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GOOGLE ADWORDS

A OCHRONA ZNAKOW TOWAROWYCH

Wyrok Trybunatu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach potaczonych C-236/08 - C-238/08

Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL,
. Centre National de Recherche en Relations Humaines SARL (CNRRH) i inni

Stan faktyczny

Spér dotyczyt systemu reklamowego o nazwie Google AdWords. Ustuga ta umozliwia przedsiebiorcom sprawienie, poprzez
zastrzezenie kilku stow kluczowych, ze w ra-zie zbiezno$ci miedzy tymi stowami a hastem wpisanym przez internaute do
wyszukiwarki ukaze si¢ link reklamo-wy do ich strony.

Powodowie Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA i Luteciel SARL oraz Centre National de Recherche en Relations
Humaines SARL (CNRRH) twierdzili, ze w przypadku wprowadzenia przez internaut¢ do wyszukiwarki Google wyrazéw
stanowigcych zarejestro-wane na ich rzecz znaki towarowe, w rubryce linkéw sponsorowanych wyswietlaja si¢ linki do stron
konku-rentéw lub do stron oferujacych podrobione towary, co wedlug powodéw oznaczato naruszenie ich praw wytacz-
nych. Jednocze$nie Powodowie podnosili, ze Google jako ustugodawca - wyszukiwarka, finansowana poprzez rekla-
modawcéw, przyczynit sie do naruszenia praw do znakéw towarowych oraz stworzyl warunki do popetnienia czy-now
nieuczciwej konkurencji i prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy.

W niniejszej sprawie francuski Sad Kasacyjny (Cour de Cassation) zwrécit sie do Trybunatu o rozstrzygniecie, czy
whasciciele znakéw towarowych sa uprawnieni na mocy przepiséw unijnych do zakazania dostawcy ustug wyszuki-wania
korzystania z systemu, ktéry umozliwia reklamo-dawcom wybér jako stéw kluczowych terminéw identycz-nych z
zarejestrowanymi znakami towarowymi lub do nich podobnymi.

Rozstrzygniecie Trybunalu

« Wihasciciel znaku towarowego uprawniony jest do zakazania reklamodawcy reklamowania wedlug stowa kluczowego
identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym towaréw lub ustug identycznych z towa-rami lub ustugami, dla
ktorych znak ten zostal zareje-strowany, jezeli reklama ta nie pozwala lub z trud-no§cig pozwala przecietnemu
internaucie na zoriento-wanie si¢, czy towary lub ustugi, ktoérych dotyczy, pochodza od wiasciciela znaku lub z
przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie - od osoby trzeciej.

« Dostawce ustugi odsytania w Internecie, umozliwiajacego reklamodawcom wybdr jako stow kluczowych oznaczen
identycznych z zarejestro-wanymi znakami towarowymi, przechowujacego te oznaczenia i wy$wietlajacego na ich
podstawie rekla-my swych klientéw, nalezy uzna¢ za podmiot dziata-jacy ,,w obrocie handlowym?, jednak nie jest to wy-
starczajace, aby ustali¢, ze ustugodawca sam ,,uzywat” tych oznaczen.

« Ustalenie przez Google warunkéw platnosci czy udzielania klientom ogélnych informacji nie moze skutkowat
pozbawieniem Google mozliwosci skorzy-stania z przewidzianych w dyrektywie o handlu elek-tronicznym (Dyrektywie
2000/31/WE) wylaczen w zakresie odpowiedzialno$ci. Zgodno$¢ miedzy wybra-nym stowem kluczowym a
wyszukiwanym hastem wpisanym przez internaute nie wystarczy sama w sobie, by uznaé, ze Google posiada wiedz¢ o
informa-cjach wprowadzanych do jego systemu przez reklamo-dawcéw lub ze ma nad nimi kontrole.

hteps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0236 & from=ET
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ODPOWIEDZIALNOSC PLATFORM E-COMMERCE
7ZA NARUSZENIE PRAW DO ZNAKOW TOWAROWYCH

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwoéci z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09

ﬂ“ L’oréal SA i inni v. eBay International AG i inni
(e (o)

Stan faktyczny

L'Oréal SA, producent i dostawca perfum, kosmetykéw oraz produktdéw do pielegnacji wloséw, wszczela postepowanie
przeciwko serwisowi aukcyjnemu eBay oraz jego uzytkownikom, zarzucajac wprowadzenie przez eBay bez zgody L'Oréal
nalezacych do niej towaréw do obrotu na rynku online.

L'Oréal byla witascicielem krajowych znakéw towarowych w Zjednoczonym Krolestwie oraz wspdlnotowych znakéw
towarowych. Z kolei za posrednictwem serwisu eBay sprzedawane byly produkty, przy czym zardéwno sprzedajacy, jak i
kupujacy zobowigzani byli do akceptacji ustalonych przez eBay warunkéw korzystania z rynku elektronicznego online, w
tym przestrzegania zakazu sprzedazy towaréw podrobionych i nie naruszania praw do znakéw towarowych.

W niniejszej sprawie L'Oréal wniosta powddztwo o stwierdzenie, ze
1. eBay i jego uzytkownicy naruszyli przyslugujace jej prawa do graficznego wspdlnotowego znaku towarowego
zawierajacego elementy stowne ,,Amor Amor” i do stownego krajowego znaku towarowego ,,Lancome”, sprzedajac
podrobione produkty, probki dostarczone bezptatnie dystrybutorom, produkty bez pudetek oraz produkty spoza EOG;
2.eBay ponosi odpowiedzialno$¢ za uzywanie znakéw L’Oréal z tytutu wyswietlania tych znakéw w swoim serwisie i w
serwisach operatoréw wyszukiwarek takich jak Google, jak réwniez wy$wietlania linkéw sponsorowanych uaktyw-
nianych przez wpisanie do wyszukiwarki hasta odpowiadajacego wspomnianym znakom.

L’Oréal podniosta rowniez, ze nawet gdyby eBay nie ponosit odpowiedzialnosci za naruszenia praw do jej znakdéw, nale-
zatoby wyda¢ wobec niego nakaz na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48/WE (Dyrektywy w sprawie egzekwowania praw
wiasnoéci intelektualnej).

L'Oréal zawarla ugode z niektorymi z pozwanych osob fizycznych, w stosunku jednak do eBay prowadzone byto nadal
postepowanie sadowe. High Court of Justice uznat jednak, ze nie moze rozstrzygnaé, czy eBay ponosi odpowiedzialno§¢ za
naruszenie praw do znaku towarowego w wyniku wykorzystania przez niego linkéw sponsorowanych w wyszukiwarkach
os6b trzecich i na jego wlasnej stronie bez odwolywania sie do Trybunatu Sprawiedliwosci.

Rozstrzygniecie Trybunalu

Sprzedaz produktéw naruszajacych prawo

« Co do zasady na przystugujace z tytutu znakéw towarowych prawa wytgczne mozna powolywac sie jedynie wzgledem
podmiotoéw gospodarczych, poniewaz wiasciciel znaku towarowego moze zakaza¢ innym osobom uzywania oznaczenia
identycznego lub podobnego do jego znaku towarowego, jedynie gdy uzywanie to nastepuje w obrocie handlowym. Gdy
osoba fizyczna dokonuje sprzedazy towaru za posrednictwem rynku online, jednak transakcja ta nie jest zawierana w
kontekécie prowadzonej przez nig dziatalno$ci handlowej, wlasciciel znaku towarowego nie moze powotal sie na
przystugujace mu prawa, chyba, ze transakcja ta wykracza — ze wzgledu na rozmiar, czestotliwo$¢ lub inne cechy — poza
sfere prywatnej dziatalnosci.

« W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w pafstwie cztonkowskim lub

wspdlnotowym znakiem towarowym, ktore znajdujg sie w pafistwie trzecim i nie byly wczesniej przedmiotem sprzedazy
w EOG, sg sprzedawane przez przedsiebiorce za po$rednictwem rynku online i bez zgody wihasciciela tego znaku, konsu-



mentéw przebywajacych na wspomnianym terytorium, wlasciciel moze sprzeciwic si¢ tej sprzedazy, ofercie sprzedazy lub

reklamie. Jednak sama dostepno$¢ serwisu internetowego na terytorium, na ktérym chroniony jest znak towarowy, nie
jest jeszcze dostateczna dla stwierdzenia, ze prezentowane w nim oferty sprzedazy kierowane sg do konsumentéw prze-
bywajacych na tym terytorium.

Whasciciel znaku towarowego moze, na podstawie prawa wylacznego przyznanego mu przez znak towarowy, sprzeciwié
sie odsprzedazy towardéw bez opakowanie, jezeli w wyniku usuniecia opakowania brakuje istotnych informacji, takich jak
informacje dotyczace tozsamosci producenta.

« Jezeli usuniecie opakowania nie spowodowato braku tych informacji, wtasciciel znaku towarowego moze mimo to
sprzeciwi¢ sie odsprzedazy produktéw oznaczonych jego znakiem towarowym bez opakowania, jezeli wykaze, ze miato
to negatywny wplyw na wizerunek produktu i tym samym na reputacje znaku.

Naruszenie praw do znakéw poprzez korzystanie z linkéw sponsorowanych

« Whasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania operatorowi rynku elektronicznego reklamowania na
sprzedaz towaréw oznaczonych jego znakiem towarowym przy uzyciu stowa kluczowego identycznego ze znakiem towa-
rowym, jezeli reklama ta nie pozwala whasciwie poinformowanemu i uwaznemu internaucie na stwierdzenie czy dane
towary pochodza od wiasciciela znaku towarowego lub od powiazanego z nim przedsiebiorstwa, czy tez przeciwnie, od
osoby trzeciej. Reklama pochodzaca od operatora rynku online i wy$wietlana przez operatora wyszukiwarki musi zatem
w kazdym wypadku wskazywa¢ tozsamo$¢ operatora rynku i fakt, ze towary markowe bedace przedmiotem reklamy sg
sprzedawane za poSrednictwem prowadzonego przez niego rynku elektronicznego.

W zakresie, w jakim operator rynku online umozliwia swoim klientom jedynie wy$wietlanie na swojej stronie interne-
towej oznaczen odpowiadajacych znakom towarowym w ramach ich dziatalnoéci handlowej, sam nie "uzywa" tych ozna-
czefi. Takiego uzywania dokonujg jego klienci.

Artykut 14 ust. 1 dyrektywy o handlu elektronicznym ogranicza odpowiedzialno$¢ hostingodawcdw, jezeli nie odgrywaja
oni aktywnej roli, ktéra umozliwiataby poznanie przechowywanych danych lub kontrole nad nimi. Jezeli podmiot
gospodarczy odgrywa "aktywng role", ktéra daje mu wiedze na temat danych dotyczacych ofert sprzedazy lub kontrole
nad nimi, gdy udziela pomocy, takiej jak optymalizacja prezentaciji ofert sprzedazy online lub ich promocja, nie moze juz
powolywac sie na zwolnienie z odpowiedzialno$ci, ktore przyznaje art. 14 ust. 1.

Nawet jezeli podmiot gospodarczy nie odgrywat aktywnej roli, nie moze on powotywa¢ sie na zwolnienie z odpo-
wiedzialnosci, jezeli wiedziat o okoliczno$ciach faktycznych lub okolicznoéciach, na podstawie ktérych przedsiebiorca
wykazujacy nalezytg staranno$¢ powinien stwierdzi¢ bezprawnoéé danych ofert sprzedazy, i w przypadku posiadania
takiej wiedzy nie podjat niezwlocznie dzialafi w celu usuniecia takich ofert i danych ze swojej strony internetowe;.

Nakazy sadowe wydawane w stosunku do operatora rynku online

« Wobec osdb, ktére wykorzystuja ustluge online do naruszefi praw wiasnosci intelektualnej mozna nakaza¢ podjecie
dziatan pozwalajacych na utatwienie identyfikacji jego klientoéw-sprzedajacych.

« Prawo unijne wymaga od panstw cztonkowskich zapewnienia, aby sady krajowe mogly nakaza¢ operatorowi strony
internetowej podjecie $rodkdéw, ktore przyczynig sie nie tylko do zaprzestania naruszef, ale réowniez do zapobiegania
dalszym naruszeniom. Nakazy te muszg by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace i nie moga tworzy¢ barier dla
legalnego handlu.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=107261&pagelndex=0&doclang=PL.&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=4796013
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ODPOWIEDZIALNOSC DZIERZAWCY
ADRESOW IP

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci z dnia 7 sierpnia 2018 w sprawie C-521/17

Codéperatieve Vereniging SNB-React U.A. v. Deepak Mehta

AYA

Stan faktyczny

SNB-React U.A., organizacja zbiorowego zarzadzania, reprezentujacg whascicieli znakéw towarowych, wystapita z powodz-
twem przeciwko D. Mehcie, zarzucajac, ze zarejestrowal on nazwy domen internetowych, ktére niezgodnie z prawem
wykorzystywaly oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi, do ktérych uprawnieni sa cztonkowie SNB-React, a takze
strony internetowe, na ktérych niezgodnie z prawem sprzedawane byly towary opatrzone takimi oznaczeniami. Ponadto
SNB-REACT podniosta, ze D. Mehta byt whascicielem adreséw IP odpowiadajacych tym nazwom domen i stronom.

W ramach obrony D. Mehta twierdzil, ze nie zarejestrowat wskazanych przez SNB-REACT nazw domen i stron interne-
towych ani nie uzywal w zaden sposéb oznaczen identycznych ze znakami towarowymi nalezacymi do czlonkéw tej
organizacji. Ponadto D. Mehta, chociaz przyznat, ze jest posiadaczem 38000 adreséw IP, wskazat, iz ogranicza sie do ich
dzierzawienia na rzecz innych spolek. Wyjasnit on, ze z uwagi na te dziatalno$¢ nalezy go postrzegaé jedynie jako dostawce
dostepu do sieci tacznosci elektronicznej oraz ustugodawce w zakresie przekazywania informacji.

W postanowieniu odsytajacym Tallinna Ringkonnakohus (sadu apelacyjnego w Tallinie) zwrécit sie do Trybunatu o rozstrzy-
gniecie dwoch kwestii: czy organizacji takiej jak SNB-REACT przystuguje legitymacja do wniesienia powéddztwa w niniej-
szej sprawie oraz czy za ustugodawce, do ktérego majg zastosowanie przepisy dotyczace wylaczenia odpowiedzialnosci,
nalezy takze uznawaé ustugodawce, ktérego ustuga polega na tym, ze dzierzawi oraz rejestruje on adresy IP, umozliwiajac
przez to ich anonimowe potaczenie z domenami.

Rozstrzygniecie Trybunalu:

« Gdy organizacja odpowiedzialna za zbiorowe zarzadzanie prawami wiasnosci intelektualnej i uprawniona do
reprezentacji podmiotéw tych praw, zostaje uznana przez odpowiednie przepisy prawa krajowego za posiadajaca
bezposredni interes w obronie tych praw oraz posiada na podstawie tych przepiséw zdolno$¢ sadowa, pafistwa
cztonkowskie sg zobowigzane uzna¢ legitymacje tej organizacji do wystepowania o zastosowanie $rodkéw, procedur i
srodkéw naprawczych przewidzianych przez dyrektywe 2004/48/WE (Dyrektywe w sprawie egzekwowania praw
wiasnoéci intelektualnej).

« Art. 12, 13 i 14 dyrektywy o handlu elektronicznym nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze przewidziane w nich
ograniczenia odpowiedzialno$ci znajdujg zastosowanie do podmiotu $wiadczacego ustuge dzierzawy i rejestracji adresow
IP pozwalajacg na korzystanie z nazw domen internetowych w sposéb anonimowy, taka jak ustuga bedaca przedmiotem
sprawy w postepowaniu gléwnym, pod warunkiem ze ustuga ta nalezy do kategorii ustug, o ktérych mowa w tych
artykutach, i spelnia wszystkie odpowiednie przestanki, czyli ze dziatalno$¢ tego ustugodawcy ma charakeer czysto
techniczny, automatyczny i bierny, co oznacza, Ze nie posiada on wiedzy na temat informacji przekazywanych lub
przechowywanych przez jego klientow ani kontroli nad nimi oraz ze nie odgrywa on aktywnej roli poprzez umozliwienie
tym klientom optymalizacji ich dziatalnoéci polegajacej na sprzedazy online.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=204736&pagelndex=0&doclang=PL&mode=Ist&dir=& occ=first&part=1&cid=2090632
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ODPOWIEDZIALNOSC PRZEDSIEBIORSTWA
ZAJMUJACEGO SIE ROZLEWEM NAPOJOW

Wyrok Trybunatu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-119/10

Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull GmbH

Stan faktyczny

Frisdranken Industrie Winters BV, przedsiebiorstwo zajmujace si¢ gtéwnie napetnianiem puszek, zajmowatla si¢ na roz-
lewem napoju orzezwiajacego na zlecenie sp6tki Smart Drinks. W tym celu Smart Drinks dostarczata spotce Winters puste
puszki i pasujagce do nich wieczka, ktdére opatrzone byly réznymi oznaczeniami, ozdobami i napisami - min.
BULLFIGHTER”, ,,PITTBULL”, ,RED HORN” (zmienionym nastepnie na ,LONG HORN”) oraz ,,LIVE WIRE”.
Smart Drinks dostarczata Winters rowniez ekstrakt, wchodzacy w skltad napoju. Winters rozlewata do puszek okreslong
ilo§¢ ekstraktu, dodawata do niego wode i w razie potrzeby dwutlenek wegla, po czym zamykala puszki — wszystko to
zgodnie ze wskazéwkami i receptami dostarczonymi przez Smart Drinks.

Red Bull GmbH, producent znanego na catym $wiecie napoju energetyzujacego, w ramach postepowania zabezpieczajacego
wniosta o nakazanie Winters zaprzestania jakiegokolwiek uzywania oznaczen, ktore sa podobne do zarejestrowanych
znakéw towarowych Red Bull lub moga by¢ kojarzone z tymi znakami. Red Bull wskazata, ze poprzez napelnianie puszek
opatrzonych oznaczeniami ,,BULLFIGHTER”, ,PITTBULL”, ,RED HORN”, ,LONG HORN” i ,LIVE WIRE”

Winters narusza przystugujace jej prawa do znakéw towarowych.

Rozpatrujacy sprawe Hoge Raad der Nederlanden (holenderski Sad najwyzszy) postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwrdcié
sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi: czy sam rozlew pltynéw do opakowan opatrzonych ozna-
czeniem nalezy zakwalifikowa¢ jako uzywanie oznaczenia w obrocie handlowym, a w przypadku odpowiedzi twierdzacej,
czy uzywanie oznaczenia moze zosta¢ zakazane w Beneluksie na podstawie art. 5 dyrekeywy 89/104 réwniez wtedy, gdy
towary opatrzone oznaczeniem sg przeznaczone wytgcznie na wywoéz z terytorium Beneluksu lub poza Unie Europejska.

Rozstrzygniecie Trybunalu

« Stworzenie warunkéw technicznych niezbednych do korzystania ze znaku i uiszczenie optaty za te ustuge nie oznacza, ze
strona oferujaca ustuge sama korzysta z tego znaku.

« Ustugodawca, ktéry na zlecenie i wedlug wskazéwek innej osoby jedynie napetnia puszki zawierajace oznaczenia podob-
ne do zarejestrowanych znakéw towarowych, sam nie "uzywa" dla towar6w lub ustug”, ktére sg identyczne lub podobne
do tych, dla ktérych znak towarowy zostat zarejestrowany. Tak wigc ustugodawca, kedry wykonuje jedynie techniczna
cze$¢ procesu produkeyjnego produktu koficowego, nie majac zadnego interesu w zewnetrznym przedstawianiu puszek, a
w szczegblnosci znajdujacych sie na nich oznaczen nie narusza praw wyltacznych wlascicieli znakéw towarowych.

« Napetnianie puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do zarejestrowanych znakéw towarowych nie jest ze swej
natury poréwnywalne z ustuga majgca na celu promowanie i wprowadzania do obrotu towaréw opatrzonych tymi ozna-
czeniami. Przedsiebiorstwo dokonujace rozlewu nie jest widoczne dla konsumenta, co wyklucza wszelkie skojarzenia
miedzy jego ustugami a spornymi oznaczeniami.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=116683&pagelndex=0&doclang=PL&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=2095779



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116683&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2095779
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ODPOWIEDZIALNOSC NAJEMCY HALI TARGOWEJ,
PODNAJMUJACEGO PUNKTY SPRZEDAZY, W KTORYCH

PODROBIONE PRODUKTY SA OFEROWANE DO SPRZEDAZY

Wyrok Trybunatu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C- 494/15

Tommy Hilfiger Licensing LLC i inni v. Delta Center a.a.

Stan faktyczny

Spotka Delta Centre jest dzierzawcg placu targowego zwanego ,,PraZska trznice” (praskie hale targowe). Poddzierzawia ona
indywidualnym podmiotom stanowiska handlowe na tym placu. Umowy dzierzawy naktadajg obowiazek przestrzegania
prawa. Ponadto poddzierzawcy otrzymujg sporzadzone w jezyku czeskim i wietnamskim ulotki zatytutowane ,,Ostrzezenie
dla sprzedawcéw”. Ulotki te podkreslaja, ze sprzedaz podrobionych towardw jest zabroniona i moze skutkowaé wypowie-
dzeniem umowy dzierzawy stanowiska handlowego.

Producenci i dystrybutorzy towaréw markowych — Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren
AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd — ustalili, ze na ,,Prazskd trZnice” sprzedawane sa podrdbki ich towaréw i
wystapili z zadaniem, by sad nakazat Delta Center min. :

« zaprzestania zawierania lub przedluzania uméw dzierzawy stanowisk handlowych w tych halach z osobami, w odnie-
sieniu do ktérych stwierdzono decyzja sadu lub organu administracji, ze ich dziatania stanowily naruszenie lub stwarzaty
ryzyko naruszenia znakéw towarowych;

. zaprzestania zawierania lub przedtuzania tego rodzaju uméw, jesli postanowienia tych uméw nie zawierajg zobowigzania
podmiotu handlujacego do powstrzymania si¢ od naruszania praw wlasnosci intelektualnej badz klauzuli, zgodnie z ktora
Delta Center moze wypowiedzie¢ umowe w przypadku naruszenia lub ryzyka naruszenia tych praw.

Czeski Sad Najwyzszy (Nejvyssi soud) zwrdcit sie do Trybunatu o rozstrzygniecie czy dzierzawca placu targowego, ktory
udostepnia indywidualnym podmiotom handlujacym, do ich uzytku, stragany i miejsca, na ktérych stragany moga zosta¢
umieszczone, jest posrednikiem w rozumieniu art. 11 Dyrektywy 2004/48/WE oraz czy wobec niego mogg zostaé natozone
srodki przewidziane w tej dyrektywie.

Rozstrzygniecie Trybunalu

« Aby dany podmiot gospodarczy mogt zostaé zakwalifikowany jako ,,posrednik” w rozumieniu art. 11 dyrektywy
2004/48/WE, nalezy wykaza¢, ze $wiadczy on ustuge, ktéra moze by¢ wykorzystywana przez jedna lub szereg innych
0s6b do naruszania jednego lub szeregu praw wlasnosci intelektualnej, przy czym nie ma potrzeby, by utrzymywat on z ta
lub z tymi osobami szczegblny stosunek. Podmiot $wiadczacy na rzecz oséb trzecich ustugi w zakresie wynajmu lub
podnajmu miejsc na targowisku, a tym samym oferujacy tym osobom trzecim mozliwo$¢ sprzedazy podrobionych
towar6w na tym targowisku, powinien zosta¢ uznany za ,,poérednika" w rozumieniu tej dyrektywy.

+ Okreslenie zasad wydawania nakazéw na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48/WE, warunki jakie nalezy spenic i
procedury, ktorych nalezy przestrzega¢, nalezy do prawa krajowego. Owe reguly prawa krajowego powinny pozwala¢ na
osiagniecie celéw przy$wiecajacych tej dyrektywie. Oznacza to, ze nakazy powinny by¢ skuteczne i odstraszajace, stuszne
i proporcjonalne. Jednocze$nie nie moga one by¢ nadmiernie kosztowne i nie moga tworzy¢ ograniczen handlu
prowadzonego zgodnie z prawem. Nie mozna tez wymaga¢ od posrednika ogdlnego i statego nadzorowania jego klientow.
Posrednik moze natomiast zosta¢ zmuszony do podjecia dziatan zapobiegajacych wystapieniu dalszych naruszen tego
samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujacy.

« Przestanki wydania przez organ sadowy nakazu przeciwko posérednikowi $wiadczacemu ustuge wynajmu punktow
sprzedazy w halach targowych sg identyczne z przestankami odnoszacymi si¢ do nakazéw, ktore mogg by¢ skierowane do
posrednikéw na rynku elektronicznym online, okre$lonymi przez Trybunat w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in.
w sprawie C-324/09.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=181465&pagelndex=0&doclang=pl&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=4800536
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ODPOWIEDZIALNOSC POSREDNIKA SKLADUJACEGO TOWARY

W RAMACH SYSTEMU ZAWIESZENIA CLA

Wyrok Trybunatu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie C-379/14

TOP Logistics BV, Van Caem International BV v. Bacardi & Company Ltd,
Bacardi International Ltd; Bacardi & Company Ltd,
Bacardi International Ltd v TOP Logistics BV, Van Caem International BV

(o (o)

Stan faktyczny

Mevi (p6zniej TOP Logistics), licencjonowany operator skladu celnego i akcyzowego, sktadowat towary dla importera Van
Caema, w tym kilka partii rumu Bacardi, ktore zostaly przywiezione spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Towary
te zostaly objete zawieszajaca procedurg celng tranzytu zewnetrznego lub procedura sktadu celnego, uzyskujac status
stowardw T1”. Niektore z tych towardéw zostaly nastepnie dopuszczone do swobodnego obrotu i objete procedura
zawieszenia poboru akcyzy. Towary te nie byly juz zatem objete zawieszajacymi procedurami celnymi uregulowanymi w art.
91, 92 198 kodeksu celnego i znalazly siec w sktadzie podatkowym.

Bacardi nie zgodzita sie nigdy na wprowadzenie sktadowanych towaré6w do EOG. Ponadto powzieta wiadomos$¢, ze kody
towar6w zostaly usuniete z czesci butelek. Wobec tego Bacardi wystapita do sadu o orzeczenie $rodkéw zabezpieczajacych i
nakazowych, powotujac si¢ na naruszenie przystugujacych jej praw do znakéw towarowych zarejestrowanych na terytorium
Beneluksu.

Sad Apelacyjny w Hadze (Gerechtshof Den Haag) postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z
pytaniami prejudycjalnymi, min.: Czy w okolicznosciach takich jak w niniejszej sprawie, w odniesieniu towardéw
pochodzacych spoza EOG, ktore po tym, gdy zostaly wprowadzone na obszar EOG (nie przez wiadciciela znaku
towarowego ani nie za jego zgoda), zostaly w panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej objete procedura celng tranzytu
zewnetrznego badZ procedury skiadu celnego [...]. nalezy uznaé, ze nastapit ich przywdz w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. ¢)
dyrektywy 89/104, tak ze doszto do ,,uzywania (oznaczenia) w obrocie handlowym?”, ktérego to uzywania whasciciel znaku
towarowego moze zakazac.

Rozstrzygniecie Trybunalu

+ Dziatania podmiotu gospodarczego polegajace na przywozie do Unii towardw bez zgody wlasciciela znaku towarowego i
na objeciu tych towaréw procedurg zawieszenia poboru akcyzy poprzez ich przechowywanie w sktadzie podatkowym w
oczekiwaniu na uiszczenie podatku akcyzowego i dopuszczenie do konsumpcji — nalezy zakwalifikowaé jako ,,uzywanie
w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, ktdéremu moze sprzeciwic sie whasciciel tego znaku.

« Termindéw "uzywanie" i "w obrocie handlowym" uzytych w art. 5 ust. 1 nie mozna interpretowaé w ten sposdb, ze odnosza
sie one wylacznie do bezposrednich stosunkéw miedzy przedsiebiorca a konsumentem.

. Swiadczenie ustug sktadowania towaréw oznaczonych znakiem towarowym innej osoby nie stanowi uzywania oznaczenia
identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towardéw lub ustug identycznych z tymi, dla ktorych
wspomniany znak towarowy zostat zarejestrowany, lub podobnych do nich. W zakresie, w jakim ustugodawca ten
umozliwia swojemu klientowi takie uzywanie, role tego ustugodawcy nie nalezy oceniaé w $wietle przepiséw odnoszacych
sie do znakéw towarowych, lecz nalezy ja w danym wypadku rozpatrzy¢ poprzez odniesienie do innych przepiséw prawa.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jst?
text=&docid=165921&pagelndex=08&doclang=pl&mode=Ist&dir=&occ=first&part=18&cid=5562560
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~ ODPOWIEDZIALNOSC PRZEDSIEBIORCY,
KTORY SKE.ADUJE NA RZECZ OSOBY TRZECIE] TOWARY
NARUSZAJACE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

Wyrok Trybunatu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie C-567/18

Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sarl i inni

Stan faktyczny

Powyzszy wyrok zostal wydany na tle sporu, keory wynikt w Niemczech w 2014 r. ,, Tajemniczy klient” zatrudniony przez
firme kosmetyczng Coty Germany GmbH (licencjobiorce unijnego znaku towarowego DAVIDOFF) w ramach zakupu
testowego nabyl przez strone internetowa amazon.de flakon perfum ,,Davidoff Hot Water”. Produkt oferowany byt do
sprzedazy za posrednictwem programu ,Realizacja przez Amazon”, w ramach ktorego produkty sprzedawane sg przez
zewnetrzne podmioty, przechowywane i skladowane przez spotki nalezace do koncernu Amazon, a wysyltka realizowana jest
przez zewnetrznych ustugodawcow.

Poczatkowo Coty wystapita z zadaniem wydania wszystkich perfum znajdujacych sie w magazynie Amazon. W przypadku
29 z 30 przekazanych flakonéw nie doszlo do wyczerpania praw wynikajacych ze spornego znaku towarowego. Czeéé
flakonéw pochodzito od innego sprzedawcy, ktérego Amazon nie byt w stanie zidentyfikowaé. Coty wystgpita przeciwko
Amazon z roszczeniami o naruszenie znaku towarowego w Niemczech do sagdéw w Monachium, ktore orzekly na korzys¢
Amazon. W nastepstwie odwolania sprawa zajat sie Federalny Trybunat Sprawiedliwosci, ktory skierowat do TSUE
nastepujace pytanie prejudycjalne:

Czy podmiot, ktéry przechowuje na rzecz osoby trzeciej towary naruszajgce prawo znakéw towarowych, nie wiedzgc o naruszeniu
tego prawa, posiada te towary w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, jezeli nie on sam, lecz tylko osoba trzecia zamierza
oferowad te towary lub wprowadzad je do obrotu?

Rozstrzygniecie Trybunalu

« Chociaz przepisy unijne nie zawieraja definicji ,uzywania” znaku towarowego, TSUE powotat sie na swoj dorobek
orzeczniczy. PoSrednik jest w stanie skutecznie uniemozliwi¢ wszelkim osobom trzecim uzywanie w obrocie handlowym
oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym, a tym samym zastosowal sie do roszczen
uprawnionego do tego znaku towarowego tylko wtedy gdy sprawuje bezposrednig lub posrednig kontrole nad czynnoscig
stanowigca to uzywanie.

« Przedsiebiorstwo zajmujace sie przechowywaniem towaréw narusza prawa do znaku towarowego tylko wtedy, gdy
realizuje cel w swojej komunikacji handlowej, jakim jest oferowanie towardéw do sprzedazy lub wprowadzanie ich do
obrotu. Fakt stworzenia technicznych warunkéw niezbednych do uzywania oznaczenia i pobierania za te ustuge
wynagrodzenia nie oznacza, ze podmiot $wiadczacy taka ushuge sam uzywa spornego oznaczenia.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=224883&pagelndex=0&doclang=PL&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=347374
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