PL

Thumaczenie C-684/19 -1

Sprawa C-684/19
Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
Data wplywu:
17 wrzes$nia 2019 1.
Oznaczenie sadu odsylajacego:
Oberlandesgericht Dusseldorf (Niemcy)

Data wydania postanowienia o wystapieniu z _wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

9 wrzesnia 2019 r.
Strona wnoszaca zazalenie:
mk advokaten GbR
Strona przeciwna w postepowaniuzazaleniowym;

MBK Rechtsanwdlte GbR

OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF (wyzszy sad krajowy
wDusseldorfie, Niemcy)

POSTANOWIENIE
W sporze
mk advokatensGbR, [...] Kleve,
dhuznika i strony wnoszacej zazalenie,
[...]
przeciwko
MBK Rechtsanwilte GbR, [...] Monchengladbach,

wierzycielowi i stronie przeciwnej w postepowaniu zazaleniowym,
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[...]

20 izba cywilna Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszego sadu krajowego
w Diisseldorfie) [...], w dniu 9 wrzesénia 2019 r. [Or. 2]

postanowita:

l.

Postepowanie zostaje zawieszone.
.

Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie)\przedkiada
Trybunatowi Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nastgpujace. pytaniay[pytanie]
dotyczace wyktadni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i, Rady 2008/95/WE
Z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakdéw towarowychy(Dz.U. 2008 L 299, s. 25,
zwane]j dalej ,,dyrektywa”) w celu wydania onzeczeniaw trybiewprejudycjalnym:

Czy osoba trzecia wymieniona we wpisié opublikowanym na stronie internetowej
zawierajacej oznaczenie identyczne,ze znakiem tewarowym uzywa tego znaku
towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy,%jezeli nie zamiescita ona
samodzielnie tego wpisu, lecz uezynifito operator strony internetowej, przejmujac
ten wpis z innego wpisu, ktéry zamieseita osobartrzecia w sposdb naruszajacy
znak towarowy?

Uzasadnienie
1.

Wierzyciely kancelaria adwokacka, wystepuje pod nazwg ,,MBK Rechtsanwilte”;
ponadto jest.on wiascicielem, niemieckiego stownego znaku towarowego 30 2014
0354913, ,MBK Rechtsanwilte” zarejestrowanego mig¢dzy innymi dla ,,ustug
doradczychy, wWizakeesie sporow prawnych; ushug doradczych w odniesieniu do
zagadnien prawnych; ustug $wiadczonych przez adwokata; ustug”.

Dhuzniky), majaCy siedzibe w Kleve (Niederrhein) i rowniez bedacy kancelarig
adwokacka, wystepowal przez pewien czas pod nazwg ,,mbk rechtsanwilte” albo
»mbk “advokaten”. Wierzyciel upatrywal w tym naruszenia swojej nazwy
handlowej 1znaku towarowego oraz uzyskal prawomocny wyrok z uznania
wydany przez Landgericht Diisseldorf (sad krajowy w Diisseldorfie) w dniu 17
pazdziernika 2016 r., ktory to wyrok zakazal dluznikowi, pod rygorem
ustawowych $rodkéw porzadkowych [Or. 3] oferowania ustug prawnych w
obrocie handlowym pod nazwg ,,mbk”.

W poézniejszym czasie wierzyciel stwierdzil, ze mimo wydania prawomocnego
wyroku z uznania po wpisaniu hasta ,mbk Rechtsanwilte” w wyszukiwarce
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google.de nadal wyswietla si¢ kilka wynikéw dotyczacych dtuznika. Dotyczyto to
wpisu na stronie internetowe] ,.kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com” oraz
internetowego serwisu oceniajacego ,,cylex.de”. Dluznik bronil si¢ wskazujac, ze
nie zlecat dokonania tych wpiséw. Zlecit on, pod nazwa ,,mbk Rechtsanwilte”,
jedynie wpis w (ukazujacej si¢ rowniez w Internecie) ksigzce telefonicznej ,,Das
Ortliche”, skad bez jego wiedzy i woli przejeto wpisy na inne strony internetowe
0s6b trzecich. Dhuznik usunat natychmiast wpis w ,,Das Ortliche”. Uwaza, Ze nie
jest zobowigzany do dalej idacych staran.

Zaskarzonym postanowieniem Landgericht (sad krajowy) na wniosek wierzyciela
natozyt na dluznika na podstawie § 890 ust. 1 Zivilprozessordnung (kodeksu
postepowania cywilnego) grzywne porzadkowsg. W uzasadniéniu ‘stwierdzit, ze
obowigzkiem dluznika na podstawic wyroku byto nie tylko" usunigcie wipisu
samodzielnie zleconego, lecz rowniez wszystkich wpisdGw w popularnych
internetowych katalogach firm zawierajacych sporne oznaczenie, jako ze\téwniez
takie wpisy przynosity mu korzy$¢ ekonomiczng isopatte byty, bezposrednio na
wpisie zleconym przez dtuznika.

Od tego postanowienia dluznik wniost zazalenie w trybie natychmiastowym.
I

Rozstrzygnigcie zalezy od wykladni, art. 5 ust. Wdyrektywy, ktora wcigz ma
zastosowanie W niniejszej sprawieyratione temporis.

1. Wprawdzie wierzyciel dochedziynie tylko roszczen wynikajacych ze znaku
towarowego, lecz w pierwszej kolejnoseirroszczen, ktorych podstawa jest nazwa
handlowa. Nazwa handlowa nie jest, w przeciwienstwie do zarejestrowanego
znaku towarowegdo. ‘przedmietem, prawa Unii, ale w odniesieniu do problemu
wystepujacego wniniejszej sprawie przepisy prawa krajowego dotyczace znakow
towarowych 1, prawa 0znaezenia przedsigbiorstw s3 identyczne i nalezy je
identycznie wyktadac¢. [Or 4]

Paragraf 24 ust»2 Markengesetz (ustawy o znakach towarowych) ma nastgpujace
brzmienie:

Osobom, ‘trzecim zakazuje si¢, bez zgody wilasciciela znaku towarowego,
uzywaniaw obrocie handlowym:

1. oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaré6w lub uslug
identycznych z tymi, dla ktorych znak towarowy jest zarejestrowany,

2. oznaczenia, w przypadku ktérego zpowodu jego identycznos$ci ze
wspolnotowym znakiem towarowym lub podobienstwa do niego oraz
identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktorych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow
w blad; prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad obejmuje rowniez
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
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Paragraf 15 ust. 2 Markengesetz ma nastepujgce brzmienie:

Osobom trzecim zakazuje si¢ uzywania bez zezwolenia w obrocie handlowym
nazwy handlowej lub podobnego oznaczenia w sposob, ktéory moglby
wprowadza¢ w btad co do chronionego oznaczenia.

Paragraf 890 ust. 1 zdanie pierwsze Zivilprozessordnung ma nastepujace
brzmienie:

Wobec dluznika, ktory nie czyni zado$¢ obowigzkowi powstrzymania si¢ od
okreslonego zachowania [...], sad pierwszej instancji, dziatajgeynajy wniosek
wierzyciela, moze orzec grzywne porzadkowa [...].

2. Jezeli dtuznik naruszyt danym wpisem (pierwszym wpisem) w Intetnecie znak
towarowy lub nazwe¢ handlowa osoby trzeciej, jest onieatylko zobowigzany do
usunigcia tego pierwszego wpisu, lecz rowniez, | zgodnie %z utswalonym
orzecznictwem sadow niemieckich [...], do przeszukania Internetimza pomoca
popularnych wyszukiwarek w celu sprawdzenia, ‘ezy strony internetowe 0sob
trzecich przejety taki wpis (rowniez, gdy stato si¢ te bez zgody diuznika), a jezeli
tak byto, co najmniej podja¢ powazna probe usuniecia takich kolejnych wpisow.
Stanowisko to uzasadnia si¢ w ten sposob, ze takie kolejne wpisy sa wynikiem
niezgodnego z prawem pierwszegofwpisu ‘dtuznikawi, czerpie on z nich korzysci
ekonomiczne. Ryzyko przejecia. wpisOw przez “inng stron¢ internetowa bez
zapytania [Or. 5] musi zatemy, ponesi¢ naruszajacy, a nie pokrzywdzony.
Naruszajacy musi zatem peniesé,rowniez koszty 1 wysitki zwigzane z usunigciem
wpiséw. Majac na wzgledzie przywolane orzecznictwo, izba powinna oddali¢
zazalenie w trybie natychmiastowym.

Nie jest jasne, czy. takie ‘stanowiskoaw odniesieniu do znakow towarowych jest
zgodne z orzecznigtwemvIrybunatu. W wyroku z dnia 3 marca 2016 r. (C-179/15
— Daimler AG/Egytid, Garage \Gépjarmiijavito és Ertékesitd Kft; EU:C:2016:134)
Trybunahorzekl,'ze kolegjnewpisy nie stanowig uzywania w rozumieniu art. 5 ust.
1 dyrektywys W “wzasadnieniu stwierdzil, ze uzywanie wymaga czynnego
zachowania; ni¢wmozna przypisywa¢ zachowania osoby trzeciej osobie, ktora
wytacznie zlecifadokonanie pierwszego wpisu na okreslonej stronie internetowe;.

Stosujge, to, orzecznictwo do niniejszej sprawy, izba musiataby zmienié
postanowienie Landgericht (sagdu krajowego) i oddali¢ wniosek o nalozenie
grzywnyporzadkowe;.

Skutki wynikajace z wyroku Trybunatu nie byly przedmiotem bardziej
intensywnej debaty w Niemczech. Izba nie jest pewna, czy wywody Trybunatu
odnosza si¢ jedynie do szczegéOlnej sytuacji wystepujace] w tamtej sprawie,
w ktorej pierwszy wpis poczatkowo — z uwagi na udzielone wowczas przez
wlasciciela znaku towarowego zezwolenie w ramach wspotpracy stron — byt
zgodny z prawem, lecz dopiero na skutek pozniejszego zdarzenia (zakonczenie tej
wspotpracy, a tym samym wygasni¢cia zezwolenia) stal si¢ niezgodny z prawem.
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Natomiast w niniejszej sprawie pierwszy wpis dokonany przez dluznika od
poczatku stanowil naruszenie praw wierzyciela.

[...]



