towarowego.
A zatem gdy wspomniany uslugodawca zaniechuje uwzglednienia zadania reklamodawcy odnoszacego
sie do usuniecia spornego ogloszenia lub zawartego w nim wskazania znaku towarowego, to
ukazywania sie wspomnianego wskazania w serwisie internetowym zawierajacym odestania nie mozna
juz analizowa¢ jako uzywania znaku towarowego przez reklamodawce.
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Po drugie, co sie tyczy ukazywania si¢ spornego ogloszenia w innych serwisach internetowych
zawierajacych odestania do przedsiebiorstw, sad odsylajacy wskazuje, ze fakt ten mozna wyjasni¢
praktyka niektérych podmiotéw prowadzacych takie serwisy polegajaca na przejmowaniu
opublikowanych w innych serwisach internetowych ogloszenn — bez wiedzy i bez zgody reklamodawcy —
w celu promowania korzystania z wlasnego serwisu internetowego oraz aby przekonaé potencjalnych
uzytkownikéw uiszczajacych opflaty, ze maja oni do czynienia z popularnym serwisem internetowym
dysponujacym solidna baza danych.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze nie mozna przypisywac¢ reklamodawcy niezaleznych dzialan
innych podmiotéw gospodarczych, takich jak dziatania podmiotéw prowadzacych serwisy internetowe
zawierajace odeslania, z ktérymi to podmiotami reklamodawca nie utrzymuje zadnej bezposredniej ani
posredniej relacji i ktére dziataja nie na zlecenie i na rachunek tego reklamodawcy, lecz z wlasnej
inicjatywy i we wlasnym imieniu.

Z pkt 34 i 36 niniejszego wyroku wynika, ze w zadnej ze wskazanych w nich sytuacji wlasciciel znaku
towarowego nie jest uprawniony na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy 2008/95, aby
wystepowaé przeciwko reklamodawcy w celu zakazania mu zamieszczania online ogloszenia
zawierajacego wskazanie jego znaku towarowego.

Whniosek ten potwierdzaja brzmienie, systematyka i cel art. 5 dyrektywy 2008/95.

Na wstepie, co si¢ tyczy brzmienia tego art. 5 ust. 1, nalezy tytulem przykladu wskazaé, ze zgodnie
z jego zwyklym rozumieniem wyrazenie ,zu benutzen”, ,using”, ,faire usage”, ,usare”, ,het gebruik”,
»haszndl” — uzyte odpowiednio w wersjach jezykowych niemieckiej, angielskiej, francuskiej, wloskiej,
niderlandzkiej i wegierskiej tego przepisu — wymaga czynnego zachowania i bezposredniego lub
posredniego kierowania czynnoscia stanowiaca uzywanie. Taka sytuacja nie ma za$§ miejsca, gdy
czynno$¢ ta jest dokonywana przez niezalezny podmiot bez zgody reklamodawcy, a nawet wbrew
wyraznej woli tego reklamodawcy.

Nastepnie, jesli chodzi o systematyke art. 5 dyrektywy 2008/95, nalezy stwierdzi¢, ze we wspomnianym
art. 5 ust. 3 — w ktérym zawarto niewyczerpujace wyliczenie rodzajéw uzywania, ktérego wilasciciel
znaku towarowego moze zakazaé (zob. wyrok Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08,
EU:C:2010:159, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo) — wskazano wylacznie czynne zachowania
osoby trzeciej, takie jak ,umieszczanie” oznaczenia na towarach i ich opakowaniach lub ,uzywanie”
oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie, ,oferowanie” towaréw, ,wprowadzanie ich do
obrotu” lub ich ,magazynowanie” w tym celu pod takim oznaczeniem, ,przywéz” lub ,wywoéz”
towaréw pod takim oznaczeniem lub tez ,oferowanie” lub ,$wiadczenie” ustug pod tym oznaczeniem.

Wreszcie, co sie tyczy celu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, z przepisu tego wynika jasno, ze ma on na
celu przyznanie wlascicielowi instrumentu prawnego pozwalajacego mu zakaza¢ wszelkiego uzywania
jego znaku towarowego przez osobe trzecig bez jego zgody — i tym samym je zakonczyé. Niemniej
jedynie osoba trzecia, ktéra bezposrednio lub posrednio kieruje czynnoscia stanowigca uzywanie, moze
faktycznie zakonczy¢ to uzywanie i dostosowac sie¢ w ten sposéb do wspomnianego zakazu.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze wykladnia art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 pozwalajaca
wlascicielowi znaku towarowego — w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postepowaniu gléwnym -
zakaza¢ reklamodawcy spornego uzywania jedynie ze wzgledu na to, ze to uzywanie moze ewentualnie
przynie$§¢ korzy$¢ ekonomiczna reklamodawcy, naruszataby cel tego przepisu, a takze zasade
impossibilium nulla obligatio est.

Powyzsze stwierdzenie nie wplywa na mozliwo$¢, aby wilasciciel zazadal w danym wypadku od

reklamodawcy zwrotu takiej korzysci ekonomicznej na podstawie prawa krajowego, a takze by wystapit
przeciwko podmiotom prowadzacym serwisy internetowe zawierajace sporne odestania.
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W $wietle powyzszych rozwazann na zadane pytanie nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: art. 5
ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze osoba trzecia wskazana
w ogloszeniu opublikowanym w serwisie internetowym — ktdre to ogloszenie zawiera oznaczenie
identyczne ze znakiem towarowym lub podobne do tego znaku, w ten sposéb, ze wywoluje wrazenie
istnienia relacji handlowej miedzy ta osoba trzecig a wlascicielem znaku towarowego — nie uzywa tego
oznaczenia, ktérego to uzywania zgodnie z tym przepisem wlasciciel moze zakaza¢, gdy dane
ogloszenie nie zostalo zamieszczone przez te osobe trzecig ani w jej imieniu ani tez, w sytuacji gdyby
dane ogloszenie zostalo zamieszczone przez te osobe trzecig lub w jej imieniu za zgoda wlasciciela —
gdy ta osoba trzecia wyraznie zazadala od podmiotu prowadzacego serwis internetowy, u ktérego
zamoéwila ogloszenie, usuniecia tego ogloszenia lub zawartego w nim wskazania znaku towarowego.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

Artykul 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze osoba trzecia
wskazana w ogloszeniu opublikowanym w serwisie internetowym — ktére to ogloszenie zawiera
oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym lub podobne do tego znaku, w ten sposdb, ze
wywoluje wrazenie istnienia relacji handlowej miedzy ta osoba trzecia a wlascicielem znaku
towarowego — nie uzywa tego oznaczenia, ktérego to uzywania zgodnie z tym przepisem
wlasciciel moze zakazaé, gdy dane ogloszenie nie zostalo zamieszczone przez te osobe trzecia ani
w jej imieniu ani tez, w sytuacji gdyby dane ogloszenie zostalo zamieszczone przez te osobe
trzecia lub w jej imieniu za zgoda wlasciciela — gdy ta osoba trzecia wyraZnie zazadala od
podmiotu prowadzacego serwis internetowy, u ktorego zamowila ogloszenie, usuniecia tego
ogloszenia lub zawartego w nim wskazania znaku towarowego.

Podpisy
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