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Streszczenie 

  

 Celem pracy jest nakreŜlenie granic prawnych dozwolonego uŨycia cudzego 

znaku towarowego przez reklamodawc·w i wyszukiwarki internetowe w reklamie 

kontekstowej. Kwestia ta bňdzie niebawem przedmiotem rozstrzygniňcia Europejskiego 

Trybunağu SprawiedliwoŜci. Niniejsze opracowanie jest przede wszystkim pr·ba 

dokonania analizy wsp·lnotowego prawa znak·w towarowych z uwzglňdnieniem prawa 

polskiego. Ponadto, om·wiono problematykň przypisania odpowiedzialnoŜci serwisom 

wyszukiwawczym jako podmiotom ŜwiadczŃcym usğugi drogŃ elektronicznŃ. W 

charakterze prawnopor·wnawczym om·wione sŃ orzeczenia sŃd·w amerykaŒskich i 

europejskich. Przedmiotem opracowania jest r·wnieŨ pr·ba kwalifikacji prawnej 

nieuprawnionego uŨycia cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na 

gruncie polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cağa analiza 

skoncentrowana jest na wywaŨeniu interesu podmiot·w wykorzystujŃcych znak, 

konsument·w i uprawnionych ze znaku. 
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Wstňp 
 

 Wraz z rozwojem Internetu, w powszechnym uŨyciu pojawiğy siň nowe 

moŨliwoŜci jego wykorzystania w branŨach dziağajŃcych dotychczas poza globalnŃ 

sieciŃ. JednŃ z nich jest marketing. Ekspansja marketingu w Internecie jest o tyle 

zrozumiağa, Ũe daje on nieograniczone moŨliwoŜci reklamy niskobudŨetowej, 

dopasowanej do odbiorcy, jak r·wnieŨ powszechnie dostňpnej. Jednym z rodzaj·w 

reklamy wykorzystywanej w Internecie jest reklama kontekstowa dopasowujŃca 

przekaz reklamowy do treŜci przeszukiwanych stron. Reklama ta staje siň  coraz 

efektywniejszŃ formŃ marketingu, na kt·rŃ wydatki rokrocznie zwiňkszajŃ siň w tempie 

geometrycznym.  

 RosnŃce zainteresowanie reklamŃ kontekstowŃ w Internecie pociŃga za sobŃ 

pojawienie siň szeregu kwestii prawnych. JednŃ z nich sŃ granice dopuszczalnoŜci   

uŨycia cudzego znaku towarowego jako sğowa kluczowego przez wyszukiwarki 

internetowe i reklamodawc·w w celu wywoğania reklamy kontekstowej. 

 Przyczynkiem do napisania niniejszej pracy byğy pytania prejudycjalne, 

skierowane do Europejskiego Trybunağu SprawiedliwoŜci, o wyznaczanie granic 

dopuszczalnoŜci uŨycia cudzego znaku towarowego w systemie link·w 

sponsorowanych przez operator·w wyszukiwarek i reklamodawc·w. 

 Celem pracy jest nakreŜlenie ram prawnych dozwolonego uŨycia cudzego znaku 

towarowego przez reklamodawc·w i wyszukiwarki internetowe w reklamie 

kontekstowej. Dlatego teŨ przedmiotem niniejszej pracy jest analiza prawna tego 

zagadnienia, majŃca na uwadze interes podmiot·w wykorzystujŃcych znak towarowy, 

konsument·w i uprawnionych ze znaku towarowego. 

 Za podjňciem tej problematki przemawiağ takŨe brak, jak do tej pory, 

kompleksowego om·wienia tego zagadnienia w polskiej literaturze. Jedynie 

wzmiankowo tematyka ta zostağa poruszania w trzech pozycjach: A KobylaŒskiej: 

Ochrona znak·w towarowych w Internecie
1
, M. Konrada: Ochrona znak·w towarowych 

                                                 
1
 Warszawa 2005. 



 

 

10 

przed naruszeniem w Internecie
2
, J.R. Antoniuk: Ochrona znak·w towarowych w 

Internecie
3
. 

 Ukğad pracy ma w zağoŨeniu prowadziĺ czytelnika od przybliŨenia 

charakterystyki reklamy kontekstowej oraz znaku towarowego, przez om·wienie 

orzeczeŒ europejskich i amerykaŒskich, ku moŨliwej kwalifikacji prawnej uŨycia 

cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na gruncie prawa znak·w 

towarowych, prawa nieuczciwej konkurencji i innych reŨim·w prawnych. Praca koŒczy 

siň wnioskami podsumowujŃcymi rozwaŨania. KonsekwencjŃ takiego spojrzenia na 

tematykň byğ podziağ pracy na cztery rozdziağy.  

 W rozdziale pierwszym opisujň spos·b funkcjonowania reklamy kontekstowej i 

jej trzy podstawowe formy: linki sponsorowane, reklamň dopasowanŃ do treŜci witryny 

i reklamň typu  pop-up. 

 W drugim rozdziale przedstawiğam pokr·tce najwaŨniejsze zagadnienia 

odnoŜnie prawa znak·w towarowych, koncertujŃc siň na rozwaŨaniach dotyczŃcych 

definicji znaku renomowanego i powszechnie znanego, oraz funkcji znaku, gdyŨ 

zagadnienia te stanowiŃ oŜ rozwaŨaŒ w kwestii naruszenia prawa do znaku towarowego 

w reklamie kontektowej. 

 W oczekiwaniu na stanowisko Europejskiego Trybunağu SprawiedliwoŜci, w 

rozdziale trzecim podjeğam pr·bň dokonania analizy opisywanego zjawiska na tle 

wsp·lnotowego prawa znak·w towarowych
4
 z uwzglňdnieniem polskiej ustawy prawo 

wğasnoŜci przemysğowej
5
. Najwiňcej uwagi poŜwiňciğam rozwaŨaniom dotyczŃcym 

uŨycia znaku towarowego, jako przesğanki wyjŜciowej dla dalszego badania naruszania 

prawa ochronnego na znak towarowy. W zakresie prawnopor·wnawczym 

przedstawiğam przykğady orzeczeŒ sŃd·w amerykaŒskich. Om·wiğam takŨe orzeczenia 

wydane w krajach czğonkowskich Unii Europejskiej. Celem analizy byğo przede 

wszystkim wykazanie, Ũe wykorzystanie cudzego znaku towarowego zar·wno przez 

                                                 
2
 Warszawa 2008. 

3
 Warszawa 2006. 

4
 Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 paŦdziernika 2008/95/WE majŃca na celu zbliŨenie 

ustawodawstw PaŒstw Czğonkowskich odnoszŃcych siň do znak·w towarowych (Dz. Urz. WE L 299/25) 

weszğa w Ũycie 28 listopada 2008 zastňpujŃc Pierwsza Dyrektywň Rady 2008/95/EWG z dnia 21 grudnia 

1988 r. majŃca na celu zbliŨenie ustawodawstw PaŒstw czğonkowskich odnoszŃcych siň do znak·w 

towarowych (Dz.Urz.WE L 40 z 11 lutego 1989); RozporzŃdzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia 

1993 r. w sprawie wsp·lnotowego znaku towarowego, (Dz.Urz. WE  L 11 z 14 lutego 1994). 
5
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wğasnoŜci przemysğowej, (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z 

p·Ŧn. zm). 
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reklamodawc·w jak i operator·w wyszukiwarek nie  jest uŨyciem znaku towarowego w 

charakterze znaku towarowego, czyli w granicach funkcji pochodzenia, a tym samym 

(poza znakami renomowanymi) uprawniony nie moŨe zakazaĺ takiego uŨycia na 

gruncie prawa znak·w towarowych. 

 W rozdziale czwartym przeniosğam rozwaŨania ewentualnej odpowiedzialnoŜci 

serwis·w wyszukiwawczych i reklamodawc·w na tğo innych reŨim·w niŨ prawo 

znak·w towarowych. Podejňğam pr·bň zakwalifikowania uŨycia cudzych znak·w 

towarowych w reklamie kontekstowej jako czynu nieuczciwej konkurencji. Celem byğo 

wykazanie, Ũe na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
6
 uprawniony 

ma wiňkszŃ szansň skutecznego dochodzenia ochrony swoich praw niŨ na gruncie 

prawa znak·w towarowych. W tym samym rozdziale, starağam siň wykazaĺ, Ũe operator 

wyszukiwarki internetowej nie moŨe byĺ uznany za podmiot ŜwiadczŃcy usğugň 

spoğeczeŒstwa informacyjnego polegajŃcŃ na przechowywaniu informacji w Ŝwietle 

dyrektywy 2000/31
7
 oraz ustawy o Ŝwiadczeniu usğug drogŃ elektronicznŃ

8
. Najbardziej 

prawdopodobnym moŨe okazaĺ siň pociŃgniňcie powyŨszych podmiot·w do 

odpowiedzialnoŜci jako pomocnik·w na zasadach og·lnych kodeksu cywilnego
9
. 

 Opracowanie zamyka kr·tkie podsumowanie rozwaŨaŒ, zawierajŃce wnioski 

koŒcowe oraz postulaty de lege lata i de lege ferenda. 

 Ze wzglňdu na tematykň i zasadniczy cel pracy, jakim jest wyznaczenie granic 

odpowiedzialnoŜci operator·w i reklamodawc·w za uŨycie cudzego znaku towarowego, 

w pracy w spos·b zamierzony pominňğam problematykň prawa wğaŜciwego w 

przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i popeğnienia czynu 

nieuczciwej konkurencji. Z tych samych przyczyn, celowo nie poruszyğam aspekt·w 

wğaŜciwoŜci sŃd·w jako dziedziny prawa procesowego. 

                                                 
6
 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503). 

7
 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie 

niekt·rych aspekt·w prawnych usğug spoğeczeŒstwa informacyjnego, w szczeg·lnoŜci handlu 

elektronicznego w ramach rynku wewnňtrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, (Dz. Urz. L 178 z 

17 lipca 2000).  
8
 Ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o Ŝwiadczeniu usğug drogŃ elektronicznŃ (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 

1204, z p·Ŧn. zm ). 
9
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p·Ŧn. zm.). 
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1. Reklama kontekstowa 
 

1.1. Opis i przyczyny zjawiska 

 

 Gğ·wnymi czynnikami wpğywajŃcymi na popularnoŜĺ Internetu jako medium 

marketingowego jest nie tylko stale wzrastajŃca liczba uŨytkownik·w i ich aktywnoŜĺ 

w obszarze handlu elektronicznego, ale takŨe moŨliwoŜĺ dopasowanie gatunku i treŜci 

komercyjnej do zainteresowaŒ internaut·w oraz ich wpasowanie w tematykň stron 

internetowych
10

. Celem reklamy kontekstowej jest poğŃczenie treŜci reklamowych z 

tematami wyszukiwanymi przez uŨytkownik·w, za czym idzie znaczne wzmocnienie 

trafnoŜci przekazu marketingowego
11

. Zakğada siň, Ũe uŨytkownik wystawiony na 

dziağanie tej formy reklamy zareaguje bardziej pozytywnie, niŨ w przypadku, gdy 

reklama zawiera treŜci zupeğnie dla niego nieinteresujŃce
12

.
 
Z powyŨszych wzglňd·w 

reklama kontekstowa jest, co raz czňŜciej wykorzystywanŃ formŃ marketingu online, 

przynoszŃcŃ korzyŜci zar·wno reklamodawcom, jak i wyszukiwarkom internetowym. 

Najlepiej obrazuje to fakt, iŨ w 2008 roku polskie przedsiňbiorstwa wydağy na reklamň 

kontekstowŃ ponad 58% wiňcej niŨ w 2007 roku. Reklamy zwiŃzane z treŜciŃ 

przeglŃdanych stron i linki sponsorowane objňğy ğŃcznie 63 % rynku reklamy online
13

. 

 Internet nie byğ pierwszym medium wykorzystywanym na potrzeby reklamy 

kontekstowej. Dopasowanie treŜci reklamowych do odbiorc·w miağo i ma miejsce takŨe 

w mediach tradycyjnych, ale dopiero Internet przez swojŃ specyfikň stağ siň platformŃ 

dla peğniejszego rozwoju tej formy reklamy. 

 IdŃc za D. Kasprzyckim moŨna zdefiniowaĺ reklamň kontekstowŃ jako Ăformň 

reklamy internetowej, kt·rej wywoğanie i zawartoŜĺ sŃ zwiŃzane z treŜciŃ 

przeglŃdanych przez uŨytkownika informacjiò
14

. 

                                                 
10

 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy kontekstowej, [w:] J Barta, A. Matlak, (red.) Prawo wğasnoŜci 

intelektualnej wczoraj, dziŜ i jutro, ZNUJ nr 100, Warszawa 2007, s. 211. 
11

 K. Gienas: Reklama Kontekstowa ï wybrane zagadnienia prawne, Kwartalnik Prawo Nowych 

Technologii, Marketing w sieci, nr 3 /2008, s., J.L. Hernandez: A comprehensive solution for trademark- 

triggered displays online, Journal of Technology Law and Policy, GrudzieŒ 2008, s. 200. 
12

 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki /Reklama_kontekstowa, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r. 
13

 Zob. http://www.iabpolska.pl/20090326237/iab-adex-creativeex-rekordowy-rok-reklamy.html, ostatnie 

odwiedziny: 28.04.2009 r. 
14

 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy.., s. 212. 
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 MoŨna wyr·Ũniĺ trzy postacie reklamy kontekstowej online:  

1) przy uŨyciu sğ·w kluczowych (keywords advertising) w wyszukiwarkach 

internetowych prowadzŃce do wyŜwietlania linku sponsorowanego; 

2) reklama dopasowana do treŜci witryny w postaci link·w tekst·w, grafiki, 

animacji wyŜwietlanych obok treŜci strony internetowej
15

; 

3)  reklama polegajŃca na Ŝledzeniu uŨytkownika w sieci, z szczeg·lnym 

wyodrňbnieniem reklamy typu pop-up. 

 

1.2. Linki sponsorowane 

  

 Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony rodzaj reklamy kontekstowej. Jej 

Ŧr·dğem jest tzw. pozycjonowania stron (search engine optimization). Dysponent strony 

powinien dŃŨyĺ do osiŃgniňcia jak najwyŨszej pozycji poŜr·d wynik·w wyszukiwania 

dla danego zapytania. W przypadku reklamy przy uŨyciu sğ·w kluczowych nie mamy 

do czynienia z tzw. Ănaturalnymiò wynikami wyszukiwania, lecz odpğatnym 

wywoğaniem pierwszeŒstwa rezultatu poŨŃdanego przez danego reklamodawcň w 

specjalnie oznaczonym polu. 

 Z uwagi na fakt, Ũe na rynku wyszukiwarek internetowych Google ma pozycjň 

quasi-monopolistycznŃ
16

, firma ta byğa stronŃ wiňkszoŜci spraw sŃdowych dotyczŃcych 

reklamy z uŨyciem sğ·w kluczowych; na przykğadzie usğugi Google AdWords bňdzie 

prezentowane dalsze om·wienie tego rodzaju reklamy kontekstowej
17

. 

 Program Google AdWords jest usğugŃ pozwalajŃcŃ na wykupywanie przez 

wğaŜcicieli stron internetowych wybranych termin·w zwanych sğowami kluczowymi. 

Za kaŨdym razem, kiedy uŨytkownicy Google postawiŃ zapytanie zawierajŃce 

odpowiednie sğowo/a kluczowe, reklama usğugobiorcy, kt·ry wykupiğ dane zapytanie, 

pojawi siň w wyr·Ũnionym polu link·w sponsorowanych oddzielonym od rezultat·w 

obiektywnych. Przykğadowo, dealer samochodowy, aby stworzyĺ reklamň swoich 

usğug, moŨe wykupiĺ zapytanie Ăsamoch·d, Warszawaò. W ten spos·b potencjalny 

klient wpisujŃc powyŨsze zapytanie, zobaczy reklamň salonu samochodowego poŜr·d 

                                                 
15

 Zob.http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r. 
16

 D. Kaznowski: Nowy marketing w Internecie, Difin sp. zoo, Warszawa 2007, s. 10. 
17

 Inne usğugi to AdKontekst dostarczana przez Wirtualna Polska i NetSprint.pl, AdSearch dostarczana 

przez ARBOmedia i Interia.pl, Yahoo!Search. 
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link·w sponsorowanych. Ze strony prawnej zapytanie takie nie rodzi wŃtpliwoŜci, gdyŨ 

skğada siň z termin·w rodzajowych. Problem pojawia siň, jeŜli sğowo kluczowe jest 

zarejestrowanym znakiem towarowym, a wykupujŃcy sğowo kluczowe nie jest 

uprawnionym z prawa ochronnego do tego oznaczenia. Usğugobiorca nie pğaci za 

wyŜwietlanie reklamy, lecz za klikniňcia generowane przez uŨytkownik·w (pay per 

click-PPC). 

 W ramach omawianej usğugi Google oferuje narzňdzie propozycji sğ·w 

kluczowych, (keyword suggestion tool). Program ten podpowiada, przez pokazanie 

statystyk, kt·re sğowa kluczowe byğyby najkorzystniejsze dla usğugobiorcy. OpierajŃc 

siň na powyŨszym przykğadzie, dla dealera samochod·w wyszukujŃcego sğ·w 

kluczowych automatyczny program zasugerowağby Ădealer samochod·w, Warszawaò. 

Taki przypadek nie wywoğuje Ũadnych prawnie istotnych kwestii, ale jeŜli sğowo 

kluczowe jest jednoczeŜnie znakiem towarowym (przykğadowo ĂOpelò, ĂNissanò), to 

rodzi to pewne zastrzeŨenia pod wzglňdem zgodnoŜci z prawem.  

 W maju 2008 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jak to juŨ wczeŜniej miağo 

miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Google zmieniğ swojŃ politykň i zezwoliğ 

reklamodawcom na wykupowanie sğ·w kluczowych zawierajŃcych cudze znaki 

towarowe
18

. Ostatnio, w maju 2009 roku Google zliberalizowağ swojŃ politykň w 

dalszych 190 krajach. Obecnie tylko w krajach Unii Europejskiej, za wyjŃtkiem 

Wielkiej Brytanii i Irlandii, wğaŜciciel znaku moŨe domagaĺ siň zablokowania 

wykorzystania takiego znaku towarowego uŨytego jako sğowo kluczowe. 

 Zasady korzystania z usğugi Adwords (AdWords Editorial Guidelines) w krajach 

czğonkowskich Unii Europejskiej zalecajŃ, aby reklamy byğy zgodne z prawem znak·w 

towarowych, a Wskaz·wki DotyczŃce Znak·w Towarowych (Trade Mark Guidelines) 

m·wiŃ, Ũe Google bardzo powaŨnie traktuje zarzuty naruszenia praw do znak·w 

towarowych i z dobrej woli rozpatruje kwestie podnoszone przez uprawnionych ze 

znak·w towarowych
19

. Z drugiej strony Google zastrzega, Ũe Ănie jest zobowiŃzany do 

rozstrzygania spor·w pomiňdzy reklamodawcami a uprawnionymiò. Reklamodawcy 

sami sŃ odpowiedzialni za wykupywanie sğ·w kluczowych i treŜci reklam. Dlatego teŨ 

                                                 
18

 R.Wray: The Guardian, 5.04. 2008 r.: http://www.guardian.co.uk/business/2008/apr/05/google.google, 

ostatnie odwiedziny: 16.04.2009 r. 
19

AdWords Trademark Complaint Procedure, dostňpne pod adresem: 

http://www.google.com/tm_complaint_adwords/complaint.html, ostatnie odwiedziny: 20.04.2008 r. 
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Google zachňca uprawnionych do rozpatrywania spor·w bezpoŜrednio z 

reklamodawcami.  

 NaleŨy jeszcze nadmieniĺ, Ũe usğuga AdWords jest o tyle istotna dla 

funkcjonowania Google, Ũe generuje okoğo 98 procent
20

 dochod·w sp·ğki.  

 

1.3. Reklama dopasowana do treŜci witryny  

 

 Opr·cz link·w sponsorowanych wywoğanych wprowadzeniem odpowiednich 

sğ·w kluczowych, wyszukiwarki oferujŃ takŨe wyŜwietlanie reklam kontekstowych 

dopasowanych do treŜci strony internetowej
21

.
 
NajczňŜciej przybiera to formň 

oddzielonej od treŜci strony listwy dolnej lub g·rnej, boksu albo panelu bocznego. 

Powierzchnia reklamowa jest udostňpniana przez wğaŜcicieli danych witryn 

internetowych.  

 Usğuga taka jest Ŝwiadczona najczňŜciej na podstawie nastňpujŃcego schematu. 

Reklamodawca zamawia reklamň i tworzy jej treŜĺ. W tym celu wykupuje odpowiednie 

sğowa kluczowe. TreŜĺ reklamowa pojawia siň, jeŜli w treŜci witryny, z kt·rej korzysta 

uŨytkownik, wystňpujŃ wskazane sğowa kluczowe. Reklamodawca najczňŜciej pğaci za 

samŃ emisjň reklamy (pay per mille-PPM) czy za klikniňcie przez uŨytkownika (PPC) 

lub w przypadku dokonania innej czynnoŜci przez uŨytkownika np. wypeğnienie ankiety 

(pay per action-PPA)
22
. Tak, jak w przypadku link·w sponsorowanych, 88,8 % rynku 

reklam dopasowanych do treŜci witryny naleŨy do Google przez Ŝwiadczenie usğugi 

Google AdSense
23

. Google, jak i inni usğugodawcy
24

 dziağajŃ jak poŜrednicy miňdzy 

reklamodawcami a dysponentami stron. ChociaŨ teoretycznie kaŨdy wğaŜciciel witryny 

internetowej m·gğby indywidualnie zawieraĺ umowy z reklamodawcami o 

udostňpnienie powierzchni reklamowych, w praktyce byğoby to czasochğonne i 

                                                 
20

 Blakeney S.: Adverse to AdWords? An overview od the recent cases relating to Google Adwords, 

CTLR (83) 2007. 
21

 Potňga klik·w reklama  kontekstowa w wyszukiwarkach internetowych, Internet Standard,  

http://www.internetstandard.pl/news/133930_3/Potega.klikow.reklama.w.wyszukiwarkach.internetowych

.html, ostatnie odwiedziny: 28.04.2008 r. 
22
Potňga klik·w- reklama kontekstowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie 

odwiedziny: 26.04.2009 r. 
23

 Ibidem. 
24

 Gazeta.pl Ŝwiadczy usğugň Boksy.Gazeta.pl, Money.pl Ŝwiadczy usğugň BusinessClick, Onet.pl  

Ŝwiadczy usğugň OnetBoksy, Interia pl Ŝwiadczy usğugň SmartContent. 
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uciŃŨliwe, gdyŨ samodzielnie musieliby wyszukiwaĺ reklamodawc·w 

zainteresowanych danŃ stronŃ internetowŃ i osobno siň z nimi rozliczaĺ. PowyŨsza 

forma reklamy eliminuje, ze swej natury, wiele prawnych wŃtpliwoŜci, jeŜli treŜci 

marketingowe sŃ odpowiednio i zauwaŨalnie oddzielone od witryny internetowej, na 

kt·rej siň ukazujŃ
25

. Dlatego teŨ reklama dopasowana do treŜci witryny internetowej nie 

bňdzie przedmiotem szerszych rozwaŨaŒ w niniejszym opracowaniu. 

 

1.4.  Reklama pop-up wynikajŃca z zainstalowania program·w 

rezydencyjnych 

 

 Reklama pop-up moŨe byĺ zamieszczona na danej stronie internetowej przez 

dysponent·w tej strony lub moŨe byĺ rezultatem dziağania program·w ŜledzŃcych 

uŨytkownika w sieci
26

. W drugim przypadku, aplikacja, po zainstalowaniu na 

komputerze internauty, zbiera informacje o zachowaniu i preferencjach uŨytkownika w 

spos·b niewidoczny dla niego w celu wywoğania okreŜlonego zdarzenia. W tym 

przypadku polega to na wywoğaniu reklamy w odrňbnym okienku przy przeglŃdaniu 

okreŜlonych stron internetowych
27

. Jest to obecnie najmniej skuteczna forma reklamy 

kontekstowej i to przynajmniej z trzech powod·w. Po pierwsze, wiňkszoŜĺ przeglŃdarek 

internetowych ma zainstalowanŃ domyŜlnŃ blokadň przeciwdziağajŃcŃ wyskakiwaniu 

okienek. Po drugie, zainstalowanie programu rezydencjalnego wymaga zgody 

uŨytkownika
28

. Po trzecie, - bezsprzecznie - ciŃgğe otwieranie i zamykanie siň okienek 

moŨe byĺ irytujŃce dla uŨytkownika. 

 Reklama pop-up rodzi doŜĺ duŨe kontrowersje na tle prawa reklamy, w 

szczeg·lnoŜci w zakresie reklamy uciŃŨliwej, kt·rych om·wienie wychodziğoby poza 

ramy niniejszego opracowania. 

 

 

                                                 
25

 D. Kasprzycki, Problematyka reklamy..., s. 214. 
26

 S.J. Givan: Using Trademarks as location tools on the internet: use in commerce?, UCLA Journal of 

Law & Technology, Spring 2005. 
27

 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy é, s. 214. 
28

 http://pl.wikipedia.org/wiki/WyskakujŃce_okno, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r. 
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2. Og·lna charakterystyka znak·w towarowych  
 

2.1. Wstňp  

 

 Prawo znak·w towarowych pozwala przedsiňbiorcom na stworzenie w oczach 

konsumenta wyğŃcznego skojarzenia odr·ŨniajŃcego oznaczenia z towarami lub 

usğugami. Mechanizm ten z ekonomicznego punku widzenia jest niezwykle istotny. 

Przez wyğŃcznoŜĺ przyznania prawa posğugiwania siň okreŜlonym oznaczeniem, prawo 

znak·w towarowych gwarantuje pewnoŜĺ niezbňdnŃ do podjňcia decyzji o inwestycji w 

markň
29

. 

 W niniejszym rozdziale zostanŃ przedstawione tylko podstawowe zagadnienia 

dotyczŃce prawa znak·w towarowych, ze szczeg·ğowym om·wieniem funkcji znaku 

towarowego, stanowiŃcych oŜ rozwaŨaŒ uŨycia znaku towarowego i naruszenia prawa 

znak·w towarowych w reklamie kontekstowej w rozdziale nastňpnym. 

 

2.2. Pojňcie znaku towarowego 

 

 Pojňcie znaku towarowego zostağo zdefiniowane zar·wno w art. 2 dyrektywy 

2008/95 zbliŨajŃcej ustawodawstwa PaŒstw Czğonkowskich odnoszŃcych siň do znak·w 

towarowych (zwanej dalej dyrektywŃ 2008/95)
30

 oraz w art. 120 stanowiŃcej jej 

implementacjň ustawie o prawie wğasnoŜci przemysğowej (zwanŃ dalej p.w.p.)
31

. 

Pojňcie wsp·lnotowego znaku towarowego znajdujemy w art. 4 rozporzŃdzenia 40/94 o 

wsp·lnotowym znaku towarowym (zwanego dalej rozporzŃdzeniem 40/94)
32

. Znakiem 

towarowym albo wsp·lnotowym znakiem towarowym moŨe byĺ kaŨde oznaczanie 

dajŃce siň przedstawiĺ w spos·b graficzny, jeŜli oznaczenie takie nadaje siň do 

odr·Ũnienie towar·w lub usğug jednego przedsiňbiorstwa od towar·w lub usğug innego 

                                                 
29

 M. Senftleben: The trademark Tower of Babel ï Dilution Concepts in international, US and EC 

trademark law, IIC 2009, 40(1), 45-77. 
30

 (Dz. Urz. WE L 299/25) weszğa w Ũycie 28 listopada 2008 r. zastňpujŃc PierwszŃ Dyrektywe Rady 

89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majŃca na celu zbliŨenie ustawodawstw PaŒstw czğonkowskich 

odnoszŃcŃ siň do znak·w towarowych ( Dz.Urz. WE L 40 z 11 lutego 1989). 
31

 ( Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z p·Ŧn. zm.). 
32

 (Dz.Urz. WE  L 11 z 14 lutego 1994). 
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przedsiňbiorstwa
33
. Z powyŨszej definicji wyraŦnie moŨna wskazaĺ podstawowŃ istotň 

znaku towarowego, jakŃ jest zdolnoŜĺ oznaczenia Ŧr·dğa pochodzenia towar·w 

(usğug)
34

. Znakiem towarowym moŨe byĺ w szczeg·lnoŜci wyraz, rysunek, ornament, 

kompozycja kolorystyczna, litera, cyfra, ksztağt towaru lub jego opakowania (art. 121 

ust. 2 p.w.p., art. 2 dyrektywy 2008/95, art. 4 rozporzŃdzenia 40/94). NiewyczerpujŃce 

wyliczenie przedstawieŒ graficznych sprawia, Ũe znakiem towarowym mogŃ byĺ takŨe 

nie wymienione tam formy, o ile majŃ zdolnoŜĺ odr·ŨniajŃcŃ
35

.  

 Z uwagi na temat niniejszej pracy, przedmiotem dalszych rozwaŨaŒ bňdŃ 

znaki towarowe sğowne, jak r·wnieŨ znaki skğadajŃce siň z ciŃgu liter nie tworzŃcych 

sğ·w lub z cyfr. 

 

2.3. Prawo ochronne na znak towarowy ï zagadnienia podstawowe 

 

 Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym wyğŃcznym, o 

zasiňgu terytorialnym i skutecznoŜci czasowej. WyğŃcznoŜĺ uŨywania znaku 

towarowego przyznaje siň na okreŜlone towary lub usğugi. W zakresie pozytywnie 

okreŜlonej kompetencji wyğŃcznej mieŜci siň uŨywanie znaku towarowego w spos·b 

zarobkowy lub zawodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust.1 

p.w.p.) lub w przypadku znaku wsp·lnotowego uŨywanie w obrocie gospodarczym na 

terytorium cağej Wsp·lnoty (art. 1 ust. 2 w zw. z art. 9 ust.1 rozporzŃdzenia 40/94).  

 Monopol prawa jest ograniczony. Pojňcie uŨywania znaku i szczeg·ğowe 

ograniczenie bňdŃ om·wione w rozdziale nastňpnym, gdyŨ jest to kwestia kluczowa dla 

okreŜlenia, czy uŨycie sğowa kluczowego bňdŃcego cudzym znakiem towarowym jest 

uŨyciem w charakterze znaku towarowego w reklamie kontekstowej online. 

 Prawo wyğŃczne na znak towarowy ma charakter majŃtkowy, zbywalny i 

podlega dziedziczeniu ( art. 162. ust. 1 p.w.p.). 

                                                 
33

 NaleŨy w tym miejscu nadmieniĺ, Ũe w Ŝwietle art. 120 ust. 3 lit. 3) p.w.p  ilekroĺ w ustawie jest mowa 

o znakach towarowych- rozumie siň przez to znaki usğugowe. 
34

 E. NowiŒska, U. PromiŒska, M. du Vall: Prawo wğasnoŜci przemysğowej, Warszawa 2005, s. 187. 
35

 U. PromiŒska: Ustawa o znakach towarowych, Komentarz, Warszawa 1997, s.17;  E. NowiŒska, U. 

PromiŒska, M. du Vall: Prawo wğasnoŜci..., s. 190-191; I. Wiszniewska: Znaki towarowe w prawie 

wğasnoŜci przemysğowej, PPH 2001, nr 12, s. 6; Z. MikaŒski: Prawo wğasnoŜci przemysğowej, Komentarz, 

Warszawa 2001, s. 163; A. Nowicka, M. PoŦniak- Niedzielska, U. PromiŒska, H. ŧakowska- Henzler:  

Prawo wğasnoŜci przemysğowej, Warszawa 2004, s.198. 
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  Okres trwania prawa ochronnego wynosi dziesiňĺ lat od daty zgğoszenia znaku 

towarowego w Urzňdzie Patentowym (art. 153 ust. 2 p.w.p.). Ten sam okres jest 

przewidziany dla znaku wsp·lnotowego, ale momentem, od kt·rego przyznaje siň 

prawo ochronne jest publikacja zgğoszenia przez UrzŃd Harmonizacji w Ramach Rynku 

Wewnňtrznego (art. 9 ust. 3 rozporzŃdzenia 40/94). Na wniosek uprawnionego prawo 

wyğŃczne na znak moŨe zostaĺ przedğuŨone o kolejne dziesiňĺ lat na wszystkie lub 

czňŜĺ wczeŜniej zastrzeŨonych towar·w. 

 

2.4. Funkcje znaku towarowego 

 

 FunkcjŃ znaku towarowego jest Ăopis wykorzystywania tych d·br w obrocieò
36

 i 

wyznaczenie kierunku ochrony prawnej. R. Skubisz definiuje funkcjň znaku 

towarowego jako Ăcağoksztağt typowych oddziağywaŒ znaku towarowego na 

konsumentaò
37
. OkreŜlenie funkcji znaku towarowego sğuŨy wyznaczaniu zakresu 

prawa podmiotowego do znaku ï zar·wno jego strony pozytywnej jak i negatywnej
38

 . 

W literaturze polskiej jak i zagranicznej wyr·Ũnia siň cztery funkcje znaku towarowego: 

oznaczenia pochodzenia, odr·ŨniajŃcŃ, jakoŜciowŃ (gwarancyjnŃ) i reklamowŃ.
39

 

  ZasadniczŃ funkcja znaku towarowego, zdefiniowanŃ z punku widzenia 

konsumenta,  jest oznaczenie pochodzenia towar·w i przeciwdziağanie wprowadzania 

konsumenta w bğŃd
40

. Znak towarowy powinien dawaĺ pewnoŜĺ i wzbudzaĺ zaufanie 

pochodzenia danego towaru od okreŜlonego przedsiňbiorstwa
41

. Znak identyfikujň dany 

produkt na rynku. Uprawniony przez oznaczenie swoich towar·w znakiem towarowym 

                                                 
36

 A. Tischner: OdpowiedzialnoŜĺ odszkodowawcza za naruszenie prawa do znaku towarowego, 

Warszawa 2008, s. 26. 
37

 R. Skubisz: Funkcje znaku towarowego (w:) Ksiňga pamiŃtkowa z okazji 80-lecia orzecznictwa 

patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163. 
38

Ibidem, s. 164. 
39

 W literaturze wystňpuje takŨe podziağ na trzy funkcje znaku towarowego: pochodzenia, reklamowŃ i 

gwarancyjnŃ z uwagi na szerokie rozumienie funkcji pochodzenia w kt·rej zawiera siň funkcja 

odr·ŨniajŃca, Por. K. Szczepanowska-Kozğowska: Wyczerpanie Praw WğasnoŜci Przemysğowej: Patent i 

prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003, s. 66-72, a takŨe J. Piotrowska: Renomowane znaki 

towarowej ich ochrona. Warszawa 2001, s. 5-7. 
40

 Wyrok ETS z 3 grudnia 1981 r. w sprawie C-1/81, Pfizer Inc. Eurim-Pharm Gmbh, ECR 2913 [1981]; 

Wyrok z 17 paŦdziernika 1981r. w sprawie Hag II C-10/89; Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR I-1017 [2007]. 
41

 Wyrok SŃdu I Instancji z 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00, Mag Instrument,  ECR II-467 [2002]. 
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zapewnia konsumenta, Ũe ma kontrolň nad produkcjŃ czy dostawŃ towaru a w 

przypadku jakichkolwiek brak·w jakoŜciowych jest podmiotem odpowiedzialnym
42

. 

 Obecnie akcentuje siň w coraz wiňkszym stopniu funkcjň odr·ŨniajŃcŃ znaku. 

Funkcja ta jest nierozerwalnie zwiŃzana z funkcjŃ pochodzenia. Jak wskazujň R. 

Skubisz odr·Ũnienie towar·w nastňpujň na podstawie pochodzenia
43

. Znak przekazuje 

konsumentowi informacjň pozwalajŃcŃ mu na odr·Ũnienie pochodzenia towar·w lub 

usğug jednego przedsiňbiorstwa od towar·w lub usğug innego przedsiňbiorstwa
44

. 

Oznaczenie pochodzenia, jakkolwiek stanowiŃce istotň znaku towarowego, przestaje w 

niekt·rych przypadkach speğniaĺ swojŃ zasadniczŃ funkcjň. ZauwaŨamy rozszczepienie 

funkcji pochodzenia i motywacji konsument·w do zakupu okreŜlonych towar·w. 

Przykğadowo,  kibic piğki noŨnej kupujŃc oryginalny gadŨet ze znakiem towarowym 

Euro 2012 nie kieruje siň pochodzeniem towar·w, ale raczej zapewnieniem o ich 

jakoŜci i powiŃzaniem danego oznaczenia z wydarzeniem sportowym czy odwoğaniem 

siň do okreŜlonego wizerunku czy sportowego stylu Ũycia. Wsp·ğczesny konsument 

bňdŃc pod wpğywem dziağaŒ marketingowych, w coraz mniejszym stopniu kieruje siň 

faktycznym pochodzeniem towar·w, a w co raz wiňkszym wykreowanym 

wyobraŨeniem o ich jakoŜci. 

Funkcja jakoŜciowa (gwarancyjna) z pozoru wydaje siň byĺ pochodnŃ w 

stosunku do pierwotnej funkcji oznaczenia pochodzenia.
45 
JednakŨe, funkcja jakoŜciowa 

dajŃca konsumentom gwarancjň, Ũe dany towar oznaczony znakiem towarowym jest 

noŜnikiem niezmiennej, stağej jakoŜci, nie moŨe byĺ traktowana wyğŃcznie jako 

pochodna funkcji pochodzenia. ťr·dğo pochodzenia towaru nie jest czynnikiem stağym. 

Zmiana podmiotu uprawnionego nie musi wiŃzaĺ siň automatycznie z obniŨeniem lub 

podwyŨszeniem jakoŜci towaru. W interesie przedsiňbiorcy jest dbağoŜĺ o wysokŃ 

                                                 
42

  Hag II, C- 10/89,  C 9/93, ECR 1994, s. I 2789; Eurim-Pharm, C 71/94, C 72/94, C 73/94, ECR 1996, 

s. I-3603; Paranova, C 427/93, C 429/93, C- 436/93, ECR 1996, s. I-3514 i  C 39/97, ECR 1998, s. I-

5525. 
43

 R. Skubisz: Funkcje znaku..., s. 163. 
44

 M. Kondrat: Ochrona znak·w towarowych przed naruszeniem w Internecie, Warszawa 2008 s. 25. 
45

 Funkcjň jakoŜciowŃ jest traktowana jako pochodna przez J.R Lundsford: Consumer and Trademarks, 

The Function of the Trademark in the Market Place, The Trademark Report 1974 vol 64, str 75; M. 

KňpiŒski: RozporzŃdzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, PoznaŒ 1979 s. 53-58, A. Szewc, G. 

JyŨ: Prawo wğasnoŜci przemysğowej, Warszawa 2003, s. 100-101. 
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jakoŜĺ towar·w, ale ten sam przedsiňbiorca ma teŨ nieograniczone prawo do zmiany 

modelu biznesowego w stosunku do danego produktu wedğug potrzeb rynkowych.
46

 

 ChociaŨ przedsiňbiorcy tworzŃ okreŜlonŃ jakoŜĺ produktu, to wyobraŨenie 

konsument·w o przedsiňbiorcy i produktach od niego pochodzŃcych stanowiŃ o 

nadaniu danemu oznaczeniu renomy. Ten rodzaj znak·w jest najsilniej zwiŃzany z 

gwarancjŃ jakoŜci. Przejawem wzrastajŃcego znaczenia funkcji gwarancyjnej towar·w 

jest rozszerzenie, ponad funkcjň pochodzenia, ochrony przed tzw. rozwodnieniem 

(dilution
47

), czyli pogorszeniem co do wyobraŨenia konsument·w o towarze i znaku. 

Zakres ochrony wyznaczajŃ art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 

i art. 9 ust. 1 lit. c rozporzŃdzenia 40/94
48

. 

 Bezsprzecznie, przekonanie konsumenta o jakoŜci produktu wynika nie tylko z 

racjonalnej analizy wğaŜciwoŜci produktu, ale przede wszystkim jest ksztağtowane przez 

mechanizmy reklamy. Wsp·ğczeŜnie co raz czňŜciej zwraca siň uwagň na walory 

reklamowe znaku towarowego. Funkcja reklamowa moŨe sğuŨyĺ pozyskiwaniu i 

utrzymywaniu klienteli danego rodzaju produkt·w
49

 jak i poszerzeniu oferty o nowe 

produkty
50

. Przykğadowo, Ferrari wykorzystuje siğň reklamowŃ znaku do sprzedaŨy 

czapeczek, koszulek, samochodzik·w miniaturowych modeli samochod·w i innych 

gadŨet·w. Oznaczenie kojarzone jest, nie tylko z jakoŜciŃ, ale przede wszystkim z 

wizerunkiem marki, wysokim standardem Ũycia i umiğowaniem do szybkich 

samochod·w.  

 Funkcja reklamowa znaku przejawia siň w art. 154 p.w.p., art. 5 ust. 3 lit. d 

dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 3 lit. d rozporzŃdzenia 40/94 zgodnie, z kt·rymi 

uŨywanie znaku towarowego polega miňdzy innymi na posğugiwaniu siň nim w celu 

reklamy. 

 Siğa reklamowa znaku towarowego jest szczeg·lnie zauwaŨalna w kontekŜcie 

wybierania przez nieuprawnionych, znak·w sğownych jako sğ·w kluczowych w 

                                                 
46

 A. Tischner: OdpowiedzialnoŜĺ odszkodowawcza..., s. 29. 
47

 WywodzŃcy siň z prawa amerykaŒskiego koncept jest chroniony w  Federal Trademark Dilution Act z 

1995 r. 
48

 Wiňcej na temat ochrony znak·w renomowanych w rozdziale 3.3.1.3. 
49

 A. Tischner: OdpowiedzialnoŜĺ odszkodowawcza..., s. 30. 
50

 Przez traktowanie produkt·w w spos·b abstrakcyjny, w oderwaniu od grupy towar·w, do kt·rych siň 

odnoszŃ. 
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reklamie kontekstowej. Nieuprawniony wykorzystuje popularnoŜĺ oznaczania lub jego 

renomň do skierowania klient·w konkurenta na swojŃ stronň internetowŃ.  

 

2.5. Wybrane rodzaje znak·w towarowych  

 

 Ze wzglňdu na cel niniejszej pracy i p·ŦniejszŃ analizň naruszenia znak·w 

towarowych w reklamie kontekstowej, poniŨej zostanie opisany tylko jeden z rodzaj·w 

podziağu znak·w towarowych
51
. Jest to podziağ z uwagi kryterium znajomoŜci 

oznaczenia wŜr·d odbiorc·w na: znaki na zwykğe, powszechnie znane i renomowane
52

.
 

Zakresy pojňĺ znaku powszechnie znanego i renomowanego mogŃ siň przecinaĺ lub 

wykluczaĺ. Przykğadowo znak towarowy Chanel bňdzie uznawany za znak 

renomowany i powszechnie znany. PozostajŃc przy przykğadzie z sektora kosmetyk·w, 

Nivea jest znakiem powszechnie znanym, ale nie jest atrybutem wysokiej jakoŜci, wiňc 

nie moŨe byĺ zakwalifikowany jako znak renomowany. 

 

2.5.1. Znaki powszechnie znane i renomowane 

 

  Om·wienie r·Ũnic pomiňdzy znakami zwykğymi, powszechnie znanymi i 

renomowanymi, a zwğaszcza zdefiniowanie znaku powszechnego i renomowanego jest 

istotne ze wzglňdu na fakt, iŨ to tych ostatnich najczňŜciej dotyczŃ spory o uŨycie 

cudzych znak·w jako sğ·w kluczowych w reklamie kontekstowej. PowyŨsze 

rozr·Ũnienie ma znaczenie dla zakresu ochrony przyznanej przez rozporzŃdzenie 40/94, 

dyrektywň 2008/95 i p.w.p. Akty te nie zawierajŃ definicji legalnych dla 

poszczeg·lnych rodzaj·w znak·w. To doktryna i orzecznictwo tworzŃ te pojňcia.  

                                                 
51

 MoŨna podzieliĺ znaki  ze wzglňdy  na spos·b percepcji znaku: znaki sğowne, obrazowe, plastyczne, 

dŦwiňkowe i kombinowane, a takŨe z uwagi na kryterium przedmiotu identyfikowanego przez ten znak  

na znaki usğugowe i towarowe. BliŨej: U. PromiŒska: Ustawa o znakach..., s.17;  E. NowiŒska, U. 

PromiŒska, M. du Vall: Prawo wğasnoŜci..., s. 1198; R. Skubisz: Prawo znak·w... s. 34; A. Szewc, G. 

JyŨ: Prawo wğasnoŜci... s. 102-103. 
52

 W zakresie znaku renomowanego przyjmuje siň takŨe kryterium jakoŜciowe.  



 

 

23 

 

2.5.1.1. Znaki powszechnie znane 

 

  Aby wyjaŜniĺ, czym wğaŜciwie jest znak powszechnie znany naleŨy w 

pierwszej kolejnoŜci zdefiniowaĺ znak zwykğy. Znakami zwykğymi sŃ wszystkie 

oznaczenia majŃce pierwotnŃ zdolnoŜĺ odr·ŨniajŃcŃ wskazujŃcŃ na pochodzenie od 

okreŜlonego przedsiňbiorcy
53
, niebňdŃce znakami powszechnie znanymi lub 

renomowanymi.  

  WiňkszŃ trudnoŜĺ sprawia zdefiniowanie powszechniej znajomoŜci znaku. 

WyraŨenie òpowszechnie znanyò zostağo po raz pierwszy uŨyte w prawie 

miňdzynarodowym w Konwencji Paryskiej. W Ŝwietle art. 6 bis Konwencji Paryskiej
54

 i 

bňdŃcym dopeğnieniem tego przepisu art. 16 ust.
 

2 Porozumienia dotyczŃcego 

handlowych aspekt·w wğasnoŜci intelektualnej (zwane dalej Porozumieniem TRIPS
55

), 

przy ustalaniu powszechnoŜci znaku naleŨy wziŃĺ pod uwagň znajomoŜĺ znaku 

(knowlegde) w krňgu odbiorc·w, wğŃczajŃc stopieŒ jego znajomoŜci powstağy w wyniku 

promocji. Pr·bŃ doprecyzowania czynnik·w wpğywajŃcych na ocenň powszechnoŜci 

znaku byğo wydanie w 1999 roku przez WIPO Rekomendacji dotyczŃcych ochrony 

znak·w powszechnie znanych
56
. Wskazano, Ũe przy ocenie powszechnej znajomoŜci 

znaku wğaŜciwe organy powinny wziŃĺ pod uwagň wszystkie okolicznoŜci uŨywania 

znaku, w szczeg·lnoŜci:  

a) poziom znajomoŜci danego znaku w krňgu odbiorc·w; 

b) czas, zakres i obszar geograficzny uŨywania znaku; 

c) czas, zakres i obszar promocji znaku; 

d) czas i zakres terytorialny przyznanej ochrony; 

e) stopieŒ posiadanej i nabytej zdolnoŜci odr·ŨniajŃcej; 

                                                 
53

 A. Szewc, G. JyŨ: Prawo wğasnoŜci é, s. 103; J. Piotrowska: Renomowane znaki ..., s. 21. 
54 

Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie wğasnoŜci przemysğowej (ostania wersja, 

Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.). Polska jest stronŃ Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca 

1975 r. (Dz. U. Z 1975 r. Nr 9, poz. 51). 
55 

Ang. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in 

Counterfeit Goods,  zağŃcznik 1 c do porozumienia ustanawiajŃcego światowŃ Organizacjň Handlu 

(WTO), sporzŃdzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), Od 

1 stycznia 2000 r. Porozumienie TRIPS obowiŃzuje Polskň w peğnym zakresie ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 32, 

poz. 143). 
56 

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Przejňte przez 

zgromadzenie WIPO 29 wrzeŜnia 1999r., dostňpne pod adresem: http://www.wipo.int/about-

ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf. 
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f) rodzaj towar·w i kanağy ich dystrybucji; 

g) stopieŒ kojarzenia towaru ze znakiem.  

  

  PowyŨsze wyznaczniki sŃ poğŃczeniem czynnik·w o charakterze jakoŜciowym i 

iloŜciowym, zbliŨajŃc siň, jak by siň mogğo wydawaĺ do znaku renomowanego w 

znaczeniu dyrektywy i rozporzŃdzenia. JednakŨe, w wydanym w tym samym czasie 

(wrzesieŒ 1999 r.) przez ETS orzeczeniu Chevy
57 

(o czym niŨej) Trybunağ podkreŜla, Ũe 

znak renomowany jest innŃ kategoriŃ znaku niŨ znak powszechnie znany w rozumieniu 

art. 6 bis Konwencji Paryskiej i dla ustalenia renomy nie potrzebna jest wiňkszoŜciowa 

znajomoŜĺ znaku wŜr·d relewantnych odbiorc·w. 

  W polskiej literaturze przedmiotu brane sŃ pod uwagň czynniki bezwzglňdne, a 

nie wzglňdne jak w Rekomendacji WIPO. SŃ to:  

a) stopieŒ znajomoŜci znaku na danym terytorium; 

b) powszechna znajomoŜĺ wŜr·d nabywc·w, do kt·rych jest adresowany
58

; 

c) dğugotrwağoŜĺ kojarzenia znaku
59

. 

 

  Przymiot Ăznanyò nie implikuje jakoŜci, tak jak w przypadku przymiotu 

Ărenomowanyò. Dlatego teŨ, w badaniu czy dany znak jest znakiem powszechnie 

znanym nie jest brane pod uwagň wyobraŨenie o wysokiej jakoŜci wyrob·w 

opatrzonych znakiem
60

.
 
WiňkszoŜĺ doktryny opowiada siň za przyjňciem 50% progu 

znajomoŜci znaku wŜr·d potencjalnych odbiorc·w
61

. 

  Znaki powszechnie znane to znaki niezarejestrowane (art. 120 ust. 3 p.w.p, art. 8 

ust. 1 lit. c rozporzŃdzenia 40/94, art. 3 ust.1 lit. h dyrektywy 2008/95). Status znaku 

powszechnie znanego stanowi przeszkodň rejestracji znaku identycznego lub 

podobnego dla towar·w identycznych lub podobnych (art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p i art. 8 

ust. 1 lit. c rozporzŃdzenia 40/94) i odmowň przyznania prawa wyğŃcznego dla 

                                                 
57

 Wyrok z 14 wrzeŜnia 1999r.  w sprawie C-375/97, ĂChevyò, General Motors v Yplon, ECR I-5421 

[1999]. 
58

 E. Wojcieszko-Gğuszko: Ochrona prawna znak·w towarowych powszechnie znanych w prawie polskim 

na tle prawnopor·wnawczym, ZNUJ 1995, z. 68, s. 95; U. PromiŒska: Ustawa o znakach..., s. 193, R. 

Skubisz: Prawo znak·w..., s. 193, F.W Monster: Famous and Well Known Marks, London 1997. 
59

 M. KňpiŒski: Znak towarowy..., s. 200-201. 
60

 R.Skubisz: Prawo znak·w..., s.193. 
61

 Ibidem, s. 193, I. Wiszniewska: Znaki towarowe...s. 3, E. Wojcieszko-Gğuszko: Ochrona prawna ..., s. 

95, M. KňpiŒski: Znak towarowy..., s. 201, 202. 
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jakichkolwiek towar·w (art. 132 ust. 2 p.w.p., art. 3 ust.1 pkt. c rozporzŃdzenia 40/94). 

Jest chroniony przed ryzykiem pomyğki i pasoŨytnictwa tak jak znaki renomowane (art. 

301 w zw. z art. 296 ust. 2 p.w.p). Przepisy te sŃ dopeğnieniem zobowiŃzaŒ 

miňdzynarodowych wynikajŃcych z Konwencji Paryskiej (art. 6 bis) a takŨe 

Porozumienia TRIPS (art. 16). 

 

2.5.1.2. Znaki renomowane  

 

  W doktrynie podnosi siň, Ũe przy badaniu statutu znaku jako znaku 

renomowanego naleŨy wziŃĺ pod uwagň nie tylko kryterium iloŜciowe, jak w 

przypadku znak·w powszechnie znanych, ale takŨe kryterium jakoŜciowe
62

. Nie 

wystarcza, wiňc fakt, iŨ znak jest znany wiňkszoŜci odbiorc·w. J. Piotrowska zwraca 

uwagň, Ũe istotnymi wyznacznikami sŃ: siğa nabywcza znaku, wartoŜĺ reklamowa znaku 

oraz og·ğ pozytywnych wyobraŨeŒ konsument·w o oznaczonych wyrobach. Znaki takie 

sŃ oznaczeniami ofensywnymi, reklamujŃcymi, wpğywajŃcymi na popyt, ksztağtujŃcymi 

gusty i upodobania nabywc·w. SŃ to oznaczenia, kt·re zdobyğy szacunek wŜr·d 

klienteli
63
. W tym kontekŜcie, pojňcie renomowanego znaku towarowego pozostaje w 

Ŝcisğym zwiŃzku z reklamowŃ funkcjŃ oznaczenia.  

  JednakŨe, wykazanie kryteri·w jakoŜciowych mogğoby byĺ niezmiernie trudne, 

zwaŨywszy na fakt, iŨ badanie byğoby przeprowadzone z punku widzenia przeciňtnego 

odbiorcy. Tak teŨ stwierdziğ ETS w sprawie Chevy
64

 pomijajŃc kryterium jakoŜciowe, 

skupiğ siň na czynnikach iloŜciowych. Trybunağ wskazağ, Ũe aby znak cieszyğ siň renomŃ 

nie musi byĺ znany przez okreŜlonŃ procentowo grupň odbiorc·w, przy czym 

wystarczajŃce jest wskazanie wiňkszoŜci odbiorc·w (significant part), zar·wno 

odbiorc·w w szerokim rozumieniu jak i w wŃskim z okreŜlonego sektora. OrzekajŃc o 

renomie znaku sŃd powinien rozwaŨyĺ wszystkie istotne elementy, w szczeg·lnoŜci: 

zakres terytorialny i czasowy uŨywania znaku, jego intensywnoŜĺ, nakğady poniesione 

na wypromowanie znaku i udziağ towar·w oznaczonych tym znakiem w rynku. 
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 Wyrok z 14 wrzeŜnia 1999r.  w sprawie C-375/97, ĂChevyò, General Motors v Yplon, ECR I-5421 
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  MoŨna siň pokusiĺ o stwierdzenie, Ũe Trybunağ w sprawie Chevy wskazujŃc na 

wszystkie istotne elementy sprawy, nie miağ zamiaru ograniczyĺ badania tylko do 

element·w iloŜciowych, ale takŨe zawrzeĺ moŨliwoŜĺ brania pod uwagň element·w 

jakoŜciowych. To wğaŜnie te ostatnie odr·ŨniajŃ znaki renomowane od znak·w 

powszechnie znanych. Celem wprowadzenia do dyrektywy 2008/95 i rozporzŃdzenia 

40/94 specjalnego reŨimu dla znak·w renomowanych byğa ochrona ich atrybutu 

kojarzŃcego siň z wysokŃ jakoŜciŃ. świadczŃ o tym teŨ tğumaczenia polskiego 

odpowiednika znaku renomowanego na poszczeg·lne jňzyki: angielski (having 

reputation), francuski (jouit d'une renomm®e), wersje te na poziomie semantycznym 

wskazujŃ na kryterium jakoŜciowe
65

. 

  Podobnie jak w przypadku znak·w powszechnie znanych, zakwalifikowanie 

oznaczenia jako cieszŃcego siň renomŃ bňdzie miağo fundamentalne znaczenie dla 

ochrony przyznanej w przypadku uŨycia znak·w poza granicami specyfikacji, kt·re 

zostanŃ om·wione w rozdziale nastňpnym (art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, art. 5 ust. 2 

dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporzŃdzenia 40/94). 
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3. Naruszenie znaku towarowego w reklamie kontekstowej 

(linkach sponsorowanych)   
 

3.1. Wstňp 

 

 Ze wzglňdu na kontrowersje i r·ŨnorodnoŜĺ problem·w prawnych, przewaŨajŃca 

czňŜĺ niniejszego rozdziağu poŜwiňcona jest rozwaŨaniom problematyki uŨycia sğ·w 

kluczowych w usğudze link·w sponsorowanych. W typowym przypadku keywords 

advertising moŨna zauwaŨyĺ istnienie trzech podmiot·w. Uprawniony do znaku 

towarowego jest stronŃ, kt·ra posiada prawo do oznaczenia sğownego wykorzystanego 

jako sğowo kluczowe. Wyszukiwarka internetowa (np. Google), czyli przedsiňbiorca 

dostarcza uŨytkownikom usğugi bezpğatnego wyszukiwania w zasobach internetowych 

okreŜlonych informacji na podstawie zapytaŒ zğoŨonych przez uŨytkownik·w. 

Reklamodawca jest zwiŃzany z wyszukiwarkŃ internetowŃ umowŃ obligacyjnŃ, kt·rej 

istotŃ jest rezerwacja wybranych przez reklamodawcň sğ·w lub zestawieŒ sğ·w. Po 

wpisaniu przez uŨytkownika tych okreŜlonych sğ·w wyŜwietlajŃ siň linki promujŃce 

reklamodawcň. W niŨej om·wionych sprawach, w celu ochrony swoich praw 

uprawniony pozywağ reklamodawcň albo operatora wyszukiwarki internetowej lub oba 

te podmioty
66

. 

 Jak dotychczas najwiňcej kontrowersji budzi kwestia odpowiedzialnoŜci 

wyszukiwarek internetowych za generowanie reklam podmiot·w wykorzystujŃcych 

znaki towarowe swoich konkurent·w z uwagi na aktywne zaangaŨowanie 

wyszukiwarek internetowych w ten proces i czerpanie z niego duŨych zysk·w. 

Najsilniejszym argumentem przemawiajŃcym za nağoŨeniem odpowiedzialnoŜci na 

wyszukiwarki internetowe wydaje siň fakt, Ũe powyŨsze podmioty sprzedajŃc 

nieuprawnionym sğowa kluczowe bňdŃce jednoczeŜnie znakami towarowym, sprawiajŃ 

wraŨenie, Ũe zostağy do tej czynnoŜci upowaŨnione co moŨe byĺ uznane za wkroczenie 

w sferň pozytywnych uprawnieŒ do znaku towarowego
67
. Ale czy rzeczywiŜcie operator 

wyszukiwarki internetowej uŨywa znaku towarowego w zakresie podstawowej funkcji 

                                                 
66

 Z. Efroni: Case comment Keywording in search engines as trademark infringement- issues arising from 

Martim Li v Crazy Line, IIC 2007. 
67

 D. Kasprzycki, Problematyka reklamy ..., s. 214. 
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pochodzenia? Z drugiej strony czy podmiot wykupujŃcy sğowo kluczowe bňdŃce 

znakiem towarowym uŨywa tego znaku w charakterze znaku towarowego? Czy w 

zwiŃzku z tym oba te podmioty mogŃ zostaĺ pociŃgniňte do odpowiedzialnoŜci na 

gruncie prawa znak·w towarowych? Czy bardziej wğaŜciwa byğaby ewentualna ochrona 

przyznana na gruncie innych reŨim·w, na przykğad nieuczciwej konkurencji?  

 Na dzieŒ dzisiejszy nie ma jednej odpowiedzi na powyŨsze pytania. Stanowiska 

sŃd·w za Oceanem i w Europie r·ŨniŃ siň. Co wiňcej, pomimo, wydawağoby siň, daleko 

posuniňtej unijnej harmonizacji przepis·w dotyczŃcych znak·w towarowych i 

stworzenia systemu ochrony wsp·lnotowego znaku towarowego, sŃdy w krajach 

czğonkowskich dochodzŃ do odmiennych wniosk·w. Do tej pory, w krajach Unii 

Europejskiej wydano ponad 70 orzeczeŒ w tzw. sprawach Google Adwords, z czego 

ponad 30 we Francji
68

. Podczas gdy sŃdy w Wielkiej Brytanii prezentujŃ raczej 

liberalne stanowisko, a sŃdy we Francji uznajŃ odpowiedzialnoŜĺ wyszukiwarki i 

reklamodawc·w za naruszenie prawa ochronnego, sŃdy niemieckie nie m·wiŃ jednym 

gğosem i wydajŃ sprzeczne orzeczenia. Ze wzglňdu na niejasnŃ wykğadniň prawa 

wsp·lnotowego i wagň tej kwestii, sŃdy najwyŨszych instancji kraj·w czğonkowskich 

zaczňğy kierowaĺ pytania prejudycjalne do ETS. Francuski Court de Cassation w 

czerwcu 2008 r. skierowağ do ETS pytania prejudycjalne w trzech tzw. ĂğŃczonych 

sprawach Googleò
69
. Podobnie postŃpiğ holenderski Hoge Raad

70
, austriacki Oberster 

Gerichtshof
71

. i ostatnio niemiecki Bundesgerichtshof
72

.
 
Niniejszy rozdziağ bňdzie pr·bŃ 

nakreŜlenia moŨliwych scenariuszy wykğadni europejskiego prawa znak·w 

towarowych, takŨe w zakresie prawnopor·wnawczym poprzez analizň podejŜcia do 

zagadnienia sŃd·w poszczeg·lnych paŒstw czğonkowskich i sŃd·w amerykaŒskich. W 

poniŨszych rozwaŨaniach, szczeg·lnŃ uwagň poŜwiňciğam om·wieniu przesğanki uŨycia 

                                                 
68

 Zob. wpis na blogu, European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!, dostňpny pod 

adresem:http://www.linksandlaw.com/news-update57-europian-court-justice-adwords-lawsuit.htm, 

ostatnie wejŜcie 05.05.2009 r. 
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 Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV,  C-558/08, pytanie prejudycjalne  dostňpne pod 
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znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jako przesğanki 

wyjŜciowej przy badaniu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Celem 

rozdziağu jest przede wszystkim wykazanie, iŨ uŨycie cudzego znaku w reklamie 

kontekstowej online nie jest uŨyciem w powyŨszym rozumieniu. 

 

3.2. Reklama kontekstowa w prawie i orzecznictwie amerykaŒskim 

 

3.2.1. Wstňp 

 

 W Stanach Zjednoczonych najwczeŜniej pojawiğy siň wyszukiwarki internetowe, 

a wraz z nimi kontrowersje prawne zwiŃzane z reklamŃ kontekstowŃ online
73
. Tam teŨ 

sŃdy jako pierwsze zaczňğy wydawaĺ orzeczenia w tej kwestii. Ze wzglňdu na fakt, iŨ 

problem ten pojawiğ siň stosunkowo niedawno, linia orzecznictwa nie jest do tej pory 

jednolita. SŃdy amerykaŒskie wydawağy orzeczenia niestwierdzajŃce naruszenia praw 

do znak·w towarowych przez wykorzystanie ich do wygenerowania wyszukiwania, z 

drugiej strony, pojawiğy siň takŨe orzeczenia skğaniajŃce siň w przeciwnym kierunku
74

. 

  Z uwagi na ramy iloŜciowe niniejszego opracowania i jego gğ·wny cel, jakim 

jest om·wienie problematyki uŨycia cudzych znak·w towarowych w reklamie 

kontekstowej z punktu widzenia prawa europejskiego a nie amerykaŒskiego, 

najwaŨniejsze zagadnienia prawa amerykaŒskiego w powyŨszym zakresie zostanŃ 

przedstawione skr·towo. W pierwszej kolejnoŜci, om·wiğam przesğanki niezbňdne do 

wykazania naruszenia, dozwolone uŨycie, a nastňpnie dwa orzeczenia wydane w maju 

2009 roku, nadajŃce, moim zdaniem, mniej liberalny z punktu widzenia operator·w 

wyszukiwarek i reklamodawc·w kierunek rozwoju amerykaŒskiego orzecznictwa.  

 

 

                                                 
73

 Przykğadowo orzeczenie: Playboy Enterprises, Inc. v Netscape-Communications Corp., 55 F. Supp. 2D 

1070 (9
th
 Cir.1999). 

74
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3.2.2. Przesğanki naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w 

Lanham Act 

 

 Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy uregulowane jest w Lanham 

Act
75

. Ustawa ta zawiera przepisy chroniŃce zar·wno znaki zarejestrowane jak i 

niezarejestrowane
76

. Dla stwierdzenia naruszenia obydwu powyŨszych kategorii znaku 

niezbňdne jest wykazanie: uŨycia repliki lub imitacji znaku, uŨycia w handlu (use in 

trade) w powiŃzaniu z usğugami/towarami oraz prawdopodobieŒstwa konfuzji 

(likelihood of confusion).  

 Przesğanka uŨycia przez jednych komentator·w uwaŨana jest za przesğankň 

wyjŜciowŃ, badanŃ przez sŃdy jako pierwszŃ i niezbňdnŃ do wykazania naruszenia 

znaku na podstawie Lanham Act
77
. Dla innych znawc·w doktryny ta sama przesğanka 

nie moŨe byĺ rozpatrywana w oderwaniu od zbadania prawdopodobieŒstwa konfuzji, 

gdyŨ sŃd ustalajŃc uŨycie znaku towarowego powinien zbadaĺ czy uŨycie znaku 

towarowego przez pozwanego stanowi dla konsumenta oznaczenie pochodzenia 

produktu lub usğugi
78

. Normatywne pojňcie Ăhandluò jest interpretowane niezwykle 

szeroko
79

. W jego zakres wchodzŃ wszystkie rodzaje aktywnoŜci handlowej, kt·re 

mogŃ byĺ regulowane przez Kongres Stan·w Zjednoczonych
80

. UŨycie w handlu jest 

uŨyciem znaku w dobrej wierze w obrocie handlowym
81
, w szczeg·lnoŜci przez: 

umieszczenie oznaczenia na opakowaniach, produktach, na dokumentach handlowych, 

pokazanie znaku w powiŃzaniu z produktami. Co do zasady, uŨycie powinno byĺ 

widoczne dla konsumenta
82

, ale w sprawach o naruszenie znaku w reklamie 
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kontekstowej i w metatagach
83

 sŃdy, pomimo tzw. niewidocznego uŨycia znaku 

orzekağy na korzyŜĺ uprawnionych ze znaku. 

 W myŜl wsp·ğczesnej amerykaŒskiej myŜli prawa znak·w towarowych 

przesğanka uŨycia dla cel·w zastosowania Lanham Act powinna byĺ oceniana 

nierozerwalnie z badaniem prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w bğŃd co do 

pochodzenia towar·w i usğug. O ile tradycyjny test prawdopodobieŒstwa konfuzji
84

 

powinien znajdowaĺ zastosowanie w sporach o naruszenie znaku w reklamie 

kontekstowej, to sŃdy amerykaŒskie coraz czňŜciej powoğujŃ siň na tzw. Ăwstňpne 

wywoğanie konfuzjiò (initial interest confusion)
85

. Wstňpne wywoğanie konfuzji polega 

na kr·tkotrwağej dezorientacji konsumenta co do pochodzenia towar·w przez 

przyciŃgniňcie jego uwagi do podmiotu uŨywajŃcego bez zgody wğaŜciciela cudzego 

znaku towarowego, a nie do uprawnionego ze znaku towarowego. Mylne przekonanie 

konsumenta szybko ustaje, gdy orientuje siň on, Ũe podmiot uŨywajŃcy znak nie moŨe 

byĺ jego wğaŜcicielem. Pomimo, wydawağoby siň, znikomej szkodliwoŜci i konkurencji 

dla znaku, sŃdy amerykaŒskie stosujŃ, choĺ bardzo restrykcyjnie, niniejszŃ formň 

wprowadzenia w bğŃd jako przesğankň ustalajŃcŃ naruszenie
86
. SŃdy uŨywajŃ r·Ũnych 

test·w na wstňpne wywoğanie konfuzji w ocenie naruszenia znaku towarowego przez 

operator·w wyszukiwarek internetowych
87

. NaleŨy jednak zauwaŨyĺ, Ũe sŃdy stosujŃ 

wŃskŃ interpretacjň wstňpnego wywoğania konfuzji, ograniczajŃc siň do sytuacji 

zaistnienia stosunku Ŝcisğej konkurencji
88

. 
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3.2.3. Dozwolone uŨycie znaku towarowego w reklamie 
kontekstowej  

 

 UŨycie cudzego znaku towarowego bňdzie legitymowane, jeŜli bňdzie ono 

mieŜciĺ siň w trzech wyjŃtkach dozwolonego uŨycia
89

. 

 Pierwszym przypadkiem jest uŨycie nominatywne (nominative fair use)
90

, tj. 

sytuacja, kiedy treŜĺ strony internetowej lub sam link dotyczy produkt·w (usğug) 

opatrzonych znakiem towarowym w zwiŃzku ze sprzedaŨŃ tych produkt·w (usğug) lub 

innymi relacjami handlowymi z uprawnionym do tego znaku. Takie uŨycie ma teŨ 

miejsce w przypadku krytycznej wypowiedzi konsumenckiej o produkcie czy 

uprawnionego uŨycia w reklamie por·wnawczej. Drugim typem dozwolonego uŨycia 

jest uŨycie opisowe (descriptive use), kt·re dotyczy przypadk·w uŨycia sğowa (znaku) 

w jego znaczeniu deskryptywnym, jeŜli nie odnosi siň jednoczeŜnie do uprawnionego ze 

znaku lub do towar·w (usğug) dla niego zarejestrowanych. Trzecim rodzajem jest tzw. 

uprawnione uŨycie znaku (legitimate fair use)
91

. Ma ono miejsce w przypadku, kiedy 

dwa podmioty posiadajŃ tytuğ prawny do identycznego znaku sğownego, ale 

zarejestrowanego dla innej kategorii towar·w, lub w przypadku, gdy posğugujŃ siň 

oznaczeniem tylko na okreŜlonym terytorium, np. jednego stanu. 

 

3.2.4. Precedensy sŃd·w amerykaŒskich 

 

  PowyŨsza niejasnoŜĺ interpretacji przesğanki uŨycia w handlu i 

prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w bğŃd przekğada siň bezpoŜrednio na r·Ũne 

stanowiska sŃd·w amerykaŒskich w zakresie ustalenia naruszenia w sporach wok·ğ 

znak·w towarowych i link·w sponsorowanych. W wiňkszoŜci przypadk·w sŃdy 

stwierdzağy, zar·wno w sporze z reklamodawcami jak i wyszukiwarkami, Ũe ma 
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miejsce uŨycie w handlu
92
. PowyŨsze stwierdzenia potwierdzajŃ ostatnio wydane 

orzeczenia wstňpne w sprawie Rescuecom v Google
93

 i Hearts on Fire v Blue Nile
94

. 

  

3.2.4.1. Rescuecom v Google 

  

 Orzeczenie w sprawie Rescuecom v Google
95 
byğo przez dğugi czas cytowanym 

przykğadem sprawy precedensowej, w kt·rej sŃd nie uznağ uŨycia znaku towarowego w 

handlu przez wyszukiwarkň Google. JednakŨe, w wyniku apelacji SŃd Drugiego Okrňgu 

w orzeczeniu wstňpnym dopatrzyğ siň uŨycia znaku towarowego. Stan faktyczny w 

niniejszej sprawie ksztağtuje siň typowo dla spor·w wok·ğ link·w sponsorowanych: 

Google zostaje pozwany przez wğaŜciciela znaku towarowego Rescuecom o naruszenie 

prawa do znaku towarowego przez sprzedawanie oznaczenia powoda jako sğowa 

kluczowego.  

 SŃd Drugiego Okrňgu rozr·Ũniğ sytuacjň w niniejszym sporze od postawy 

faktycznej w sprawie 1-800 v WhenU
96
. W tej sprawie pow·d dostarczağ programy 

pozwalajŃce na wywoğanie reklam pop-up i w tym celu wykorzystywağ m.in. adres 

strony www.1800contacts.com, na kt·rej byğy wyŜwietlane reklamy konkurent·w. W 

zwiŃzku z powyŨszymi praktykami, 1-800 Contacts, jako uprawniony ze znaku, pozwağ 

WhenU o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. SŃd stwierdziğ brak 

uŨywania znaku towarowego w handlu, a tym samym brak naruszenia, gdyŨ: strona 1-

800 Contacts pozostawağa niezmieniona i byğa wyraŦnie oddzielona od reklam, nie 
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dochodziğo do sprzedaŨy sğ·w kluczowych, znak towarowy byğ niewidoczny dla 

uŨytkownika do momentu wejŜcia uŨytkownika na stronň powoda
97

. 

 PowracajŃc do argumentacji przytoczonej w sprawie Rescuecom v Google 

naleŨy zauwaŨyĺ, Ũe SŃdu Drugiego Okrňgu por·wnujŃc jŃ ze sprawŃ 1-800 v WhenU 

stwierdziğ, iŨ omawiane przypadki r·ŨniŃ siň z dw·ch powod·w. Po pierwsze, w 

przeciwieŒstwie do 1-800 v WhenU, w kt·rej to sŃd podkreŜliğ, Ũe nie byğo w og·le 

uŨycia znaku towarowego, w niniejszej sprawie Google poleca i sprzedaje 

reklamodawcom znak towarowy Rescuecom. Po drugie, w przeciwieŒstwie do stanu 

faktycznego w sprawie 1-800 v WhenU pozwany nie uŨywağ ani nie wyŜwietlağ znaku 

towarowego dla reklamodawc·w. W sprawie Rescuecom v Google Google czyni to, 

choĺby przez wyŜwietlanie oznaczenia w narzňdziu propozycji sğ·w kluczowych.  

 Orzeczenie Rescuecom v Google omawia takŨe spos·b oznaczenia link·w 

sponsorowanych i odr·Ũnia je od wyodrňbnionych od tekstu strony reklam pop-up w 

sprawie 1-800 v WhenU. SŃd przychyliğ siň do zarzut·w powoda, Ũe umieszczenie 

wynik·w sponsorowanych ponad rezultatami naturalnymi, moŨe prowadziĺ 

konsument·w do uznania link·w za naturalne. W 1-800 v WhenU, reklamy pop-up 

ukazywağy siň w oddzielonym od strony przeglŃdanej przez uŨytkownika oknie 

wyszukiwarki, nie byğo wiňc ryzyka konfuzji co do istoty pop-up jako reklamy, ani co 

do faktu, Ũe pozwany i wğaŜciciel znaku nie byli odpowiedzialni za wyŜwietlanie 

reklamy, w rezultacie wyszukiwaŒ przez odpowiednie zapytanie. 

  Wydaje siň, Ũe po orzeczeniu Rescuecom v Google sŃdy bňdŃ ograniczaĺ 

powoğywanie siň na precedens 1-800 v WhenU do ŜciŜle okreŜlonych stan·w 

faktycznych. Ponadto niniejszy wyrok, choĺ jeszcze wydany jako wstňpny, przeğamuje 

liniň orzeczniczŃ opartŃ na Rescuecom v Google i stwierdza, Ũe sprzedawanie sğ·w 

kluczowych jest uŨyciem znaku towarowego w handlu.  

3.2.4.2. Hearts on Fire v Blue Nile 

 

  Niniejsza sprawa zasğuguje na uwagň przede wszystkim ze wzglňdu na 

przeprowadzonŃ przez sŃd analizň wstňpnego ryzyka konfuzji i prawdopodobieŒstwa 

wprowadzenia w bğŃd. 
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  Pow·d jest szlifierzem diament·w sprzedajŃcym swoje produkty pod nazwŃ 

ĂHearts on Fireò. Pow·d nie prowadzi sprzedaŨy bezpoŜredniej, lecz przez sieĺ 

dealer·w. Pozwany jest dealerem diament·w w Internecie, ale nie sprzedaje kamieni 

powoda. Pow·d pozwağ Blue Nile o wykupienie sğowa kluczowego Ăhearts on fireò.  

  SŃd w Massachusetts, pomimo niewidocznego wykorzystania sğowa 

kluczowego, stwierdziğ w orzeczeniu wstňpnym, iŨ powyŨsze zachowanie pozwanego 

stanowi uŨycie znaku towarowego w handlu. Ale co jest istotniejsze, przyznağ takŨe, Ũe 

moŨe istnieĺ ryzyko wstňpnej konfuzji wŜr·d konsument·w. SŃd posğuŨyğ siň jednym z 

wielu test·w: 

  Ă[é] klasycznym przykğadem [ryzyka wstňpnej konfuzji] jest sytuacja, w kt·rej 

konsument wpisuje w pole wyszukiwania znak towarowy w celu znalezienia 

konkretnego produktu i zamiast zostaĺ skierowany na stronň z towarami oznaczonymi 

tym znakiem, Ăzbacza z drogiò bňdŃc pokierowany na stronň lub reklamň konkurenta. 

W takiej sytuacji, uŨytkownik nigdy nie jest wprowadzony w bğŃd co do pochodzenia 

towaru przez niego kupowanego, ale dokonağ powyŨszej czynnoŜci w wyniku celowego 

przekierowania (misdirection, redirection). W rezultacie wstňpnego ryzyka konfuzji 

dochodzi do odwr·cenia uwagi konsumenta od jednego towaru oznaczonego znakiem 

towarowym i nakierowaniem jej na towary konkurencyjne, nawet, jeŜli konsument nie 

jest wprowadzony w bğŃd co do pochodzenia produktu, ostatecznie rozwaŨa zakup 

produktu lub go kupuje.ò
98

 

 WadŃ powyŨszego subiektywnego testu jest niemoŨnoŜĺ stwierdzenia, kiedy 

konsument Ăzbacza z drogiò
99

.  

 InteresujŃcy jest fakt, Ũe sŃd przeprowadziğ alternatywnie analizň takŨe peğnego 

testu ryzyka konfuzji na podstawie obiektywnych potencjalnych odczuĺ konsumenta:  

  ĂW niniejszej sprawie, ustalenie ryzyka wprowadzenia w bğŃd sprowadza siň do 

okreŜlenia, co konsument widziağ na ekranie i racjonalnie zakğadağ (odczuwağ) w danym 

kontekŜcie. Na kontekst i treŜĺ skğadajŃ siň:  

1) og·lny mechanizm dziağania oprogramowania, dostňpu do sieci i nawigacji 

internetowej, w kt·rej konsument moŨe z ğatwoŜciŃ Ăzboczyĺ z kursuò; 

2) spos·b dziağania, okreŜlonego zapytania konsumenta;  
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3) treŜĺ stron internetowych bňdŃcych wynikami wyszukiwaŒ naturalnych i 

sztucznych; 

4) zawartoŜĺ strony pozwanego, w tym odniesienia mogŃce powodowaĺ 

konfuzjň; 

5) znajomoŜĺ funkcjonowania Internetu i doŜwiadczenie w posğugiwaniu siň 

Internetem przez grupy potencjalnych konsument·w pozwanego;  

6) okreŜlonŃ sytuacjň, w kt·rej konsument, kt·ry Ŝwiadomie poszukuje w 

Internecie strony szlifierza markowych diament·w, znajduje jedynie 

sponsorowany link dealera diament·w oraz  

7) czas trwania stanu konfuzji.ò100
 

  

  PowyŨszy test, choĺ ma cechy analizy obiektywnej i z pewnoŜciŃ eliminuje 

subiektywne odczucia sňdzi·w czy powod·w co do wprowadzenia w bğŃd konsumenta, 

bňdzie niezwykle trudny do przeprowadzenia przez wğaŜcicieli znaku. 

 

3.2.5. Podsumowanie 

 

  Jak do tej pory, wydawağo siň, Ũe linia orzecznicza sŃd·w amerykaŒskich szğa w 

kierunku pro-konkurencyjnego podejŜcia, wedğug kt·rego do naruszenia znaku 

dochodziğo w przypadku, gdy znak jest widoczny dla odbiorcy
101

. Jednak, orzeczenia, 

choĺ bňdŃce jedynie orzeczeniami wstňpnymi (summary judgement), takie jak w 

sprawie Rescuecom v Google, ustalajŃce uŨycie znaku w handlu oraz w sprawie Hearts 

on Fire v Blue Nile, w kt·rych sŃd zaznaczyğ moŨliwoŜĺ przywoğania testu wstňpnego 

wywoğania konfuzji i peğnego wielostopniowego testu ryzyka wprowadzenia w bğŃd, 

zachňcajŃ uprawnionych ze znak·w towarowych do pozywania operator·w 

wyszukiwarek. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iŨ, w maju 2009 roku, wğaŜciciele 

znak·w towarowych ze stanu Teksas wnieŜli pozew zbiorowy przeciwko Google o 

naruszenie ich prawa ochronnego
102

.  
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  SŃdy Stan·w Zjednoczonych z pewnoŜciŃ nie powiedziağy jeszcze ostatniego 

sğowa w kwestii legalnoŜci wykupowania i sprzedawania sğ·w odzwierciedlajŃcych 

cudze znaki towarowe w reklamie kontekstowej i moŨemy spodziewaĺ siň nowych 

precedens·w w tej kwestii. 

 

3.3. Naruszenie znaku towarowego w prawie w reklamie kontekstowej 

w prawie i orzecznictwie europejskim   

 

3.3.1. Przesğanki naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Unii 

Europejskiej 

 

  W doktrynie dosyĺ jednoznacznie przyjmuje siň, Ũe naruszenie prawa do znaku 

jest wkroczeniem w sferň prawa podmiotowego wyğŃcznego nabytego w wyniku 

rejestracji
103

.
 
Ze wzglňdu na ochronň okreŜlonej funkcji znaku naruszenie prawa 

ochronnego moŨna podzieliĺ na dwa rodzaje: naruszenie bezpoŜrednie i poŜrednie
104

. 

 Pierwszy typ naruszenia obejmujň grupň przepis·w chroniŃcych wyğŃcznie 

funkcjň pochodzenia
105

 (art. 5  ust.1 pkt a i lit. b dyrektywy 2008/95
106

, art. 296 ust. 2 

p.w.p
107
, art. 9 ust.1 pkt. a i lit. b rozporzŃdzenia 40/94

108
). MoŨna wyodrňbniĺ dwa 

przypadki naruszenia bezpoŜredniego: przez reprodukcjň lub imitacjň
109

. Reprodukcja 
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oznacza wierne odzwierciedlenie
110
, wrňcz skopiowanie znaku i uŨywanie go w 

stosunku do identycznych towar·w. Aby wykazaĺ naruszenie naleŨy udowodniĺ: 

uŨywanie znaku, jego bezprawnoŜĺ, uŨywanie identycznego znaku towarowego w 

odniesieniu do identycznych towar·w. Nie jest zaŜ konieczne udowodnienie 

wprowadzenia w bğŃd, gdyŨ zakğada siň, Ũe w przypadku tzw. podw·jnej identycznoŜci 

jest ono oczywiste
111

. Imitacja polega na bezprawnym uŨywaniu znak·w podobnych lub 

identycznych przez nieuprawnionego w odniesieniu do towar·w (usğug) identycznych 

lub podobnych. Aby doszğo do naruszenia powinny byĺ speğnione nastňpujŃce 

przesğanki: uŨywanie znaku towarowego, bezprawnoŜĺ takiego uŨywania w charakterze 

gospodarczym, w odniesieniu do znak·w identycznych lub teŨ podobnych lub 

produkt·w identycznych lub podobnych. Zachowanie to musi przede wszystkim 

wprowadzaĺ w bğŃd co do pochodzenia towar·w (usğug). 

 Drugim typem jest naruszenie poŜrednie. Jak wskazuje art. 5 ust. 2 dyrektywy 

2008/95, art. 296 ust. 2 p.w.p oraz art. 9 ust. 1 c rozporzŃdzenia 40/94, aby wystŃpiğo 

naruszenie naleŨy wykazaĺ: renomň znaku, bezprawne uŨycie tego znaku w charakterze 

gospodarczym, i Ũe uŨycie to moŨe przynieŜĺ nieuprawnionemu nienaleŨnŃ korzyŜĺ 

i/lub byĺ szkodliwe dla odr·ŨniajŃcego charakteru lub renomy znaku. PowyŨsze 

przepisy chroniŃ znak przed ryzykiem pasoŨytnictwa i rozwodnieniem. NaleŨy 

zaznaczyĺ, Ũe ochrona ta jest przyznana poza granicami podobieŒstwa, dlatego teŨ nie 

jest wymagane wykazania identycznoŜci/podobieŒstwa znaku czy towar·w (usğug) a 

takŨe ryzyka wprowadzenia w bğŃd. 

 W nastňpnych podrozdziağach zostanŃ om·wione przesğanki szczeg·lnie istotne 

i sprawiajŃce najwiňcej problem·w interpretacyjnych w kontekŜcie uŨycia cudzego 

znaku towarowego w celu wywoğania linku sponsorowanego, a takŨe niezbňdne do 

p·Ŧniejszej pr·by analizy pytaŒ prejudycjalnych postawionych Europejskiemu 

Trybunağowi SprawiedliwoŜci  (patrz. rozdziağ 3.4.7). 

 

 

                                                 
110

 R. Skubisz: Prawo znak·w..., s. 165. 
111

 JednakŨe naleŨy zauwaŨyĺ, Ũe art. 16 TRIPS przyjmuje domniemanie pomyğki w przypadku 

reprodukcji. 



 

 

39 

3.3.1.1. UŨycie znaku towarowego  

 

  Podstawowym uprawnieniem uzyskanym w wyniku przyznania prawa z 

rejestracji jest wyğŃczne uŨywanie znaku towarowego, a tym samym zakazanie 

wkroczenia w sferň pozytywnych uprawnieŒ wğaŜciciela znaku. Art. 5 ust. 3 dyrektywy 

2008/95 wymienia nastňpujŃce przykğadowe formy uŨywania: umieszczenie oznaczenia 

na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie towar·w, wprowadzanie ich do obrotu 

lub ich magazynowanie w tym celu, pod takim oznaczaniem lub oferowanie i 

Ŝwiadczenie usğug pod tym oznaczeniem, przyw·z lub wyw·z pod takim oznaczeniem, 

uŨywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. Podobne wyliczenie 

zawiera art. 9 ust. 2 rozporzŃdzenia 40/94 i art. 154 p.w.p. PowyŨsze formy uŨycia sŃ 

peğnym odzwierciedleniem funkcji oznaczenia pochodzenia znaku. 

  OczywiŜcie Ũaden z powyŨszych rodzaj·w uŨywania nie wskazuje expressis 

verbis na posğugiwanie siň znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. NaleŨağoby 

siň jednak zastanowiĺ czy jeŜli ustalimy, Ũe uŨyciem znaku towarowego jest 

wykorzystanie cudzego znaku przez reklamodawcň wykupujŃcego sğowo kluczowe to 

czy nie byğoby to uŨycie w reklamie, w tym w reklamie kontekstowej. Wydaje siň, Ũe 

odpowiedŦ na to pytanie powinna byĺ negatywna, gdyŨ uŨycie znaku towarowego w 

reklamie wiŃŨe siň z widocznym dla odbiorcy wykorzystaniem cudzego oznaczenia. W 

wiňkszoŜci stan·w faktycznych w sporach o naruszenie znak·w w reklamie 

kontekstowej cudzy znak byğ niewidoczny. Dlatego teŨ, moim zdaniem, nie moŨna 

stwierdziĺ, Ũe spotykamy siň tutaj z rodzajem uŨywania znaku w reklamie. 

 

3.3.1.1.1. UŨycie w charakterze znaku towarowego 

 

 RozwaŨajŃc kwestiň naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w 

reklamie kontekstowej naleŨy w pierwszej kolejnoŜci zadaĺ pytanie, czy takie uŨycie 

stanowi uŨycie cudzego znaku towarowego w charakterze znaku towarowego, czyli w 

granicach oznaczenia funkcji pochodzenia? Jak wyŨej zostağo wskazane przesğanka 

uŨycia jest wsp·lna dla wykazania naruszenia tradycyjnego i poza granicami 

podobieŒstwa. W niniejszym podrozdziale przedstawiğam liniň orzeczniczŃ ETS w 
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zakresie przesğanki uŨycia, kluczowŃ dla dalszych rozwaŨaŒ potencjalnego naruszenia 

znaku towarowego w reklamie kontekstowej.  

 Choĺ linia orzecznicza ETS wydaje siň nie w peğni jednolita, w przewaŨajŃcej 

wiňkszoŜci spraw Trybunağ uznağ, Ũe uŨycie znaku towarowego w celu zastosowania 

art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 95/2008, jest uŨyciem w granicach funkcji oznaczenia 

pochodzenia. W niekt·rych jednak przypadkach odnosiğ siň do funkcji w liczbie 

mnogiej, co sugerowağoby zakwalifikowanie uŨycia znaku w charakterze znaku 

towarowego takŨe w granicach funkcji reklamowej i gwarancyjnej. W tym miejscu 

pokr·tce zostanŃ om·wione najwaŨniejsze orzeczenia ETS w powyŨszym zakresie. 

 W sprawie Opel v Autec
112

 pozwany uŨywağ logo powoda na samochodzikach 

bňdŃcych miniaturowŃ imitacjŃ samochod·w Opel. ETS stwierdziğ, Ũe jeŜli: 

 Ă[...] wğaŜciwy krŃg odbiorc·w nie postrzega oznaczenia identycznego z logiem 

Opla zamieszczonym na wprowadzonych do obrotu przez Autec modelach 

redukcyjnych jako wskaz·wki pochodzenia tych towar·w od firmy Adam Opel lub 

przedsiňbiorstwa gospodarczo powiŃzanego z tym ostatnim, to do [sŃdu krajowego] 

naleŨy, zatem stwierdzenie, Ũe bňdŃce przedmiotem postňpowania przed sŃdem 

krajowym uŨywanie nie naraŨa na szwank zasadniczej funkcji logo Opla, kt·re 

wystňpuje w charakterze zarejestrowanego dla zabawek znaku towarowego.ò
113

 

 Trybunağ uznağ, zatem, Ũe zachodzi tu uŨycie znaku towarowego, ale jest ono 

dozwolone, gdyŨ na samochodziku a nie na opakowaniu widniağo logo Opel. Tym 

samym konsument dokonujŃc wyboru produktu brağ pod uwagň znak towarowy Autec 

widniejŃcy na opakowaniu, co sugerowağo mu, Ũe zabawka nie moŨe pochodziĺ od 

Opla. ETS stwierdziğ, Ũe uprawniony moŨe zabroniĺ osobie trzeciej uŨycia znaku, tylko 

jeŜli takie uŨycie wpğywa na funkcje znaku, przynosi nieuzasadnionŃ korzyŜĺ i szkodzi 

odr·ŨniajŃcemu charakterowi lub renomie znaku (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95). Jak 

T. Pinto, sğusznie zauwaŨyğ, moŨna zabroniĺ uŨycia znaku tylko, gdy ma ono wpğyw na 

funkcjň znaku. W niniejszej sprawie nie zostağa naraŨona Ũadna funkcja znaku, a mimo 

to Trybunağ stwierdziğ, Ũe ma tu miejsce uŨycie znaku
114

. 
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 Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR I-1017 [2007]. 
113

 Ibidem, [24]. 
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 E. Traple: UŨywanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego,[w:] J. Barta, 

A. Matlak: Prace Instytutu Prawa WğasnoŜci Intelektualnej UJ,  Prawo wğasnoŜci Intelektualnej wczoraj, 
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TakŨe w orzeczeniu C®line Sarl v C®line SA

115
 Trybunağ podkreŜliğ, Ũe uŨycie 

znaku towarowego dla cel·w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 jest uŨyciem w 

granicach funkcji pochodzenia. W tej sprawie C®line SA pozwağ C®line Sarl o 

naruszenie znaku powoda ĂC®lineò. Pozwany uŨywağ identycznego oznaczenia co znak 

towarowy powoda jako nazwy handlowej i szyldu, ale nie w odniesieniu do swoich 

produkt·w. ETS stwierdziğ, iŨ uŨycie cudzego znaku towarowego jako nazwy 

handlowej lub szyldu sklepu nie moŨe mieĺ samo w sobie na celu odr·Ũniania 

produkt·w i usğug. JednakŨe, ETS podkreŜliğ, Ũe ma miejsce uŨywanie znaku Ădla 

produkt·w i usğugò w celu zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, o ile osoba 

trzecia uŨywa oznaczenia w taki spos·b, Ũe stwarza to zwiŃzek pomiňdzy znakiem, pod 

kt·rym ta osoba prowadzi dziağalnoŜĺ a towarami lub usğugami dostarczanymi przez tň 

osobň. 

 Z kolei w orzeczeniu Adidas v Marca Mode
116

, ETS stwierdziğ, Ũe 

odpowiedzialnoŜĺ za naruszenie istnieje nawet, jeŜli oznaczenie uŨywane jest dla cel·w 

ozdobnych, a nie w charakterze znaku towarowego. W tej sprawie, wğaŜciciel znaku 

Adidas twierdziğ, Ũe pozwany naruszyğ jego znak towarowy skğadajŃcy siň z trzech 

r·wnolegğych pask·w przez wprowadzanie na rynek odzieŨy, na kt·rej widniağy dwa 

r·wnolegğe paski. ETS stwierdziğ, Ũe: 

 Ă [é] postrzeganie danego oznaczenia przez odbiorc·w jako oznaczenia 

ozdobnego nie stoi na przeszkodzie ochronie udzielonej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, 

jeŜli ï mimo swojego dekoracyjnego charakteru ï oznaczenie to wykazuje 

podobieŒstwo do zarejestrowanego znaku towarowego, w zwiŃzku, z czym dany krŃg 

odbiorc·w moŨe dojŜĺ do przekonania, Ũe dane towary pochodzŃ z tego samego 

przedsiňbiorstwa lub ewentualnie z przedsiňbiorstw powiŃzanych ekonomicznie.ò
117
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 Wyrok ETS z 11 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie C-17/06, C®lline Sarl v C®lline, ECR. I-7041 [2007]. 
116

 Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r.  w sprawie C-102/07, Adidas AG v Marca Mode CV, ECR 1-4861 

[2008]. W sprawie tej, Trybunağ powoğağ siň w uzasadnieniu na orzeczenie BMW v Deenik, w kt·rym 

stwierdziğ, Ũe nie jest koniecznie stwierdzenie uŨycia znaku towarowego w funkcji oznaczenia 

pochodzenia dla ustalenia naruszenie na podstawie dyrektywy 20008/95. W tej sprawie, pan Deenik 

ŜwiadczŃcy usğugi serwisowe samochod·w  BMW, uŨywağ bez zezwolenia tego oznaczenia w reklamie w 

stosunku do towar·w BMW, dlatego teŨ  sŃd stwierdziğ, Ũe nastŃpiğo naruszenie. Wyrok ETS z 23 lutego 

1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald 

Karel Deenik, ECR I-905 [1999].
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 Przykğadem orzeczenia, w kt·rym ETS nie sprecyzowağ czy art. 5 ust. 1  

dyrektywy 2008/95 powinien mieĺ zastosowanie tylko w podstawowej funkcji czy 

takŨe funkcji pomocniczych, jest Arsenal v Reed
118

. Stan faktyczny 

przedstawiağ siň nastňpujŃco: klub piğkarski Arsenal oskarŨyğ Pana Reed'a o 

sprzedawanie pamiŃtek i innych towar·w zwiŃzanych z piğkŃ noŨnŃ oznaczonych 

znakiem ĂArsenalò. Pan Reed zaprzeczağ naruszeniu, argumentujŃc, Ũe znaki uŨyte na 

jego produktach nie byğy uŨyte w charakterze oznaczenia pochodzenia, ale jako wyraz 

lojalnoŜci dla klubu Arsenal. Ponadto towary byğy sprzedawane na stoisku, na kt·rym 

widniağa wyraŦna informacja, Ũe gadŨety nie sŃ produktami oficjalnymi Arsenal. Mimo 

to, Trybunağ uznağ, Ũe niekt·rzy konsumenci (zwğaszcza Ci, kt·rzy natknŃ siň na towary 

poza stoiskiem) mogŃ bğňdnie zağoŨyĺ,  Ũe sŃ to oficjalne pamiŃtki klubu Arsenal. ETS 

powiedziağ, Ũe Ăwykonywanie praw wyğŃcznych powinno byĺ zastrzeŨone dla 

przypadk·w, w kt·rych uŨywanie oznaczenia przez osobň trzeciŃ moŨe naraŨaĺ na 

szwank w spos·b rzeczywisty lub potencjalny funkcjň znaku towarowego, a w 

szczeg·lnoŜci jego zasadniczŃ funkcjň, jakŃ jest gwarantowanie konsumentom 

pochodzenia danego towaru.ò
119

 Sformuğowanie Ă[...] w szczeg·lnoŜci jego zasadniczŃ 

funkcjň [...]ò uŨyte przez ETS, wydaje siň sugerowaĺ moŨliwoŜĺ rozszerzenia 

zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 na uŨycie oznaczenia wyğŃcznie funkcji 

reklamowej i gwarancyjnej
120

.  

  Z kolei, w sprawie Holterhoff v Freiesleben
121

, podczas ustnych negocjacji 

handlowych miňdzy jubilerami, jeden z nich nazwağ charakterystyczne ciňcie 

szlachetnych kamieni Spirit Sun, bňdŃce zastrzeŨonym znakiem towarowym. Nie uŨyğ 

jednak znaku w odniesieniu do towar·w uprawnionego. ETS stwierdziğ, Ũe to uŨycie nie 

podpada w og·le pod prawo znak·w towarowych, gdyŨ znak towarowy jako oznaczenie 

pochodzenia nie moŨe byĺ badany w odniesieniu do potencjalnego konsumenta. 

 Dodatkowym argumentem przemawiajŃcym za faktem, iŨ uŨycie znaku 

towarowego w granicach art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 95/2008 powinno byĺ badane tylko 
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 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, ECR I-10273 

[2002]. 
119

 Ibidem, [20]. 
120

 M. Senftleben, The trademark Tower of Babel ï Dilution Concepts in international, US and EC 

trademark law, IIC 2009, 40(1), 45-77. 
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 Wyrok ETS z 14 maja 2004 r. w sprawie C-2/00, Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut, 
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w ramach zasadniczej funkcji, jest wprowadzenie przepis·w chroniŃcych znak poza 

zasadniczŃ funkcjŃ pochodzenia
122

. ETS podkreŜliğ to twierdzenie miňdzy innymi w 

orzeczeniach BMW v Deenik
123

, Arsenal v Reed
124

, czy Celine Sarl v Celine SA
125

. W 

tym ostatnim ETS zaznaczyğ, Ũe:  

 ĂZ systematyki art. 5 dyrektywy wynika, Ũe uŨywanie oznaczenia dla towar·w 

lub usğug w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy ma na celu odr·Ũnienie 

wspomnianych towar·w lub usğug, podczas gdy art. 5 ust. 5 dyrektywy odnosi siň do 

ĂuŨywani[a] oznaczenia w celach innych niŨ odr·Ũnienie towar·w lub usğugò. 

 W Ŝwietle art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95 paŒstwa czğonkowskie mogŃ 

wprowadziĺ przepisy dotyczŃce ochrony przez uŨywaniem oznaczenia w celach innych 

niŨ odr·Ũnienie towar·w lub usğug, jeŨeli uŨycie tego oznaczenia bez wğaŜciwego 

powodu przyniosğoby nieuzasadnionŃ korzyŜĺ lub byğoby szkodliwe dla odr·ŨniajŃcego 

charakteru lub renomy danego znaku towarowego. 

 PowyŨsze rozwiŃzanie zostağo zaczerpniňte z prawa znak·w towarowych 

Beneluksu. Artykuğ 2.20 pkt. d Konwencji Beneluksu dotyczŃcej wğasnoŜci 

intelektualnej przewiduje, Ũe uprawniony ze znaku moŨe zakazaĺ jakiegokolwiek 

uŨycia w obrocie handlowym znaku identycznego lub podobnego, bez jego zgody, 

jeŨeli uŨywanie tego oznaczenia bez wğaŜciwego powodu przyniosğyby nieuzasadnionŃ 

korzyŜĺ lub byğyby szkodliwe dla odr·ŨniajŃcego charakteru lub renomy znaku
126

. 

Polska jak do tej pory nie wprowadziğa podobnych rozwiŃzaŒ. 

 W wiňkszoŜci orzeczeŒ, Trybunağ zaznaczyğ, Ũe aby zakazaĺ uŨycia znaku 

towarowego przez osobň trzeciŃ, uŨycie znaku musi mieŜciĺ siň w granicach oznaczenia 

pochodzenia towar·w. Tylko w orzeczeniu Arsenal Trybunağ pozostawiğ jak siň wydaje 

Ăfurtkňò dla uŨycia tylko w pozostağych dw·ch funkcjach: gwarancyjnej i reklamowej. 

NaleŨy takŨe zauwaŨyĺ, Ũe w Ũadnym orzeczeniu Trybunağ nie zakwalifikowağ 
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wykorzystania znaku jako uŨycia znaku, kt·rego uprawniony moŨe zabroniĺ, jeŜli byğo 

ono niewidoczne dla odbiorcy. 

 Dyskusja o zakres ochrony prawa do znaku ustalony w art. 5 ust. 1 i 2 

dyrektywy przekğada siň bezpoŜrednio na niepewnoŜĺ, co do rozstrzygniňcia kwestii 

uŨycia cudzego znaku towarowego jako sğowa kluczowego, co szerzej zostağo opisane 

w rozdziale 3.4.8. 

 

3.3.1.1.2. Dozwolony uŨytek znaku towarowego 

 

  Nie spos·b wyobraziĺ sobie prawa ochronnego majŃcego charakter 

wğasnoŜciowy bez wyjŃtk·w przewidzianych dla uzasadnionego uŨywania przedmiotu 

wğasnoŜci przez osoby trzecie. WyğŃcznoŜĺ uprawnionego nie moŨe staĺ na 

przeszkodzie w swobodnej dziağalnoŜci gospodarczej wykonywanej przez inne 

podmioty, w zachowaniu konkurencji rynkowej, jak i zagwarantowanych 

konstytucyjnie praw podstawowych jak swoboda wypowiedzi. UŨywanie znaku 

towarowego przez uprawnionego lub za jego zgodŃ powinno sprowadzaĺ siň do 

wykorzystania znaku w funkcji oznaczenia pochodzenia (odr·ŨniajŃcej), a takŨe w 

przypadku znak·w renomowanych w funkcji reklamowej i gwarancyjnej
127

. Wszelkie 

uŨycie poza tym zakresem powinno wchodziĺ w sferň tzw. dozwolonego uŨytku
128

. 

Konstrukcja prawna przyjňta przez ustawodawcň unijnego i polskiego polega na 

enumeratywnym wyliczeniu przypadk·w, kiedy uŨycie cudzego znaku w obrocie 

handlowym moŨe byĺ dozwolone. NaleŨy tu zaznaczyĺ, Ũe okreŜlenie ĂuŨycie w 

obrocie handlowymò nie jest r·wnoznaczne z uŨyciem znaku w charakterze znaku 

towarowego
129
. W myŜl art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/95 osoba trzecia moŨe uŨywaĺ 

znaku towarowego w obrocie handlowym: 
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 Pomijam tu dyskusjň nad kwestiŃ zamierzonej dysproporcji w korelacji pomiňdzy sferŃ uprawnieŒ 
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a) gdy jest to jej wğasne nazwisko lub adres, 

b) jako wskaz·wki dotyczŃcej rodzaju, jakoŜci, iloŜci, zamierzonego 

przeznaczenia, wartoŜci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towar·w 

lub Ŝwiadczenia 

 usğug lub innych cech charakterystycznych towar·w lub usğug, znaku 

towarowego, 

c) jeŨeli jest to niezbňdne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towar·w lub 

usğugi, zwğaszcza akcesori·w lub czňŜci zamiennych
130

. 

 Wszystkie powyŨsze sytuacje sŃ dozwolone pod warunkiem, Ũe osoba ta uŨywa 

znak towarowy zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyŜle
131

.
 
TakŨe art. 12 

rozporzŃdzenia 40/94 wymaga, w podobnych przypadkach, uŨywania znaku 

wsp·lnotowego zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi. 

 W orzeczeniu Budejovicky Budvar
132

 zostağy okreŜlone trzy kryteria, kt·re 

powinny byĺ brane pod uwagň w celu stwierdzenia czy uŨycie jest zgodne z uczciwymi 

praktykami w przemyŜle i handlu. SŃ to: 

a) moŨliwy zakres skojarzenia istnienia powiŃzania, 

b) zakres ŜwiadomoŜci podmiotu uŨywajŃcego cudzy znak, 

c) istnienie i ewentualny zakres renomy znaku, z kt·rej podmiot moŨe skorzystaĺ.  

 Trybunağ wielokrotnie podkreŜlağ moŨliwoŜĺ informacyjnego wykorzystania 

cudzego znaku m.in. w orzeczeniu BMW v Deenik
133

 oraz wykorzystania znaku przez 

wskazanie przeznaczenia sprzedawanych przez siebie towar·w (np. akcesori·w) w 
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 W tym miejscu pomijam om·wienie innych ograniczeŒ skutk·w znak·w towarowych tj. w przypadku 

uŨywania uprzedniego (art. 6 ust. 2 dyrektyw). 
131
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orzeczeniu Gillette v LA Labotories
134

, pod warunkiem, Ũe stoi to w zgodnoŜci z 

uczciwymi praktykami w przemyŜle i handlu. 

 Innym ograniczeniem prawa wyğŃcznego jest wyczerpanie prawa ochronnego. 

Jest to wyraz swego rodzaju kompromisu pomiňdzy monopolem wğaŜcicielskim a 

dalszŃ odsprzedaŨŃ
135

. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moŨe 

zakazaĺ uŨywania swojego znaku towarowego w odniesieniu do towar·w, kt·re zostağy 

wprowadzone do obrotu we Wsp·lnocie, odpowiednio na terytorium Polski, pod jego 

znakiem towarowym przez niego lub za jego zgodŃ (art. 12 rozporzŃdzenia 40/94, art. 7 

dyrektywy 2008/95 art. 155 i nast. p.w.p)
136
. Dziňki tej teorii moŨliwy jest swobodny 

obr·t towarami oznaczonymi znakiem towarowym po wprowadzeniu towaru na rynek 

wsp·lnotowy (odpowiednio w Polsce) przez samego uprawnionego lub w wyniku jego 

zgody. JednakŨe, uprawniony moŨe sprzeciwiĺ siň dalszemu obrotowi towarowemu, 

jeŜli ma prawnie uzasadnione powody, w szczeg·lnoŜci, jeŨeli stan towar·w ulega 

zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. 

 W dalszej czňŜci niniejszego rozdziağu rozwaŨam w jakich sytuacjach 

dozwolony jest uŨytek cudzego znaku towarowego przez osobň trzeciŃ w reklamie 

kontekstowej. 

  

3.3.1.2. PrawdopodobieŒstwo wprowadzenia w bğŃd i ryzyko skojarzenia 

 

  O ile przyjmuje siň, Ũe nie ma potrzeby badania przesğanki ryzyka 

wprowadzenia w bğŃd w przypadku tzw. podw·jnej identycznoŜci, to w sytuacji 

nieuprawnionego uŨycia cudzego znaku (identycznego lub podobnego) i w stosunku do 

produkt·w (podobnych lub identycznych) wykazanie ryzyka wprowadzenia w bğŃd jest 

niezbňdne dla ustalenia naruszenia
137

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy wğaŜciciel 

jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim uŨywania znaku towarowego 

w obrocie handlowym bez jego zgody, gdy oznaczenia os·b trzecich sŃ identyczne albo 

                                                 
134  

Wyrok ETS z 17 marca 2005 r.  w sprawie C-228/03, The Gillette Company i Gillette Group Finland 

Oy  v LA-Laboratories Ltd Oy. ECR 1-2337 [2005]. 
135

  J.R. Antoniuk, Ochrona znak·w...s. 44  i cytowana tam literatura. 
136

  Wiňcej na ten temat, K. Szczepanowka-Kozğowska, Wyczerpanie prawa... 
137

 art. 5 ust.1 pkt. a i lit. b dyrektywy 2008/95, art. 296 ust. 2 p.w.p oraz  art. 9  ust.1 pkt. a i lit. b 

rozporzŃdzenia 40/94. 
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podobne do znak·w towarowych uprawnionego lub uŨywane sŃ do oznaczenia 

identycznych albo podobnych towar·w (usğug), kt·re opatrzone sŃ znakiem towarowym 

uprawnionego. JednoczeŜnie musi istnieĺ prawdopodobieŒstwo wprowadzenia 

odbiorc·w w bğŃd co do pochodzenia towar·w, kt·re obejmuje prawdopodobieŒstwo 

skojarzenia. 

 Trybunağ wielokrotnie w swych orzeczeniach wypowiadağ siň na temat 

prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w bğŃd. W sprawie  SABEL v Puma
138

 ETS 

stwierdziğ, Ũe prawdopodobieŒstwo skojarzenia jest tylko elementem 

prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w bğŃd i nie moŨe byĺ traktowane tylko jako 

alternatywa. W Cannon v Canon
139 
Trybunağ potwierdziğ, Ũe wykazanie wyğŃcznie 

prawdopodobieŒstwa skojarzenia nie jest wystarczajŃce, aby stwierdziĺ naruszenie. 

Zostağo to potwierdzone w dyrektywie 2008/95 bňdŃcej ujednoliconŃ wersjŃ dyrektywy 

89/104. W art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 wyodrňbniono w oddzielnym zdaniu, 

stwierdzenie, Ũe prawdopodobieŒstwo wprowadzenia w bğŃd obejmuje 

prawdopodobieŒstwo skojarzenia
140

.  

TakŨe w stosunku do znak·w renomowanych, uwaŨa siň, Ũe istnienie 

prawdopodobieŒstwa skojarzenia nie moŨe byĺ wystarczajŃce dla stwierdzenia 

naruszenia
141

. J. Piotrowska odmiennie przyjmuje, na podstawie dyrektywy 89/104, 

relacjň miňdzy prawdopodobieŒstwem wprowadzenia w bğŃd i skojarzenia. Autorka 

podnosi, Ũe z uwagi na rozciŃgniňcie przez ustawodawcň ochrony znak·w 

renomowanych poza granicň specyfikacji, tym bardziej naleŨy przyjmowaĺ rozszerzonŃ 

ochronň przy badaniu podobieŒstwa znak·w i towar·w w granicach specyfikacji. 

Dlatego teŨ, dla stwierdzenia naruszenia prawa do znak·w mogŃcych byĺ uznanymi za 

renomowane, wystarczajŃce powinno byĺ samo prawdopodobieŒstwo skojarzenia 

miňdzy konfrontowanymi oznaczeniami, prowadzŃce do zakğ·cenia procesu 

decyzyjnego
142

. 

                                                 
138

 Wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/96, Sabel v Puma, ECR 1-6191 [1997]. 
139

 Wyrok ETS z 29 wrzeŜnia 1998 r. w sprawie C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-

Mayer Inc., ECR I-5507 [1998].  
140

  E. JaroszyŒska-Kozğowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych po Ăliftinguò, MoP 

01/2008. 
141

 Wyrok ETS z  22 czerwca 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG Adidas Benelux BV, ECR 1-

486 [2000]. 
142

  J. Piotrowska, Ochrona znak·w...s.32. 
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  Przesğankň wprowadzenia w bğŃd naleŨy rozwaŨaĺ w myŜl preambuğy dyrektywy 

2008/95. Zgodnie z motywem dziesiŃtym ocena wystňpowania prawdopodobieŒstwa 

wprowadzenia w bğŃd ĂzaleŨy od wielu czynnik·w, w szczeg·lnoŜci rozpoznawalnoŜci 

znaku towarowego na rynku, mogŃcego powstaĺ skojarzenia ze znakiem uŨywanym lub 

zarejestrowanym, stopnia podobieŒstwa miňdzy znakiem towarowym i oznaczeniem, 

miňdzy okreŜlonymi towarami lub usğugamiò. Istnienie prawdopodobieŒstwa 

wprowadzenia odbiorc·w w bğŃd podlega zatem cağoŜciowej ocenie, przy 

uwzglňdnieniu wszystkich czynnik·w majŃcych znaczenie w danej sprawie. NaleŨy 

zauwaŨyĺ, Ũe nie bez znaczenia jest tu ustalenie renomy danego oznaczenia. Znak 

cieszŃcy siň renomŃ sprzyja wiňkszej rozpoznawalnoŜci, szybszemu kojarzeniu i 

przyciŃga uwagň odbiorcy
143

. 

  PrawdopodobieŒstwo wprowadzenia w bğŃd bada siň niejako na dw·ch 

pğaszczyznach: por·wnujŃc podobieŒstwo towar·w i podobieŒstwo oznaczeŒ. Trybunağ 

wielokrotnie podkreŜliğ, Ũe punktem wyjŜcia dla analizy podobieŒstwa znak·w i 

towar·w powinna byĺ cağoŜciowa ocena dokonana z punktu widzenia konsumenta 

(global appreciation)
144

. 

  Ocena wprowadzenia w bğŃd powinna byĺ dokonana z punktu widzenia 

przeciňtnego konsumenta dla danej kategorii produkt·w
145

. Konsument ten powinien 

byĺ stosunkowo dobrze poinformowany, ostroŨny i spostrzegawczy. Przy czym, 

przeciňtny poziom spostrzegawczoŜci konsumenta moŨe r·Ũniĺ siň w zaleŨnoŜci od 

kategorii odbiorc·w. 

  
TakŨe w przypadku wykorzystania znak·w towarowych w reklamie 

kontekstowej (przy zağoŨeniu, Ũe jest to uŨycie z zakresie dyrektywy), naleŨy podŃŨyĺ 

dotychczasowŃ liniŃ orzeczniczŃ ETS w zakresie oceniania prawdopodobieŒstwa 

wprowadzenia w bğŃd (patrz. rozdziağ 3.4.7). 

 

 

 

 

                                                 
143

 Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd v Klijse Handel, ECR I-3819 [1999].  
144

  J. Piotrowska, Ochrona znak·w..., s.33. 
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  Ibidem, s. 34. 
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3.3.1.3. Ochrona znak·w renomowanych poza granicami podobieŒstwa 

 

  Poszczeg·lne paŒstwa czğonkowskie mogŃ wprowadziĺ przepisy chroniŃce 

przed uŨywaniem znaku w stosunku do towar·w lub usğug, kt·re nie sŃ podobne do 

tych, dla kt·rych zarejestrowano znak, gdy cieszy siň on renomŃ, i gdy uŨywanie tego 

oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego 

odr·ŨniajŃcego charakteru lub renomy, lub jest dla nich szkodliwe (art. 5 ust. 2 

dyrektywy 2008/95). Tak wiňc dyrektywa pozwala na wprowadzenie przepis·w 

chroniŃcych funkcjň gwarancyjnŃ i reklamowŃ w stosunku do znaku renomowanego
146

. 

Analogiczna regulacja znajduje siň w art. 9 ust. 1 lit. c rozporzŃdzenia 40/94, zaŜ 

implementacja powyŨszego przepisu znajduje siň w art. 296 ust. 1 pkt. 3 p.w.p. 

  Jak juŨ wczeŜniej byğo wspomniane znaki renomowane sŃ chronione zar·wno w 

granicach specyfikacji jak i poza granicami podobieŒstwa. Ta ostatnia ochrona 

przyznana jest, gdy: 

a) ma miejsce uŨycie w handlu; 

b) uŨycie nastŃpiğo bez waŨnego powodu; 

c) naruszyciel otrzymuje nienaleŨnŃ korzyŜĺ lub uŨywanie jest szkodliwe dla 

odr·ŨniajŃcego charakteru lub renomy znaku. 

 PrzesğankŃ wyğŃczajŃcŃ dochodzenie naruszenia sŃ waŨne powody uŨycia 

renomowanego znaku towarowego. W doktrynie podnosi siň, Ũe waŨnymi powodami, 

nawet, jeŜli godzŃ w renomň znaku, mogŃ byĺ, w szczeg·lnoŜci wolnoŜĺ sğowa czy 

prawo konsumenta do informacji
147

. 

 Omawiany przepis dyrektywy chroni przed pasoŨytnictwem i rozwodnieniem 

znaku w nastňpujŃcych sytuacjach: 

a) renoma znaku zostaje nadszarpniňta przez wykorzystanie cudzego znaku 

towarowego dla promocji towar·w niepochodzŃcych od uprawnionego;  

b) odr·ŨniajŃcy charakter znaku moŨe ulec rozwodnieniu; 

                                                 
146

 E. Traple: UŨywanie cudzego znaku ..., s. 555. 
147

 J. Piotrkowska: Ochrona znak·w.., s. 41 i cytowana tam literatura. 
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c) nieuprawniony posğugujň siň renomŃ znaku w taki spos·b, Ũe moŨe to wywoğaĺ 

negatywne skojarzenia wŜr·d odbiorc·w i prowadziĺ do osğabienia renomy 

znaku
148

. 

 Wydaje siň, Ũe ze wzglňdu na fakt, iŨ renomowane znaki towarowe sŃ takŨe 

chronione w ramach funkcji reklamowej i gwarancyjnej znaku, uprawnionemu z takiego 

znaku w przypadku uŨycia znaku towarowego przez osobň trzeciŃ w reklamie 

kontekstowej, najğatwiej bňdzie wykazaĺ naruszenie prawa ochronnego [szerzej. 

rozdziağ 3.4.8 ]. 

 

3.4. Dotychczasowe kierunki orzecznictwa w spawach o naruszenie 

znak·w towarowych w reklamie kontekstowej w poszczeg·lnych 

krajach europejskich  

 

3.4.1. Wstňp 

   

  Podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, tak i w Europie, pomimo zdawağoby 

siň gğňbokiej harmonizacji prawa znak·w towarowych, sŃdy krajowe zajmowağy r·Ũne 

stanowiska w przedmiocie dopuszczalnoŜci uŨycia cudzych znak·w towarowych 

wykupionych i sprzedawanych w usğudze link·w sponsorowanych. W niniejszym 

rozdziale zostanŃ zaprezentowane dotychczasowe, moim zdaniem najistotniejsze, 

orzeczenia wydawane w paŒstwach czğonkowskich z wyszczeg·lnieniem spraw, kt·re 

zainspirowağy sŃdy najwyŨsze Austrii, Holandii, Francji i Niemiec do skierowania 

pytaŒ prejudycjalnych do ETS
149

. 
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 Ibidem 
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3.4.2. Wielka Brytania 

 

3.4.2.1. Reed v Reed 

  

 Orzeczenie sŃdu apelacyjnego Reed v Reed
150 

 jako pierwsze w Wielkiej Brytanii 

poruszyğo, choĺ poŜrednio w obiter dictum, kwestie wykupywania sğ·w kluczowych 

bňdŃcych znakami towarowymi przez osoby trzecie w celu wywoğania baner·w 

reklamowych. Sprawa ta dotyczyğa gğ·wnie innych zagadnieŒ, kt·re wykraczajŃ poza 

ramy pracy. Dla cel·w niniejszych rozwaŨaŒ, wystarczajŃce jest zaznaczenie, Ũe czňŜĺ 

sporu dotyczyğa uŨycia sğ·w kluczowych przez Reed Business Information w celu 

wywoğania baneru reklamowego strony zawierajŃce ogğoszenia pracy (totaljobs.com) za 

pomocŃ wyszukiwarki Yahoo! i ustalenia, czy owe praktyki mogŃ stanowiĺ naruszenie 

prawa do znaku towarowego. Pow·d, Reed Employment, byğ wyğŃcznie uprawniony do 

oznaczenia ĂReedò zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii dla usğug poŜrednika pracy 

(klasa nr 35). Jednym z wykupionych przez pozwanego sğ·w kluczowych byğ termin 

ĂReedò. SŃd zauwaŨyğ, Ũe uŨycie dotyczyğo podobnych a nie identycznych usğug, 

dlatego teŨ kwalifikacja zachowania powinna opieraĺ siň na przesğankach art. 5 ust. 1 

lit. b, kt·ry wymaga zbadania ryzyka wprowadzenia w bğŃd. W tym zakresie sŃd ustaliğ, 

co nastňpuje: 

 ĂUŨytkownicy Internetu wiedzŃ, Ũe r·Ũnego rodzaju banery reklamowe na 

stronie internetowej mogŃ byĺ lub sŃ wywoğane przez wpisanie czegoŜ w pole 

zapytania. UŨytkownik zauwaŨa takŨe, Ũe wyszukania mogŃ czasami prowadziĺ do 

zaŜmieconych wynik·w. Absurdem jest stwierdzenie, Ũe wyszukanie za pomocŃ sğowa 

ĂReedò powoduje przekonanie o jakimkolwiek powiŃzaniu handlowym pomiňdzy 

banerem reklamowym totaljobs nie zawierajŃcym sğowa ĂReedò i ĂReed Employmentò. 

Nie moŨna wiňc wykazaĺ ryzyka wprowadzenia w bğŃd.ò
151

 

 NaleŨağoby siň jednak zastanowiĺ, czy sŃd nie doszedğby do innej konkluzji, 

gdyby zastosowağ art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95, kt·ry to przepis nie wymaga 

udowodnienia ryzyka wprowadzenia w bğŃd
152

. W takiej hipotetycznej sytuacji 
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 Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd, Court of Appeal, [3.03.2004] EWCA civ 159. 
151

 Ibidem [140]. 
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 N. Shemtov: Searching for the Right Balance: Google Keywords Advertising and Trade Mark Use, 

EIPR 2008, 30 (11), s. 470-474. 
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naleŨağoby siň zastanowiĺ czy uŨycie to jest uŨyciem w obrocie handlowym. Sňdzia 

Jacobs, z pewnŃ rezerwŃ, podkreŜliğ, Ũe: 

  Ă(é) tego rodzaju niewidzialne uŨycie znaku towarowego nie moŨe byĺ w og·le 

uŨyciem w rozumieniu prawa znak·w towarowych, komputery ĂczytajŃceò zbitki sğ·w 

wğaŜciwie ĂszukajŃò tylko odpowiedniego zestawienia zer i jedynek ï bez przekazania 

jakiegokolwiek znaczenia dla nikogo, wiňc nie mamy tu do czynienia z Ũadnym 

oznaczeniem sğownym.ò
153

 

  Dalsza opinia sŃdu, choĺ wypowiedziana jedynie przy okazji sprawy, odnoŜnie 

ustalenia czy uŨycie znaku towarowego jako sğowa kluczowego jest ĂuŨyciem w 

obrocie gospodarczymò, moŨe byĺ wyinterpretowana z analizy kwestii uŨycia 

metatag·w
154
. Sňdzia Jacobs podkreŜliğ, Ũe kwestia ĂuŨyciaò nie jest tylko istotna w celu 

ustalenia naruszenia, ale takŨe w przypadku Ăbraku uŨyciaò. Powstaje pytanie, czy 

udowodnienie uŨycia w celu zastosowania prawa znak·w towarowych jest 

wystarczajŃce, aby odeprzeĺ zarzut Ănie uŨywaniaò.  

  SŃd dağ do zrozumienia, Ũe nawet w przypadku, gdy sğowa kluczowe sŃ tylko 

podobne do cudzego znaku towarowego i sŃ wykupowane w celu wyŜwietlenia reklamy 

identycznych produkt·w lub usğug naruszenie nie wystňpuje. Sytuacja pozostawağa 

jednak wciŃŨ niejasna, poniewaŨ sŃd przeprowadziğ analizň w zakresie obiter dictum, a 

nie w sentencji orzeczenia gğ·wnego. 

 

3.4.2.2. Wilson v Yahoo  

 

 W lutym 2009, Brytyjski SŃd NajwyŨszy (High Court of Justice), w sprawie 

Wilson v Yahoo
155 
formalnie potwierdziğ stanowisko sŃdu przedstawionŃ w Reed v Reed 

i uŜciŜliğ kwestie odpowiedzialnoŜci operatora wyszukiwarki za uŨywanie cudzego 

znaku towarowego w usğudze link·w sponsorowanych. 

  Pow·d, Pan Wilson, prowadziğ dziağalnoŜĺ polegajŃcŃ na sprzedawaniu 

azjatyckich i karaibskich przysmak·w na londyŒskich festynach pod wsp·lnotowym 

znakiem towarowym ĂMr Spicyò (zarejestrowany m.in. w klasie 42 dla produkt·w 
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spoŨywczych i napoj·w oraz w usğudze ich dostawy). Pozwanymi byğy dwie sp·ğki 

zaleŨne Yahoo!: Overture Service Ltd, jeden z lider·w technologii wyszukiwarek 

internetowych oraz Yahoo! Wielka Brytania, sp·ğka dostarczajŃca m.in. usğugi 

wyszukiwania w Internecie. 

  Wilson zarzuciğ, iŨ po wpisaniu w pole wyszukiwarki Yahoo! sğowa ĂMr Spicyò, 

wŜr·d tzw. link·w sponsorowanych pojawiağy siň linki do stron Sainsbury i 

Pricegrabber [sp·ğki prowadziğy dziağalnoŜĺ pod oznaczeniem Sainsbury i Pricegrabber 

m.in. w nr klasie 42, produkty spoŨywcze i napoje oraz usğugi ich dostawy]. Wilson 

twierdziğ, Ũe takie praktyki prowadzŃ do uŨywania identycznego znaku towarowego 

odnoŜnie do identycznych towar·w i usğug i stanowi to naruszenie prawa ochronnego 

na wsp·lnotowy znak towarowy na podstawie art. 9 ust.1 lit. a rozporzŃdzenia 40/94. 

  Pozwani zğoŨyli wniosek o wydanie orzeczenia wstňpnego (summary 

judgement), argumentujŃc nastňpujŃco. Po pierwsze, to nie pozwani, lecz uŨytkownik 

wpisujŃcy zapytanie ĂMr Spicyò w pole wyszukiwania uŨywağ znak towarowy powoda. 

Po drugie, nie byğo to uŨycie znaku towarowego dla ustalenia naruszenia na podstawie 

rozporzŃdzenia 40/94. Po trzecie, jeŜli nawet sŃd stwierdziğby uŨycie znaku to nie byğo 

ono w odniesieniu do towar·w i usğug, dla kt·rych znak byğ zarejestrowany.  

  W odniesieniu do pierwszego twierdzenia, sŃd przyznağ racjň pozwanemu, 

przyznajŃc, Ũe to uŨytkownik wpisujŃcy termin ĂMr Spicyò uŨywa znaku towarowego. 

Yahoo! nigdy nie proponowağ wykupienia zapytania ĂMr Spicyò, ale opisowego sğowa 

Ăspicyò oznaczajŃce w jňzyku angielskim Ăostry, pikantnyò, a tylko wskutek sposobu 

dziağania wyszukiwarki linki sponsorowane byğy wywoğane takŨe terminem ĂMr 

Spicyò. 

  Pomimo powyŨszych ustaleŒ, sŃd hipotetycznie zağoŨyğ uŨycie znaku 

towarowego w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a rozporzŃdzenia 40/94, jeŜliby pozwani 

oferowali znak towarowy jako sğowo kluczowe. SŃd powoğağ siň na orzeczenie ETS w 

sprawie Arsenal v Reed. W tej sprawie ETS stwierdziğ, Ũe uŨywaniem znaku nastňpuje 

tylko w zakresie okreŜlenia pochodzenia towar·w, wiňc: 

   Ă(...) wğaŜciciel nie moŨe zabroniĺ uŨywania oznaczenia identycznego ze 

znakiem towarowym dla towar·w identycznych, dla kt·rych znak towarowy jest 
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zarejestrowany, jeŜli uŨywanie nie ma wpğywu na interes uprawnionego w zakresie 

funkcji znaku.ò
156

 

  Tak wiňc, sŃd stwierdziğ, Ũe jeŜli zachowanie pozwanych r·wnağoby siň z 

uŨyciem znaku towarowego, to uŨycie nie miağoby szkodliwego wpğywu na 

wsp·lnotowy znak towarowy ĂMr Spicyò, a pan Wilson nie moŨe siň sprzeciwiĺ jego 

uŨyciu. SŃd uzasadniğ powyŨszŃ konkluzjň faktem, iŨ rezultaty wyszukiwania nie 

dawağy do zrozumienia, Ũe towary sprzedawane w tych sklepach internetowych 

pochodziğy od powoda a oznaczenie ĂMr Spicyò nie widniağo w tekŜcie strony. Kiedy 

zapytanie ĂMr Spicyò byğo wpisane w pole wyszukiwania, wyŜwietlağy siň wyğŃcznie 

linki do stron Sainsbury i Pricegrabber. 

  SŃd poruszyğ takŨe kwestie uŨycia przez pozwanych wsp·lnotowego znaku 

towarowego w odniesieniu to usğug/towar·w identycznych i podobnych do tych, kt·re 

sŃ chronione przez znak ĂMr Spicyò na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b rozporzŃdzenia 

40/94. W tym zakresie pan Wilson powoğağ siň na naruszenie znaku towarowego przez 

umieszczanie reklam lub proponowaniu usğug pod oznaczeniem ĂMr Spicyò i znakami 

podobnymi. PodstawŃ tego argumentu byğ fakt, Ũe jeŜli wyszukanie jest dokonane za 

pomocŃ sğowa ĂMr Spicyò na stronie Yahoo!, to usğugi reklamowe Yahoo! sŃ 

oferowane uŨytkownikom, w tym przez link sponsorowany. SŃd stwierdziğ, Ũe 

oferowanie usğug reklamowych dla uŨytkownik·w w ten spos·b, Ũe wykupowane sğowa 

kluczowe wywoğujŃce reklamň wyŜwietlajŃcŃ siň po wpisaniu konkretnego zapytania, 

sŃ Ămiliony lat Ŝwietlnychò (milion miles away) od usğug, kt·re mogŃ byĺ uznane za 

identyczne lub podobne to tych, dla kt·rych znak towarowy jest zarejestrowany. 

Dlatego teŨ nie moŨna stwierdziĺ naruszania w niniejszej sprawie
157

. 

  
Co ciekawe, sŃd nie odni·sğ siň w Ũaden spos·b do obiter dictum z Reed v Reed 

dotyczŃcej niewidzialnego uŨycia jako uŨycia w zakresie rozporzŃdzenia 40/95, ani do 

orzeczenia ETS w sprawie Opel v Autec dotyczŃcego przesğanki uŨycia w obrocie 

gospodarczym
158

. Powoğağ siň tylko na uŨycie w charakterze znaku towarowego, 

opierajŃc siň na orzeczeniu Arsenal v Reed. 
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 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, [19], ECR I-
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  Orzeczenie w omawianej sprawie zostağo wydane na podstawie fakt·w 

szczeg·lnie sprzyjajŃcych operatorom wyszukiwarki. Mimo, Ũe sŃd odni·sğ siň w 

kwestii uŨycia w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporzŃdzenia 40/94 na dzieŒ dzisiejszy 

trudno jest okreŜliĺ, jakie stanowisko przyjmŃ angielskie sŃdy, zwğaszcza po 

odpowiedzi ETS na pytania prejudycjalne. 

  JednakŨe nadal, pomimo wielu niejasnoŜci, po wydaniu orzeczenia Wilson v 

Yahoo, Google zmieniğ swojŃ politykň usğugi Google Adwords w Wielkiej Brytanii i 

Irlandii na wz·r amerykaŒskiego i kanadyjskiego
159

. Od maja 2008, w odpowiedzi na 

zgğoszenie naruszenia znaku towarowego wykupionego przez reklamodawcň Google 

nie zablokuje uŨywania tego sğowa kluczowego
160

.
 
W pozostağych krajach 

czğonkowskich, jak dotŃd, wğaŜciciel znaku moŨe domagaĺ siň zablokowania uŨywania 

takiego znaku towarowego uŨytego jako sğowo kluczowe. Wydaje siň, Ũe taka decyzja 

biznesowa, z prawnego punktu widzenia, moŨe byĺ pochopna. SŃd w Wilson v Yahoo 

nie odni·sğ siň przecieŨ w Ũaden spos·b w kwestii uŨycia renomowanych znak·w 

towarowych, czy przypadku, kiedy sğowo kluczowe prowadzi do strony prezentujŃcej 

podrobione towary. Wyszukiwarki internetowe mogŃ byĺ zmuszone do ponownej 

zmiany swojej polityki, jeŜli ETS wypowie siň na korzyŜĺ uprawnionych do znaku. 

  

3.4.3. Francja 

 

3.4.3.1. Wstňp 

 

 Tradycyjnie juŨ wğasnoŜĺ intelektualna we Francji jest silnie chroniona, co 

przejawia siň takŨe w podejŜciu sŃd·w francuskich do naruszenia znak·w towarowych 

w reklamie kontekstowej. Judykatura francuska nie patrzyğa przychylnie na programy 

typu Adwords i Adsense. W szczeg·lnoŜci, SŃdy Okrňgowe w ParyŨu, w Nanterre i SŃd 

Apelacyjny w Wersalu stwierdziğy, miňdzy innymi, naruszenie prawa ochronnego do 

znaku towarowego przez Google i Overture Service. Nie jest celowe om·wianie 
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 PorzŃdek prawny Wielkiej Brytanii nie zawiera regulacji dotyczŃcej zwalczajŃcej nieuczciwej 

konkurencji. Naruszenie znaku towarowego jest oceniane tylko i wyğŃcznie z punktu wiedzenia prawa 

znak·w towarowych co mogğo takŨe mieĺ wpğyw na niniejszŃ decyzjň. 
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ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r. 
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wszystkich 30
161

 orzeczeŒ dotyczŃcych odpowiedzialnoŜci za naruszenie prawa 

ochronnego na znak towarowy wydanych w ostatnich latach we Francji. Dlatego teŨ, w 

tej czňŜci opracowania, skoncentrujň siň tylko na tych sprawach, kt·re zawisğy w Court 

de Cassation, i w kt·rych sŃd ten wystosowağ pytania prejudycjalne do ETS
162

 oraz na 

wydanych w ostatnim czasie orzeczeniach sad·w apelacyjnych. 

 

3.4.3.2. Louis Vuitton Malletier v Google w orzecznictwie sŃd·w 

niŨszych instancji  

 

 Niniejsza sprawa stağa siň bodŦcem dla Court de Cassation do skierowania pytaŒ 

prejudycjalnych do ETS. Louis Vuitton oskarŨyğ Google o uŨywanie w programie 

Adwords znak·w towarowych: Louis Vuitton i LV. Pow·d dopatrywağ siň naruszenia 

prawa, gdyŨ w przypadku wpisania znaku towarowego powoda w pole zapytania, wŜr·d 

wynik·w wyszukiwania pojawiağ siň link sponsorowany prowadzŃcy do strony 

oferujŃcej podrobione produkty Louis Vuitton. Louis Vuitton pozwağ Google za 

naruszenie znaku towarowego, czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki 

reklamowe. 

 We Francuskim Kodeksie WğasnoŜci Intelektualnej
163
, zawierajŃcym m.in. 

przepisy chroniŃce prawo wyğŃczne na znak towarowy, w art. L 713-3 czytamy: 

 ĂZabroniona jest, bez zgody uprawnionego, przy wystŃpieniu 

prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w bğŃd odbiorcy: (a) reprodukcja, uŨywanie, 

umieszczenie znaku na towarach lub uŨywanie identycznego znaku towarowego dla 

towar·w i usğug, kt·re sŃ identyczne, dla kt·rych znak jest zarejestrowany; (b) imitacja, 

i uŨycie imitacji znaku dla towar·w i usğug podobnych i identycznych, dla kt·rych znak 

jest zarejestrowany.ò
164
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 NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe wedğug przytoczonego artykuğu naruszenie nastňpuje takŨe 

w przypadku reprodukcji i imitacji znaku w jakikolwiek spos·b, niekoniecznie 

zwiŃzanej z uŨyciem handlowym znaku
165
, co miağo z pewnoŜciŃ wpğyw na szerokŃ 

interpretacjň naruszenia w omawianej sprawie. 

 Google argumentowağ, Ũe sprzedawanie znak·w towarowych nie kwalifikuje siň, 

jako uŨycie znak·w towarowych w celu stwierdzenia naruszenia na podstawie 

powyŨszego artykuğu, gdyŨ znaki towarowe nie byğy uŨywane jako oznaczenia produktu 

czy usğug. Co wiňcej, Google nie byğ ani autorem ani wsp·ğautorem reklamy, dla 

wywoğania kt·rej uŨywano cudzych znak·w towarowych. To raczej wğaŜciciele stron 

internetowych powinni zostaĺ pociŃgniňci do odpowiedzialnoŜci za uŨywanie znak·w 

towarowych w swoich reklamach, a Google nie moŨe byĺ odpowiedzialny za czynnoŜci 

os·b trzecich. Podobnie, w odniesieniu do zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji, 

Google zaznaczyğ, Ũe nie moŨe byĺ odpowiedzialny za reklamň podmiot·w trzecich, 

poniewaŨ Google byğ wyğŃcznie poŜrednikiem oferujŃcym usğugi, podczas gdy to 

reklamodawcy wybierali odpowiadajŃce im sğowo kluczowe. 

 W pierwszej instancji, SŃd Okrňgowy w ParyŨu
166

 odrzuciğ argumentacjň 

Google, pociŃgajŃc Google do odpowiedzialnoŜci za naruszenie prawa ochronnego na 

znak towarowy z nastňpujŃcych przyczyn: 

a) Google uŨywağ znak·w Louis Vuitton i LV, promujŃc w ten spos·b produkty 

podrobione, otrzymujŃc za to wynagrodzenie; 

b) Narzňdzie propozycji sğ·w kluczowych sugerowağo wybieranie znak·w 

towarowych jako sğowa kluczowe. W szczeg·lnoŜci, po wpisaniu sğowa 

Ăimitacjaò, narzňdzie podpowiadağo wybranie zestawienia sğ·w òimitacja Louis 

Vuittonò. Podobnie, kiedy wpisano sğowo ĂVuittonò narzňdzie sugerowağo: 

ĂLouis Vuitton podr·bkiò, òLouis Vuitton imitacjeò, Ăkopie toreb Louis Vuittonò; 

c) Google oferowağ usğugi reklamowe pozwalajŃce na skojarzenie sğ·w: podr·bka, 

kopia, imitacjaò ze znakiem towarowym powoda; 

d) Google pozwalağ na uŨywanie znaku towarowego nieuprawnionym; 
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e) Pomimo tego, Ũe to sam reklamodawca wybierağ sğowo kluczowe, Google 

aktywnie uczestniczyğ w sugerowaniu sğ·w kluczowych zawierajŃcych 

oznaczenie Louis Vuitton; 

f) Google otrzymywağ zapğatň za uŨywanie znaku towarowego jako sğowo 

kluczowe i dlatego teŨ Google oferowağ usğugi marketingowe i reklamowe dla 

podmiot·w, a nie byğ wyğŃcznie wyszukiwarkŃ dla uŨytkownik·w. 

 

SŃd stwierdziğ takŨe, Ũe zachowanie Google stanowiğo naruszenie prawa 

ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji oraz reklamň 

wprowadzajŃcŃ w bğŃd. 

 Pomimo pr·by odwoğania siň od powyŨszej decyzji SŃd Apelacyjny w ParyŨu
167

 

przyznağ racje sŃdom niŨszych instancji. 

 Sprawa Louis Vuitton stağa siň Ăprecedensemò, za kt·rym zaczňğy podŃŨaĺ inne 

francuskie sŃdy. W oparciu o podobne argumenty, takŨe przyznajŃc racjň wğaŜcicielom 

znak·w towarowych, pociŃgağy do odpowiedzialnoŜci wyszukiwarki internetowe i 

reklamodawc·w. 

 

3.4.3.3. Google v Viaticum, Luteciel w orzecznictwie sŃd·w niŨszych 

instancji  

 

 ChociaŨ w tej sprawie, w przeciwieŒstwie do sprawy Louis Vuitton v Google, 

oznaczeniem sğuŨŃcym jako sğowo kluczowe nie byğ znak cieszŃcy siň renomŃ, SŃd 

Okrňgowy w Wersalu
168

 stwierdziğ naruszenie znaku towarowego.  

 Orzeczenie zapadğo na podstawie nastňpujŃcego stanu faktycznego: Viaticum i 

Luteciel prowadziğy agencjň podr·Ũy pod zarejestrowani znakami towarowym: "bourse 

de voyages" (gieğda podr·Ũy), "bourse de vols" (gieğda lot·w) and "bdv". Google 

sprzedawağ reprodukcje powyŨszych oznaczeŒ jako sğowa kluczowe konkurentom 

powod·w. 
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 SŃd dopatrzyğ siň naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym 

sprawa zostağa rozstrzygniňta na podstawie przepis·w tzw. podw·jnej identycznoŜci 

towar·w i usğug, mimo, Ũe Google dostarcza usğugi nieidentyczne, a co najwyŨej 

podobne, i mimo Ũe sprzedawane sğowa miağy charakter deskryptywny bez zdolnoŜci 

odr·ŨniajŃcej. 

 W uzasadnieniu orzeczenia, sŃd zaznaczyğ, Ũe Google nie ma obowiŃzku 

monitorowania wybor·w sğ·w kluczowych przez reklamodawc·w, lecz powinien byĺ w 

stanie zakazaĺ uŨywania sğ·w kluczowych naruszajŃcych prawo ochronne. W niniejszej 

sprawie Google byğ lub powinien byĺ Ŝwiadomy, Ũe sğowa kluczowe sŃ znakami 

towarowymi. Lecz nawet, jeŜli Google o tym nie wiedziağ to byğ poinformowany o 

niedozwolonym uŨyciu przez uprawnionych i miağ obowiŃzek natychmiastowego i 

cağkowitego zaprzestania naruszenia. 

 Po tak niezrozumiağym i niejasnym uzasadnieniu decyzja Google o wniesienie 

kasacji do Cour de Cassation, nie byğa zaskoczeniem.  

  

3.4.3.4. Google v CNRRH i inni w orzecznictwie sŃd·w niŨszych instancji 

 

 Niniejsza sprawa, jest jedynym sporem, kt·ry stağ u podstawy zğoŨenia pytania 

prejudycjalnego odnoŜnie odpowiedzialnoŜci, nie tylko operatora wyszukiwarki, ale 

takŨe reklamodawc·w wykupujŃcych sğowa kluczowe w Google Adwords. 

 WğaŜciciel znaku ĂEurochallengesò Pierre Alexis T oraz licencjobiorca tego 

znaku CNRRH prowadzŃcy serwis randkowy online pozwali Google oraz Tiger et 

Monsieur R (konkurenta) o naruszenie prawa do znaku towarowego.  

 SŃd Apelacyjny w Wersalu
169
, potwierdzajŃc orzeczenie SŃdu w Nanterre, 

stwierdziğ naruszenie, ale co ciekawe, nie zbadağ prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w 

bğŃd. SŃd orzekğ, Ũe reklamodawcy sŃ odpowiedzialni za naruszenie prawa ochronnego 

na znak towarowy oraz za czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto, Google przez 

sprzedawanie sğowa kluczowego bňdŃcego znakiem towarowym naruszağ znak, mimo iŨ 

nie uŨywağ znaku w stosunku do towar·w ani podobnych ani identycznych. Google 

wni·sğ kasacjň do Cour de Cassation.  
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 To orzeczenie potwierdza, Ũe sŃdy francuskie, nie majŃ wŃtpliwoŜci, do co 

bezprawnoŜci uŨywania oznaczeŒ przez reklamodawc·w znak·w towarowych 

konkurent·w. PowyŨszŃ tezň odzwierciedla pytanie prejudycjalne, w kt·rym Cour de 

Cassation z g·ry zakğada speğnienie przesğanki uŨywania formuğujŃc pytanie, czy 

powyŨsze praktyki ĂstanowiŃ same w sobie naruszenie prawa wyğŃcznegoò.
170

 

3.4.3.5. Google v Louis Vuitton
171

, Google v Viaticum, Luteciel
172

, Google 

v CNRRH.
173

 przed Cour de Cassation 

 

 Google zğoŨyğ kasacjň we wszystkich trzech sprawach do Cour de Cassation, 

kt·ry w obliczu niejednolitej linii orzeczniczej zadağ szereg pytaŒ prejudycjalnych czy 

uŨycie sğowa kluczowego jest uŨyciem znaku towarowego (zwykğego lub 

renomowanego) w zakresie art. 5. ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, i czy operator 

wyszukiwarki moŨe skorzystaĺ z Ăbezpiecznego portuò wyğŃczenia odpowiedzialnoŜci 

przewidzianej w dyrektywie o handlu elektronicznym
174

. 

 Cour de Cassation poczyniğ wiele obserwacji, opartych na dotychczasowej 

wykğadni ETS. Przede wszystkim, sŃd zauwaŨyğ, iŨ sğowo kluczowe jest wprowadzane 

przez reklamodawcň, ale to operator wyszukiwarki dostarcza odpowiednich narzŃdzi w 

celu wyŜwietlenia reklamy w postaci linku sponsorowanego i poğŃczenia go ze sğowem 

kluczowym. Operator wyszukiwarki nie uŨywa sğowa kluczowego, kt·re moŨe byĺ 

identyczne lub podobne do znaku w celu oznaczenia produkt·w lub usğug. W tym 

zakresie sŃd uznağ, Ũe wykğadnia przesğanki uŨycia wynikajŃca z orzeczeŒ Opel v 

Autec
175 

ani C®line Sarl v C®line SA
176

 nie moŨe byĺ bezpoŜrednio zastosowana ze 

wzglňdu na inne stany faktyczne.  
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 Czy zastrzeŨenie przez przedsiňbiorcň w umowie o odpğatnym odsyğaniu w Internecie sğowa 

kluczowego, kt·reð wpisane w zapytaniu ð powoduje wyŜwietlenie siň linku proponujŃcego poğŃczenie 

siň ze stronŃ prowadzonŃ przez ten podmiot, na kt·rej oferuje on sprzedaŨ towar·w lub Ŝwiadczenie usğug 

i na kt·rej odnaleŦĺ moŨna oznaczenie odtwarzajŃce lub imitujŃce znak towarowy zarejestrowany na 

rzecz osoby trzeciej dla oznaczania towar·w identycznych lub podobnych, bez zgody uprawnionego do 

tego znaku, stanowi samo w sobie naruszenie prawa wyğŃcznego przyznanego temu ostatniemu przez art. 

5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (1)? 
171

 Google v Louis Vuitton, (C-236/08). 
172

 Google v CNRRH (C-238/08) . 
173

 Google France v Viaticum, Luteciel, (C-237/08). 
174

 N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474. 
175

 Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR I-1017 [2007].  
176

 Wyrok ETS z 11 wrzeŜnia 2007 r.  w sprawie C-17/06, C®lline Sarl v C®lline SA, ECR. I-7041 [2007].    



 

 

61 

 W 80% spraw przed sŃdami francuskimi dostawca usğugi link·w 

sponsorowanych byğ pozwanym lub wsp·ğpozwanym. Cour de Cassaton, w 

przeciwieŒstwie do sŃd·w najwyŨszych holenderskiego i niemieckiego, zwr·ciğ siň do 

ETS przede wszystkim z pytaniem o odpowiedzialnoŜci podmiot·w takich jak Google. 

3.4.3.6. Orzeczenia sŃd·w francuskich uznajŃce brak naruszenia prawa 

ochronnego przez Google 

 

 JednakŨe, nie istniağa peğna zgodnoŜĺ pomiňdzy francuskimi sŃdami. W 

nielicznych sprawach, miňdzy innymi: Kerel
177

, Citadines
178

, Laurent C.
179

, Atrya
180

, 

Gifam
181

, wytoczonych przed SŃdami Okrňgowymi w Strasburgu i ParyŨu operatorzy 

wyszukiwarki nie byli uznani odpowiedzialnymi za naruszenie prawa ochronnego. 

 W sprawie Kertel, pow·d chciağ zakazaĺ swojemu konkurentowi ï Certophone 

uŨywania znaku towarowego ĂKertelò jako sğowa kluczowego w celu wywoğania 

reklamy w Google Adwords. Znak byğ zarejestrowany dla usğug w klasie nr 35 i 38 

(usğugi telekomunikacyjne, telefoniczne). Google nie zostağ pociŃgniňty do 

odpowiedzialnoŜci, gdyŨ uŨycie nastŃpiğo w stosunku to innych usğug niŨ 

zarejestrowane. BazujŃc na tej samej argumentacji sŃd stwierdziğ brak 

odpowiedzialnoŜci na podstawie przepis·w o nieuczciwej konkurencji. Co ciekawe, 

Google zostağ pociŃgniňty do odpowiedzialnoŜci na zasadach og·lnych (art. 1382 

Francuskiego Kodeksu Cywilnego)
182

 za umoŨliwienie nieuprawnionym uŨywania 

cudzego znaku towarowego jako sğowa kluczowego, bez zastosowania Ũadnych 

Ŝrodk·w badajŃcych czy prawo ochronne moŨe byĺ tu naruszone, uğatwiajŃc tym 

samym  naruszenie. 

 Do podobnych konkluzji doszedğ SŃd Okrňgowy w ParyŨu, w sprawie 

Citadines
183

 i Laurent C.
184

 stwierdzajŃc brak naruszenia przez Google. SŃd uznağ, Ũe to 
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reklamodawca wybierajŃc znak towarowy w narzňdziu, uŨywa oznaczenia bez zgody 

uprawnionego ze znaku. Choĺ w tej sprawie, Google nie zostağ pociŃgniňty do 

odpowiedzialnoŜci na zasadach og·lnych to sŃd wskazağ, Ũe Google powinien 

wprowadziĺ narzňdzia umoŨliwiajŃce dostňp do informacji o znakach zastrzeŨonych. 

 W sprawie Laurent C., podobnie jak w Kertel sŃd stwierdziğ, Ũe Google uŨywa 

znaku zastrzeŨonego, ale nie w stosunku do usğug, dla kt·rych jest on zastrzeŨony, 

dlatego wiňc nie narusza prawa ochronnego
185

. 

 

3.4.4. Holandia 

 

  W przeciwieŒstwie do wyŨej wymienionych orzeczeŒ francuskich, przed SŃdem 

Apelacyjnym w Amsterdamie w sprawie Portakabin v Primakabin
186

 postawiono 

pytanie o odpowiedzialnoŜĺ odsprzedawcy za naruszenie prawa ochronnego ze znaku 

towarowego zarejestrowanego dla towar·w, kt·re sprzedawağ, w celu nakierowania 

konsument·w na jego stronň internetowŃ. Portakabin (producent budynk·w 

moduğowych i przenoŜnych i wğaŜciciel znaku ĂPortakabinò) wni·sğ o zaprzestanie 

przez Primakabin (odsprzedawcň budynk·w moduğowych) uŨywania znaku 

towarowego powoda.  

  SŃd Apelacyjny orzekğ, iŨ w niniejszej sprawie reklamodawca moŨe uŨywaĺ 

znaku towarowego (i jego wariacji) jako sğ·w kluczowych. Po pierwsze, reklamodawca 

miağ uzasadniony pow·d dla takiego uŨycia. Po drugie, Primakabin nie czerpağ 

nieusprawiedliwionych korzyŜci z reklam. SŃd oparğ swoje wnioski na fakcie, iŨ 50 % 

obrotu reklamodawcy pochodziğo ze sprzedaŨy uŨywanych produkt·w Portakabin, 

wprowadzonych do obrotu za zgodŃ lub przez uprawnionego. Reklamodawca byğ wiňc 

uprawiony do uŨywania znaku towarowego ĂPortakabinò (i jego wariacji) w zwiŃzku z 

odprzedaŨŃ towar·w, i korzyŜĺ w postaci przyciŃgniňcia zainteresowanych 

uŨytkownik·w byğa usprawiedliwiona. Co wiňcej, sŃd nie uznağ za uzasadnione 

(relewantne) rozr·Ũnienie pomiňdzy uŨyciem znaku identycznego i jego wariacji. 

                                                 
185

 N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474. 
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Infrigiment, Use as Adwords on the Internet Search Engine, EIPR 2007, 29(6), N81-82, Ch. Gielen: 
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UzasadniajŃc powyŨsze, funkcjonowaniem wyszukiwarek internetowych, jako Ũe 

drobne bğňdy w pisowni mogŃ nie doprowadziĺ do wyszukania zamierzonego rezultatu.  

  JednakŨe, w pewnym zakresie, sŃd ograniczyğ spos·b uŨywania znaku 

towarowego (jak i jego wariancji) jako sğowa kluczowego. PowyŨsze uŨycie mogğo byĺ 

uzasadnione tylko w zwiŃzku z odsprzedaŨŃ towar·w oznaczonych tym znakiem, a 

sğowo kluczowe mogğo prowadziĺ tylko bezpoŜrednio do podstrony, na kt·rej 

sprzedawany byğ produkt oznaczony znakiem towarowym.  

 PowyŨsze orzeczenia zostağo wydane w trybie postňpowania wstňpnego. Peğne 

postňpowanie do co meritum toczyğo siň przed SŃdem Okrňgowym w Hadze. SŃd ten 

wydağ orzeczenie zgodnie z wytycznymi SŃdu Apelacyjnego w Amsterdamie, 

formuğujŃc trzy warunki niezbňdne dla dozwolonego uŨycia oznaczenia jako sğowa 

kluczowego przez odsprzedawcň towar·w, gdy: 

a) dane towary sŃ regularnie odsprzedawane; 

b) towar zostağ wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej przez 

uprawnionego lub za jego zgodŃ; 

c) sğowo kluczowe jest uŨyte w zwiŃzku ze sprzedaŨŃ produktu. 

 Nastňpuje, wiňc wyczerpanie prawa wyğŃcznego uprawnionego (art. 7 

dyrektywy 2008/95). W przeciwieŒstwie do orzeczenia SŃdu Apelacyjnego, SŃd w 

Hadze nie uznağ za niezbňdne skierowanie uŨytkownika (deeplinking) do podstrony 

odsprzedawcy, na kt·rej sŃ sprzedawane towary oznaczone znakiem towarowym, lecz 

dozwolone jest teŨ skierowanie na stronň gğ·wnŃ. 

 Portakabin wni·sğ kasacjň od wyroku sŃdu apelacyjnego do SŃdu NajwyŨszego 

(Hoge Raad). Ten zaŜ, skierowağ szereg bardzo szczeg·ğowych pytaŒ prejudycjalnych 

do ETS,  zainspirowanych stanem faktycznym w niniejszej sprawie, precyzujŃc tym 

samym, pytania skierowane przez francuski Court de Cassation. Miňdzy innym, SŃd 

holenderski wysunŃğ pytania dotyczŃce wyjŃtk·w uŨycia cudzego znaku towarowego 

zawartych w art. 6 dyrektywy, jak r·wnieŨ wyczerpania prawa wyğŃcznego 

uniemoŨliwiajŃcego uprawnionemu zabronienia uŨycia znaku towarowego jako sğowa 

kluczowego przy sprzedaŨy produkt·w wprowadzonych na rynek przez uprawnionego i 

za jego zgodŃ [patrz. rozdziağ 3.4.7] 
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3.4.5. Republika Federalna Niemiec 

 

  Do niedawna sŃdy niemieckie niŨszych instancji byğy podzielone w kwestii 

uŨycia znak·w towarowych w reklamie kontekstowej
187
. Dğugo oczekiwana decyzja 

niemieckiego Bundesgerichtschof (dalej zwanego ĂBGHò)
188

 miağa przynieŜĺ jednolite 

stanowisko. W styczniu 2009 roku BGH wydağ orzeczenia
189

 w nastňpujŃcych 

sprawach: Bananabay
190

, PBC
191

, Beta Layout
192

. We wszystkich trzech sprawach 

pozwany wykupowağ jako sğowa kluczowe znaki towarowe/firmy powoda. Jednak, 

Ũadna z reklam nie zawierağa oznaczenia powoda, ani nie odnosiğa siň do produkt·w, 

czy usğug powoda. 

  W pierwszej sprawie Bananabay, strony byğy konkurencyjnymi podmiotami 

sprzedajŃcymi produkty dla dorosğych. BGH uznağ, iŨ uŨycie cudzego znaku 

towarowego jako sğowa kluczowego odnoŜnie identycznych towar·w i usğug, wymaga 

wyjaŜnienia ze strony ETS. Zawieszenie postňpowania w sprawie i skierowanie pytania 

prejudycjalnego na podstawie 234 Traktatu, nie jest zaskakujŃce. BGH postŃpiğ tak jak 

wiele innych sŃd·w w podobnej sytuacji faktycznej
193

. 

  W drugiej sprawie PCB pow·d i pozwany, takŨe bňdŃcy w stosunku 

konkurencji, dziağali w sektorze Ăpğytek z obwodem drukowanymò(ang. printed circuit 

board, w skr·cie pcb). Pozwany byğ wğaŜcicielem zarejestrowanego znaku ĂPCB-

POOLò a pow·d uŨywağ sğowa Ăpcbò jako sğowa kluczowego. BGH stwierdziğ, Ũe 

przeciňtny konsument dla tej kategorii produkt·w, zrozumiağby akronim Ăpcbò jako 

skr·t Ăpğytek z obwodem drukowanymò i orzekğ, Ũe uprawniony nie moŨe zabroniĺ 

uŨywania sğowa opisowego, nawet, jeŜli ten znak jest uŨywany jako znak towarowy i 

nawet jeŜli istniağo ryzyko wprowadzenia w bğŃd z oznaczeniem zarejestrowanym
194

. 
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Wydaje siň, Ũe sprawa mogğaby byĺ oceniona przez sŃd inaczej, jeŜli to wyraŨeniem 

wykupionym byğoby Ăpcb-poolò, a nie rodzajowy skr·t Ăpcbò. 

  Trzecia sprawa Beta Layout, r·Ũni siň od wyŨej przedstawionych o tyle, Ũe 

dotyczy uŨycia nazwy przedsiňbiorstwa a nie znaku towarowego jako sğowa 

kluczowego. Stronami sporu byğy te same podmioty co w sprawie PCB. Pozwany 

uŨywağ firmy powoda ĂBeta Layoutò jako sğowo kluczowe. SŃd uznağ, Ũe takie dziağanie 

jest zgodne z prawem, motywujŃc to faktem, Ũe uŨytkownicy internetowi nawet nie 

zağoŨyliby, Ũe link, kt·ry jest wyraŦnie odr·Ũniony od naturalnych rezultat·w 

wyszukiwania pochodziğ od powoda
195

. 

  Decyzje wydane przez BGH prowadzŃ do wniosku, Ũe obecnie uŨycie firmy 

konkurenta jest per se dopuszczalne, zaŜ uŨycie znaku towarowego tylko w przypadku, 

gdy oznaczenie ma charakter opisowy. 

 

3.4.6. Republika Austrii 

 

 AustriackŃ sprawŃ, kt·ra wywoğağa niejasnoŜci interpretacyjne na gruncie art. 5 

ust. a dyrektywy 2008/95 w zakresie uŨycia cudzych znak·w towarowych w usğudze 

link·w sponsorowanych byğa sprawa Die BergSpechte
196

. 

 Pow·d byğ wğaŜcicielem znaku towarowego ĂDie BergSpechte Outdoor Reisen 

und Alpinschule Edi Kolblm¿ller GmbHò (w klasie towar·w nr 25, 39, 41) i domeny 

internetowej www.bergspechte.at. Drugi z pozwanych, Trekking, podobnie jak pow·d, 

organizuje rowerowe i wspinaczkowe wycieczki g·rskie. Pierwszy z pozwanych, 

G¿nter Guni, jest prezesem zarzŃdu Trekking
197
. Drugi z pozwanych jest wğaŜcicielem 

domen www.trecking.at. Na skutek wpisania w pole wyszukiwania sğ·w: ĂEdi 

Koblm¿llerñ lub ĂDie BergSpechteò operator Google wyŜwietlağ reklamň w linkach 
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sponsorowanych drugiego pozwanego ĂTrekking and Naturreisenò bezpoŜrednio nad 

naturalnymi wynikami wyszukiwania i po prawej ich stronie
198

. 

 Pow·d wni·sğ o naruszenie znaku towarowego przez pozwanego, twierdzŃc, Ũe 

wprowadza on konsument·w w bğŃd co do pochodzenia strony internetowej od powoda, 

gdyŨ nie wyr·Ũniağa siň ona znaczŃco od pozostağych rezultat·w wyszukiwania. SŃdy 

niŨszych instancji przyznağy racjň powodowi. Sprawa stanňğa przed Austriacki SŃdem 

NajwyŨszym, kt·ry zawiesiğ postňpowanie i skierowağ pytania prejudycjalne do ETS. 

 

3.4.7. Pytania prejudycjalne do ETS o dopuszczalnoŜĺ uŨycia znak·w 
towarowych w reklamie kontekstowej   

 

  PowyŨsze wŃtpliwoŜci, do co odpowiedzialnoŜci za naruszenie prawa do znaku 

towarowego zar·wno przez operatora wyszukiwarki jak i reklamodawcň wykupujŃcego 

sğowa kluczowe zostağy skierowane przez sŃdy najwyŨsze Francji, Austrii, Holandii i 

Niemiec do ETS. 

  W tym miejscu naleŨy podsumowaĺ wszystkie pytania w powyŨszych sprawach, 

gdyŨ odzwierciedlajŃ najistotniejsze problemy prawne. 

  W zakresie odpowiedzialnoŜci operator·w wyszukiwarki internetowej, Cour de 

Cassation, w sprawach: Google v Louis Vuitton, Google v CNRRH, Google France v 

Viaticum, Luteciel skierowano nastňpujŃce pytania: 

1. Czy oferowanie i sprzedawanie przez operatora wyszukiwarki Ăsğ·w 

kluczowychò imitujŃcych lub bňdŃcych reprodukcjŃ znak·w towarowych w celu 

 skierowania uŨytkownika, wpisujŃcego te sğowo kluczowe w zapytaniu, na link 

podmiotu wykupujŃcego, gdzie oferowane sŃ produkty identyczne podobne lub 

podrobione jest uŨywaniem znaku towarowego w rozumieniu art. 5 lit. a i b 

dyrektywy 2008/95 i 9 ust. 1 lit. a i b rozporzŃdzenia? 

2. Czy w przypadku, gdy znaki towarowe sŃ znakami cieszŃcymi siň renomŃ, 

uprawniony moŨe sprzeciwiĺ siň takiemu uŨywaniu na podstawie art. 5 ust. 2 

dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporzŃdzenia 40/94? 

3. Czy w przypadku, gdy powyŨsze zachowanie operatora wyszukiwarki nie moŨe 

byĺ zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to moŨna operator 
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 Ibidem. 
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moŨe byĺ uznany za ŜwiadczŃcego usğugi spoğeczeŒstwa informacyjnego 

polegajŃcy na przechowywaniu informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/31?
199

 

 

 Ze wzglňdu na innŃ kwalifikacjň prawnŃ ostatniego pytania, bňdzie ono 

omawiane w rozdziale nastňpnym. 

 W zakresie odpowiedzialnoŜci reklamodawc·w, w sprawach: Portakabin v 

Primakabin, Bananabay, Die BergSpechte v G¿nter Guni i trekking.at i Google v 

CNRRH zostağy skierowane nastňpujŃce pytania: 

1. Czy podmiot wykupujŃcy sğowa kluczowe bňdŃce reprodukcjŃ lub imitacjŃ 

znaku towarowego, w spos·b niewidoczny dla uŨytkownika w celu 

wyŜwietlenia linku, kt·ry oferuje podobne, identyczne lub podrobione produkty 

narusza prawo wyğŃczne uprawnionego do tego znaku? 

2. Czy stanowi przy tym r·Ũnicň: 

1)  czy ten link jest wymieniony na og·lnej liŜcie znalezionych stron, lub 

2)  w czňŜci ogğoszeŒ oznaczonej jako taka? 

3. Czy stanowi przy tym r·Ũnicň: 

1) czy autor ogğoszenia juŨ przy informacji o odniesieniu na stronie 

internetowej operatora wyszukiwarki faktycznie oferuje towary lub usğugi, 

kt·re sŃ identyczne z towarami lub usğugami, dla kt·rych jest zarejestrowany 

znak towarowy, lub 

2) czy autor ogğoszenia na wğasnej stronie internetowej, na kt·rŃ moŨe byĺ 

przekierowany (hiperğŃcze) uŨytkownik internetowy faktycznie oferuje 

towary lub usğugi, kt·re sŃ identyczne z towarami lub usğugami, dla kt·rych 

jest zarejestrowany znak towarowy? 

4. Czy jeŜli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi uŨywanie znaku 

towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95, w szczeg·lnoŜci art. 6 ust. 1 lit. b i 

c moŨe wtedy prowadziĺ do tego, Ũe wğaŜciciel znaku towarowego nie moŨe 

zakazaĺ uŨywania, o kt·rym mowa w pytaniu pierwszym, a jeŨeli tak, to w 

jakich okolicznoŜciach? 
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5. Czy jeŜli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi uŨywanie znaku 

towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95 to art. 7 dyrektywy 2008/95 ma 

zastosowanie, gdy oferta autora ogğoszenia dotyczy, jak opisano w pytaniu 

pierwszym, towar·w, kt·re zostağy wprowadzone do obrotu na terytorium 

Wsp·lnoty pod opisanym w pytaniu pierwszym znakiem towarowym 

wğaŜciciela znaku lub za jego zgodŃ? 

6. Czy odpowiedzi udzielone na powyŨsze pytania dotyczŃ takŨe zarejestrowanych 

przez reklamodawcň sğ·w kluczowych, o kt·rych mowa w pytaniu pierwszym, 

w kt·rych ten znak towarowy jest Ŝwiadomie podawany z drobnymi bğňdami w 

pisowni, przez co moŨliwoŜci wyszukiwania przez spoğecznoŜĺ korzystajŃcŃ z 

Internetu stajŃ siň bardziej celowe, gdy siň przyjmie, Ũe znak towarowy na 

stronie internetowej klienta jest podawany prawidğowo? 

7.  JeŨeli i w zakresie w jakim odpowiedŦ na powyŨsze pytania prowadzi do tego, 

Ũe nie ma miejsca uŨywanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 

dyrektywy 2008/95: czy paŒstwa czğonkowskie mogŃ w·wczas w odniesieniu 

do uŨywania haseğ takich, jakie sŃ przedmiotem tej sprawy, na podstawie art. 5 

ust. 5 dyrektywy 2008/95 wedğug przepis·w obowiŃzujŃcych w tych paŒstwach 

w zakresie ochrony przed korzystaniem ze znaku w innych celach niŨ 

odr·Ũnianie towar·w lub usğug, przyznaĺ ochronň przed korzystaniem z tego 

znaku, przez co zdaniem sŃd·w tych paŒstw czğonkowskich charakter 

odr·ŨniajŃcy lub renoma znaku towarowego byğyby w niedozwolony spos·b 

wykorzystywane lub naruszone, czy teŨ w tym przypadku sŃdy krajowe 

obowiŃzujŃ ograniczenia prawa wsp·lnotowego zwiŃzanie z odpowiedziami na 

powyŨsze pytania. 

 

3.4.8. OdpowiedzialnoŜci operator·w wyszukiwarki internetowej za uŨywanie 
cudzych znak·w towarowych jako sğ·w kluczowych  

 

 Pytanie wyjŜciowe zadane w powyŨszych sprawach dotyczyğo uŨycia znaku w 

handlu w Ŝwietle art. 5 ust 1 a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust 1 lit. a i b. 

rozporzŃdzenia 40/94. Jak juŨ zostağo zaznaczone poprzednio w rozdziale 3.3.1.1, ETS 

nie odpowiedziağ do tej pory jednoznacznie na pytanie czy uŨycie znaku mieŜci siň  



 

 

69 

tylko w zakresie funkcji okreŜlenia pochodzenia czy moŨe byĺ rozszerzone na pozostağe 

funkcje: gwarancyjnŃ i reklamowŃ.  

 Z jednej strony, wyrok w sprawie Opel v Autec
200

 wydaje siň sugerowaĺ, Ũe 

tylko uŨycie, kt·re jest przez odbiorc·w odbierane jako oznaczenie pochodzenia jest 

uŨyciem w rozumieniu art. 5 ust. 1 a i b dyrektywy 2008/95. Moim zadaniem, o ile link 

sponsorowany nie odnosi siň w tekŜcie lub innej formie do cudzego znaku, a 

uŨytkownik nie kojarzy treŜci reklamowej ze znakiem towarowym i nie wywoğuje to 

powiŃzania handlowego pomiňdzy reklamŃ a wğaŜcicielem znaku, to uŨycie nie ma 

nawet potencjalnego wpğywu na podstawowŃ funkcjň znaku.  

  Z drugiej strony ciekawe jest, jakie bňdzie stanowisko ETS, jeŜli przyjmie on  

szerszŃ koncepcjň, biorŃc pod uwagň takŨe inne funkcje niŨ funkcja oznaczenia 

pochodzenia. PrzecieŨ, w wyroku Arsenal v Reed ETS wypowiadajŃc siň o zakresie 

interesu uprawnionego ze znaku towarowego, stwierdziğ iŨ: 

 Ă[...] wyğŃczne prawa zostağy przyznane po to, aby umoŨliwiĺ wğaŜcicielowi 

znaku towarowego ochronň jego szczeg·lnych interes·w jako wğaŜciciela znaku, tzn. 

zapewnienie tego, aby znak towarowy m·gğ speğniaĺ wğaŜciwe mu funkcje. 

Wykonywanie tychŨe praw winno byĺ zatem zastrzeŨone dla przypadk·w, w kt·rych 

uŨywanie oznaczenia przez osobň trzeciŃ naraŨa na szwank w spos·b rzeczywisty lub 

potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczeg·lnoŜci jego zasadniczŃ funkcjň, 

jakŃ jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaruò
201

. 

 Innymi sğowy Trybunağ dağ do zrozumienia, Ũe funkcja oznaczenia pochodzenia 

jest tylko jednŃ z funkcji chronionych prawem znak·w towarowych. Przy takiej 

interpretacji Trybunağ moŨe stwierdziĺ, Ũe uŨycie znaku towarowego w reklamie 

kontekstowej jest uŨyciem w rozumieniu art. 5 ust 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 

ust 1 lit. a i b. rozporzŃdzenia 40/94. 

 W tym samym orzeczeniu ETS zaznaczyğ, Ũe ochrona w pozostağych funkcjach 

zaleŨy miňdzy innymi od tego, czy poszczeg·lne paŒstwa czğonkowskie 

implementowağy do swoich ustawodawstw krajowych art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95 

(ochrona poza funkcjŃ pochodzenia). MoŨliwe jest wiňc stanowisko Trybunağu 
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dozwalajŃce na zakazanie nieuprawnionym uŨywania znaku towarowego jako sğowa 

kluczowego, jeŜli zostanie wykazana szkoda dla odr·ŨniajŃcego charakteru znaku lub 

jego renomy. Ochrona ta mogğaby byĺ przyznana tylko w tych paŒstwach, kt·re 

przyjňğy powyŨsze rozwiŃzanie do swoich ustawodawstw (np. paŒstwa Beneluksu). 

 AnalizujŃc przesğankň uŨycia znaku, Trybunağ prawdopodobnie bňdzie brağ pod 

uwagň takŨe fakt, Ũe cağy proceder sprzedawania sğ·w kluczowych jest niewidoczny dla 

odbiorcy. W poprzednich orzeczeniach C®lline Sarl v C®lline SA
202

 i Holterhoff v 

Freiesleben
203

 Trybunağ ustaliğ, Ũe wykorzystanie znaku musi byĺ widoczne dla 

odbiorc·w, kt·rzy tylko w ten spos·b mogŃ utoŨsamiĺ go z towarem lub usğugŃ. 

Jeszcze bardziej przemawia to za faktem, Ũe omawiany proceder nie moŨe byĺ uznany 

za uŨycie znaku w Ŝwietle art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95. Tym samym 

operatorom nie moŨna zarzuciĺ naruszenia znaku na powyŨszej podstawie. 

Zastosowanie art. 5 ust 1 lit. a i b wymaga uŨywania podobnego lub identycznego 

oznaczenia innego przedsiňbiorcy w stosunku do towar·w i usğug podobnych lub 

identycznych do tych, dla kt·rych zarejestrowany jest znak uprawnionego. Google jak i 

inne serwisy wyszukiwawcze, w przeciwieŒstwie do reklamodawc·w, nie prowadzŃ 

dziağalnoŜci podobnej lub identycznej w stosunku do dziağalnoŜci uprawnionego, jak i 

nie opatrujŃ towar·w (usğug) cudzym znakiem. Dlatego teŨ dziağanie operatora 

wyszukiwarki nie moŨe byĺ toŨsame z naruszeniem prawa ochronnego na znak 

towarowy. 

 Powstaje jednak pytanie, czy uŨycie sğ·w kluczowych odzwierciedlajŃcych 

renomowane znaki towarowe, tak jak ma to miejsce w sprawie Google v Luis Vuittion, 

moŨe naruszyĺ funkcjň oznaczenia pochodzenia obok funkcji reklamowej i jakoŜciowej 

na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95? 

 Niekt·rzy autorzy sğusznie podnoszŃ
204
, podpierajŃc swoje tezy orzeczeniami 

ETS np. w sprawie Adidas v Marca Mode
205

, Opel v Autec
206

 a takŨe C®lline Sarl v 
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C®lline SA
207
, Ũe takŨe przy badaniu naruszenia na podstawie art. 5 ust 2 dyrektywy 

2008/95 niezbňdne jest wykazanie uŨycia znaku w granicach funkcji pochodzenia (obok 

funkcji reklamowej lub gwarancyjnej). IdŃc za tym stanowiskiem, takŨe w tym 

przypadku nie ma miejsca uŨycie w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. JeŜli 

jednak przyjmiemy bardziej liberalnŃ koncepcjň, zakğadajŃcŃ, iŨ znak renomowany 

powinien byĺ uŨyty tylko w granicach funkcji reklamowej lub gwarancyjnej, to da to 

podstawň do dalszej analizy potencjalnego naruszenia. Znaki renomowan sŃ chronione 

poza granicami podobieŒstwa, takŨe fakt, iŨ Google prowadzi dziağalnoŜĺ zupeğnie innŃ 

niŨ uprawniony, nie jest wykluczajŃcŃ przesğankŃ dla stwierdzenie naruszenie. Ponadto, 

SŃd Apelacyjny w ParyŨu w sprawie Google v Luis Vuittion ustaliğ juŨ renomň znaku 

Luis Vuittion. Tak wiňc, o ile zostanie wykazane, Ũe uŨycie oznaczenia powoduje 

nienaleŨnŃ korzyŜĺ lub jest szkodliwe dla odr·ŨniajŃcego charakteru znaku lub jego 

renomy, co jest bardzo moŨliwe, gdyŨ link sponsorowany odnosiğ siň w tej sprawie do 

produkt·w podrobionych, to moim zdaniem, w tym jednym przypadku operatorowi 

wyszukiwarki moŨe byĺ przypisana odpowiedzialnoŜĺ za uŨycie sğ·w kluczowych 

bňdŃcych znakami towarowymi.  

   

3.4.9. OdpowiedzialnoŜĺ reklamodawc·w za wykupienie sğ·w kluczowych 
odpowiadajŃcych cudzym znakom towarowym 

 

  PowyŨsze rozwaŨania w kwestii uŨycia znaku moŨna przenieŜĺ na grunt analizy 

odpowiedzialnoŜci reklamodawc·w wykupujŃcych sğowa kluczowe. Moim zdaniem, 

takŨe w tym przypadku nie dochodzi do uŨycia znaku towarowego przez reklamodawcň 

w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust.1 lit. a i b 

rozporzŃdzenia 40/94, o ile znak nie jest widoczny w treŜci linka sponsorowanego lub 

przy informacji o odniesieniu. TakŨe powyŨszŃ analizň odnoŜnie znak·w 

renomowanych moŨna odpowiednio przeğoŨyĺ na grunt odpowiedzialnoŜci 

reklamodawc·w.  

  JeŜli jednak Trybunağ uzna, Ũe przesğanka uŨycia jest speğniona to w przypadku 

tzw. podw·jnej identycznoŜci ETS moŨe stwierdziĺ naruszenie prawa ochronnego na 
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znak towarowy, gdyŨ w tym przypadku nie trzeba wykazywaĺ prawdopodobieŒstwa 

wprowadzenia w bğŃd. Reklamodawcy, w wiňkszoŜci om·wionych powyŨej spraw, 

prowadzŃc dziağalnoŜĺ konkurencyjnŃ w stosunku do uprawnionego wykupujŃ sğowa 

kluczowe identyczne ze znakiem uprawnionego. 

  MoŨliwa jest takŨe sytuacja, gdy zachowanie reklamodawcy moŨna podaĺ pod 

dyspozycje art. 5 ust 1 lit. b dyrektywy 2008/95, wymagajŃcego speğnienia przesğanki 

wprowadzenia w bğŃd. NaleŨy siň wiňc zastanowiĺ, czy zachowanie reklamodawcy 

moŨe wprowadziĺ w bğŃd konsumenta spostrzegawczego, ostroŨnego i naleŨycie 

poinformowanego
208

. 

  Ocena wprowadzenia w bğŃd moŨe byĺ o tyle trudna, Ũe przy zidentyfikowaniu 

grupy odbiorc·w naleŨy wziŃĺ pod uwagň dwa czynniki. Po pierwsze, tradycyjnie 

okreŜlenie danej kategorii odbiorc·w dla produkt·w i usğug. Po drugie, wŜr·d 

powyŨszej kategorii, naleŨy wziŃĺ pod uwagň sprawnoŜĺ poruszania siň po Internecie i 

wiedzň o funkcjonowaniu wyszukiwarek internetowych, w szczeg·lnoŜci wiedzň, Ũe 

linki sponsorowane nie sŃ czňŜciŃ wynik·w naturalnych, ale rezultatem odpğatnego 

dziağania.  

  W mojej opinii, przy ocenie cağoŜciowej, uŨytkownik ostroŨny, poinformowany 

i spostrzegawczy moŨe co najwyŨej skojarzyĺ zwiŃzek pomiňdzy przedsiňbiorstwami, 

co jak zostağo juŨ wyjaŜnione, nie jest wystarczajŃce dla stwierdzenia naruszenia. Ale 

taki konsument nie powinien byĺ wprowadzony w bğŃd co do pochodzenia, o ile: 

a) linki sponsorowane sŃ w wystarczajŃco klarowny spos·b wyr·Ũnione od 

pozostağych rezultat·w przy czym, wydaje siň, Ũe nie ma r·Ũnicy, czy link jest 

wymieniony na og·lnej liŜcie odesğaŒ czy obok wynik·w wyszukiwania; 

b) ani link sponsorowany ani treŜĺ strony w spos·b zwodniczy nie wskazuje na 

powiŃzanie z uprawnionym. 

 

MoŨna, jednakŨe pokusiĺ siň o stwierdzenie, Ũe ma tu miejsce poŜrednie 

wprowadzenie w bğŃd polegajŃce na kr·tkotrwağym skierowaniu odbiorcy na innŃ 

stronň niŨ ta, na kt·rej miağ zamiar siň znaleŦĺ. Teoria ta, jak do tej pory, nie jest 

akceptowana przez ETS
209

. 
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 O ile Trybunağ uzna taki proceder za uŨywanie znaku towarowego, to bňdzie 

rozwaŨağ takŨe dopuszczalnoŜĺ uŨycia cudzego znaku towarowego w celach 

informacyjnych lub w celu wskazania przeznaczenia towar·w jakie ma miejsce na 

gruncie art. 6 ust. 1 lit. b i c dyrektywy 2008/95. UŨycie cudzego znaku towarowego w 

reklamie w celu promowania swoich usğug, towar·w jest dopuszczalne, o ile nie 

zagraŨa interesowi uprawnionego, jest zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu, nie 

wprowadza w konsument·w w bğŃd co do pochodzenia towaru (usğugi)
210
. Wydaje siň, 

Ũe uŨycie znaku towarowego bňdzie dozwolone, o ile:  

a) link lub strona internetowa wykupujŃcego sğowo kluczowe, odzwierciedlajŃce 

cudzy znak towarowy, w dostateczny spos·b odnosi siň do produktu 

opatrywanego tym znakiem, bez stworzenia prawdopodobieŒstwa 

wprowadzenia w bğŃd konsumenta co do pochodzenia danej strony od 

uprawnionego ze znaku; 

b) znak cieszŃcy siň renomŃ jest wykorzystywany w taki spos·b, Ũe nie przynosi to 

szkody dla renomy znaku; 

c) podmiot uŨywa znaku w celach informacyjnych lub w celu wskazania 

przeznaczenia towar·w (brana jest pod uwagň ŜwiadomoŜĺ wykorzystujŃcego 

znak). 

 

PowyŨsze sytuacje powinny byĺ jednakŨe badane ad casu. 

W dalszej kolejnoŜci naleŨy rozwaŨyĺ moŨliwoŜĺ powoğania siň 

wykorzystujŃcego znak towarowy na wyczerpanie prawa ochronnego (art. 7 dyrektywy 

2008/95). Uprawniony nie moŨe zakazaĺ uŨywania znaku towarowego w doniesieniu do 

towar·w, wprowadzonych do obrotu przez uprawnionego lub w wyniku jego zgody. 

Daje to nabywcy towaru moŨliwoŜĺ dalszej odsprzedaŨy towar·w, a co istotniejsze dla 

omawianego procederu, takŨe prawo reklamowania towaru oznaczonego znakiem. 

Wydaje siň wiňc, Ũe jest to nawet w interesie uprawnionego, Ũeby towary oznaczone 

jego znakiem byğy promowane w jak najefektywniejszy spos·b, przykğadowo przez 

linki sponsorowane, co moŨe zwiňkszyĺ sprzedaŨ towaru opatrzonego znakiem 

uprawnionego. JednakŨe, naleŨy pamiňtaĺ, Ũe uprawniony moŨe sprzeciwiĺ siň 
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dalszemu obrotowi towarowemu, jeŜli ma prawnie uzasadnione powody, w 

szczeg·lnoŜci, jeŨeli stan towar·w ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu 

do obrotu. 

 Wydaje siň, Ũe nie ma wpğywu na powyŨsze rozwaŨania fakt, iŨ znak 

towarowy jako sğowo kluczowe Ŝwiadomie podawany jest z drobnymi bğňdami w 

pisowni, gdy przyjmie siň, Ũe znak towarowy na stronie internetowej klienta podawany 

jest prawidğowo. Jest zjawiskiem powszechnym, Ũe uŨytkownik Internetu wpisujŃcy w 

pole wyszukiwarki zapytanie, moŨe dokonaĺ drobnych pomyğek pisarskich, zwğaszcza 

gdy sğowo jest skomplikowane. Dziňki temu zwiňksza siň trafnoŜĺ wyszukania przez 

uŨytkownika Internetu.  

 Najwiňksze szanse przyznania ochrony przed omawianym procederem majŃ, 

moim zdaniem, uprawnieni dochodzŃcy ochrony w paŒstwach, kt·re wprowadziğy 

przepisy na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy zakresie ochrony przed korzystaniem ze 

znaku w innych celach niŨ odr·Ũnianie towar·w lub usğug. W paŒstwach Beneluksu, 

nawet jeŜli Trybunağ uzna, Ũe nie ma miejsca na uŨywanie znaku towarowego w 

rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, ochrona taka utrzyma siň na mocy 

przepisu implementujŃcego art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95. Takie uŨycie powinno byĺ 

oceniane poza funkcjŃ pochodzenia jak wskazujŃ poprzednie orzeczenia ETS
211

. 

 Istotna jest takŨe odpowiedŦ na pytanie, kto w omawianym procederze uŨywa 

znaku towarowego w charakterze znaku towarowego. Moim zdaniem, to nie operator 

ani reklamodawca lecz konsument, wprowadzajŃc w pole wyszukiwania termin 

odzwierciedlajŃcy znak towarowy. OczywiŜcie, jako Ũe, powyŨsze uŨycie jest uŨyciem 

w ramach wolnoŜci sğowa, nie moŨe byĺ zabronione przez uprawnionego. 

 

3.4.10. Reklama kontekstowa z perspektywy prawa polskiego  

 

 Dotychczas sŃdy polskie nie miağy okazji zajŃĺ stanowiska w kwestii 

opisywanego procederu. W braku polskiego orzecznictwa, trudno jest wiňc formuğowaĺ 

jakiekolwiek wnioski co do potencjalnego ustosunkowania siň sŃd·w polskich do tej 
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kwestii. Wydaje siň, Ũe w przypadku pojawienia siň sprawy o nieuprawnione uŨycie 

znaku towarowego w reklamie kontekstowej sŃdy bňdŃ kierowaĺ siň wytycznymi 

Europejskiego Trybunağu SprawiedliwoŜci. Zwğaszcza, Ũe jak siň jednogğoŜnie 

podkreŜla w polskiej doktrynie
212

, art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. chroni funkcje 

pochodzenia a art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. zapewnia ochronň poza funkcjŃ pochodzenia. 

Ponadto, podczas gdy w europejskim prawie znak·w towarowych przy ocenie renomy 

znaku przyjmuje siň kryterium iloŜciowe, w polskiej literaturze i orzecznictwie, bierze 

siň pod uwagň takŨe kryterium jakoŜciowe, co moŨe prowadziĺ do r·Ũnej ochrony 

prawnej. NaleŨy jednak zauwaŨyĺ, Ũe z pewnoŜciŃ nie zostanie przyznana ochrona 

przed uŨywaniem w celach innych niŨ odr·Ũnienie oznaczeŒ, gdyŨ jak do tej pory 

Polska nie implementowağa art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95. 
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4. OdpowiedzialnoŜĺ operator·w wyszukiwarek 

internetowych i reklamodawc·w na innych podstawach 

niŨ prawo znak·w towarowych  
 

4.1. Wstňp  

  

 W wiňkszoŜci przypadk·w wykorzystania cudzego znaku towarowego bez 

zgody uprawnionego w reklamie kontekstowej (za wyjŃtkiem uŨycia znaku 

renomowanego) problematyczne bňdzie wykazanie naruszenia prawa ochronnego na 

znak towarowy na gruncie prawa wğasnoŜci przemysğowej lub rozporzŃdzenia 40/94, 

przy przyjňciu interpretacji prounijnej. NaleŨy w dalszej kolejnoŜci zastanowiĺ siň, czy 

na podstawie innych przepis·w ochrona przed nielegitymowanym uŨyciem mogğaby 

byĺ przyznana. Wydaje siň, Ũe uprawniony ze znaku moŨe mieĺ wiňksze szanse 

uzyskania ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej 

zwanej u.z.n.k.)
213
. W dalszej kolejnoŜci, przeprowadzona jest analiza wyğŃczenia 

odpowiedzialnoŜci operator·w przez nieuznanie ich za podmioty ŜwiadczŃce usğugi 

spoğeczeŒstwa informacyjnego polegajŃce na przechowywaniu informacji na gruncie 

ustawy o Ŝwiadczeniu usğug drogŃ elektronicznŃ (dalej zwanej u.Ŝ.u.d.e.)
214

, bňdŃcej 

implementacjŃ dyrektywy 2000/31. Problematyka ta jest przedmiotem jednego z pytaŒ 

postawionych Trybunağowi w tzw. ĂğŃczonych sprawach Googleò. Ponadto, naleŨy 

rozwaŨyĺ czy i w jakich przypadkach uprawniony moŨe mieĺ roszczenie przeciwko 

operatorom wyszukiwarki takŨe na gruncie kodeksu cywilnego
215

. 

  

                                                 
213

 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Tekst jedn.: Dz. U. 03 Nr153 

poz. 1503. Niniejsza ustawa dokonujň w zakresie swojej regulacji wdroŨenia dyrektywy 97/55/WE z dnia 

6 paŦdziernika 1997  zmieniajŃcej dyrektywň 84/450/EWG dotyczŃcŃ reklamy wprowadzajŃcej w bğŃd w 

celu wğŃczenia do niej reklamy por·wnawczej (Dz. Urz. WE L 290 z 23.11.1997), tekst ujednolicony: 

Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczŃca reklamy 

wprowadzajŃcej w bğŃd i reklamy por·wnawczej (wersja ujednolicona), Dz. Urz. WE L 376/21. 
214

 Ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o Ŝwiadczeniu usğug drogŃ elektronicznŃ (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 

1204, z p·Ŧn. zm ). 
215

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p·Ŧn. zm.). 
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4.2. Wykorzystanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej jako 

czyn nieuczciwej konkurencji  

 

4.2.1. Uwagi wstňpne 

 

 Ochrona przed nieuczciwŃ konkurencjŃ sğuŨy uczciwemu i niezafağszowanemu 

funkcjonowaniu rynku i zachowaniu poprawnego mechanizmu gospodarki rynkowej
216

. 

Przepisy zwalczajŃce nieuczciwŃ konkurencjň majŃ za zadanie chroniĺ nie tylko 

konkurent·w, ale takŨe ich klient·w. 

 Reklama kontekstowa w formie link·w sponsorowanych moŨe byĺ korzystna 

zar·wno dla klient·w jak i reklamodawc·w, nie oznacza to jednak, Ũe jest sğuszna i 

uczciwa z punktu widzenia uprawnionego do znaku towarowego
217

. W jakich wiňc 

sytuacjach wykorzystanie sğowa kluczowego przez reklamodawcň lub operatora bňdzie 

zagraŨaĺ interesowi uprawnionego przedsiňbiorcy lub klienta? Niniejszy podrozdziağ 

jest pr·bŃ odpowiedzi na powyŨsze pytanie przez dokonanie kwalifikacji omawianych 

zachowaŒ jako delikt·w nieuczciwej konkurencji na gruncie u.z.n.k. 

  

4.2.2. Stosunek prawa przepis·w ustawy prawo wğasnoŜci przemysğowej i 

regulacji zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 

  W Ŝwietle art. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy tej ustawy nie uchybiajŃ, m.in. przepisom 

przewidzianym dla ochrony znak·w towarowych w innych ustawach. Ustawodawca 

polski przyjŃğ wiňc zasadň kumulacji ochrony znak·w towarowych na podstawie 

przepis·w p.w.p. i u.z.n.k.
218

 Oznacza to, Ũe w sytuacji, gdy dane zachowanie wypeğnia 

dyspozycjň norm zar·wno przepis·w u.z.n.k jak i p.w.p. ochrona przed naruszeniem 

                                                 
216

 Z. OkoŒ [w:] E. Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. LitwiŒski, Z. OkoŒ, M. 

OŨ·g, P. Podrecki, G.Sibiga, M, świerczyŒski, T. Targosz: Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, 

s. 623. 
217

 GR. Ferrera: The Search Engine Advertising market ï lucrative space or trade mark liability?, Texas 

Intellectual Property Journal, Winter 2009. 
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 E. NowiŒska, M. du Vall: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 

2007, s. 34. 
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znaku towarowego jest dopuszczalna zar·wno na postawie pojedyŒczo kaŨdej z nich jak 

i na gruncie obu ustaw
219

. 

  TakŨe w przypadku nieuprawnionego uŨycia sğ·w kluczowych bňdŃcych 

zarejestrowanym oznaczeniem konkurenta w reklamie kontekstowej, uprawnieni ze 

znaku mogŃ dochodziĺ swoich praw na podstawie obu ustaw. JednakŨe, w przypadku 

znak·w zwykğych uprawnieni mogŃ mieĺ problem z udowodnieniem przesğanek uŨycia 

w handlu i prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w bğŃd na gruncie p.w.p. i 

rozporzŃdzenia 40/94. W takiej sytuacji jedynŃ alternatywŃ ochrony moŨe byĺ 

dochodzenie roszczeŒ na gruncie u.z.n.k. 

 

4.2.3. Czyn nieuczciwej konkurencji 

  

  O zakresie przedmiotowym u.z.n.k. m·wi przepis artykuğu 1, kt·ry wskazuje, Ũe 

ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziağalnoŜci 

gospodarczej w interesie publicznym, przedsiňbiorc·w oraz klient·w.  

  Omawiana ustawa zawiera klauzulň generalnŃ, okreŜlajŃcŃ czyn nieuczciwej 

konkurencji oraz wymienia stypizowane delikty
220

. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. definiuje 

klauzulň generalnŃ czynu nieuczciwej konkurencji jako dziağanie sprzeczne z prawem 

lub dobrymi obyczajami, zagraŨajŃce lub naruszajŃce interes innego przedsiňbiorcy lub 

klienta. Nastňpny ustňp tego samego artykuğu wymienia szczeg·lne typy delikt·w 

nieuczciwej konkurencji, kt·re zostağy ujňte w rozdziale drugim ustawy, w artykuğach 

7-17 lit. e u.z.n.k. KaŨdy z tych delikt·w stanowi Ăsamodzielnyò
221

 czyn nieuczciwej 

konkurencji, konkretyzujŃcy sprzecznoŜĺ z dobrymi obyczajami oraz naruszenie 

interesu przedsiňbiorcy lub klienta. 

  W tym miejscu naleŨy pokr·tce om·wiĺ relacjň pomiňdzy klauzulŃ generalnŃ a 

stypizowanymi czynami nieuczciwej konkurencji. Klauzula generalna w stosunku do 

nazwanych czyn·w nieuczciwej konkurencji peğni dwie funkcjň: uzupeğniajŃcŃ i 

                                                 
219
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220

 J. Szwaja, [w:] A. Jakubecki, M. KňpiŒski, M. Mozgawa, M. PoŦniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. 

Skubisz, S. SoğtysiŒski I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, 

Warszawa 2006, s. 16. 
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 Z. OkoŒ [w:] Prawo Reklamy..., s. 624. 
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korygujŃcŃ
222

. Pierwsza z nich polega na kwalifikacji dziağaŒ jako czyn·w nieuczciwej 

konkurencji, innych niŨ wymienione explicite w ustawie. Funkcja korygujŃca dotyczy 

sytuacji, w kt·rej, choĺ dane zachowanie wypeğnia dyspozycjň jednej z norm 

okreŜlonych w artykuğach 7 ï 17 lit. e u.z.n.k.,  to nie moŨe byĺ uznane za czyn 

nieuczciwej konkurencji, gdyŨ dane dziağanie nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami 

lub nie narusza interesu innego przedsiňbiorcy lub klienta. W doktrynie i orzecznictwie 

podkreŜla siň jednak, Ũe taka kwalifikacja jest moŨliwa tylko w wyjŃtkowym 

sytuacjach
223

.  

  Aby stwierdziĺ, Ũe dane dziağanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji naleŨy 

wykazaĺ: 

1) Ũe dziağanie podjňte zostağo w zwiŃzku z dziağalnoŜciŃ gospodarczŃ (art. 1  

u.z.n.k); 

2) zachodzi bezprawnoŜĺ dziağania bňdŃcego sprzecznym z prawem lub dobrymi 

obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k); 

3) istnieje zagroŨenie interesu innego przedsiňbiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 

u.z.n.k)
224

. 

 

4.2.4. Dziağanie w zwiŃzku dziağalnoŜciŃ gospodarczŃ 

 

  Pojňcie dziağalnoŜci gospodarczej nie jest zdefiniowane w u.z.n.k. Artykuğ 1 

ustawy tylko szczeg·ğowo wymienia rodzaje dziağalnoŜci gospodarczej: produkcjň 

przemysğowŃ, rolnŃ, budownictwo i usğugi. Ustawa nie obejmuje dziağalnoŜci 

politycznej, charytatywnej, religijnej czy kulturalnej
225

. 

  Czyn nieuczciwej konkurencji moŨe byĺ popeğniony przez przedsiňbiorc·w oraz 

wyjŃtkowo przez inne podmioty, o ile ustawa na to wskazuje
226

. Przedsiňbiorcami, w 

rozumieniu ustawy, sŃ osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

                                                 
222

 M. Modrzejewska [w;] J. Okolski, M. Safjan, W. Opalski, M. Modrzejewska,  J. Modrzejewski, M. 

LitwiŒska- Werner, Ğ. GasiŒski, J. Krauss, C. WiŜniewski: Prawo handlowe, Warszawa 2008. 
223

 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 138 i nas., E. NowiŒska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 

45; B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialnoŜci za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.), 

ZNUJ PwiOWI 2003, s. 115. 
224

 E. NowiŒska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s., 54;  J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu...,s. 138, s. 

11. 
225
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niemajŃce osobowoŜci prawnej, kt·re prowadzŃc, chociaŨby ubocznie, dziağalnoŜĺ 

zarobkowŃ lub zawodowŃ uczestniczŃ w dziağalnoŜci gospodarczej (art. 2 u.z.n.k.). 

NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe ustawa ma takŨe zastosowanie bez wzglňdu na to czy dziağalnoŜĺ 

jest legalna oraz czy zostağa wpisana do wğaŜciwego rejestru
227

. 

  Ustawa generalnie nie wymaga istnienia stosunku konkurencji miňdzy sprawcŃ a 

pokrzywdzonym przedsiňbiorcŃ
228

, choĺ jak podkreŜla M. du Vall
229

, niekt·re 

stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji (np. nieuczciwa reklama por·wnawcza) 

wymagajŃ istnienia takiego stosunku. Zaistnienie czynu nieuczciwej konkurencji jest 

moŨliwe miňdzy podmiotami prowadzŃcymi inny rodzaj dziağalnoŜci
230
. WystarczajŃce 

jest, aby sprawca dziağağ na szkodň pokrzywdzonego
231

, przykğadowo przez uzyskanie 

korzyŜci z renomy znaku towarowego, co moŨe prowadziĺ do tzw. rozwodnienia 

znaku
232

. 

  Niezaprzeczalnie dziağanie polegajŃce na sprzedawaniu przez operator·w 

wyszukiwarki sğ·w kluczowych w celu wywoğania reklamy kontekstowej mieŜci siň w 

ramach dziağalnoŜci gospodarczej. NaleŨy takŨe przyjŃĺ, Ũe reklamodawca wykupujŃcy 

sğowa-klucze w celu reklamowym z zasady bňdzie prowadziĺ dziağalnoŜĺ gospodarczŃ 

w rozumieniu ustawy. Jak zostağo wykazane w rozdziale 3.4., w wiňkszoŜci 

dotychczasowych spor·w pomiňdzy uprawnionym ze znaku towarowego a 

reklamodawcami, obie strony byğy przedsiňbiorcami, a ponadto istniağ miňdzy nimi 

stosunek konkurencji
233
. IntencjŃ wykupujŃcych sğowa kluczowe odpowiadajŃce 

znakom towarowym jest wğaŜnie przyciŃgniňcie na stronň internetowŃ klienteli 

konkurenta. NaleŨy jednak pamiňtaĺ, Ũe jeŜli sğowa kluczowe sŃ wykupowane przez 

podmioty zajmujŃce siň dziağalnoŜciŃ charytatywnŃ, politycznŃ, religijnŃ, czy kulturalnŃ 

dla zaspokajanie ich cel·w statutowych to ustawa nie bňdzie miağa tu zastosowania. 

  PodkreŜla siň, Ũe uŨycie cudzego oznaczenia w dziağalnoŜci gospodarczej w 

Ŝwietle u.z.n.k. nie musi byĺ uŨyciem w charakterze znaku, czyli w ramach funkcji 
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oznaczenia pochodzenia tak jak ma to miejsce w p.w.p.
234

. Dlatego teŨ, o ile 

kwalifikacja powyŨszego zachowania jako uŨywanie znaku towarowego w charakterze 

znaku nastrňcza trudnoŜci na gruncie prawa znak·w towarowych, to wykupywanie lub 

sprzedawnie sğowa kluczowego odpowiadajŃcego znakowi towarowemu osoby trzeciej, 

bňdzie moŨna uznaĺ za uŨycie znaku w dziağalnoŜci gospodarczej w rozumieniu u.z.n.k. 

 

4.2.5. BezprawnoŜĺ dziağania  

 

  BezprawnoŜĺ dziağania sprawcy moŨe polegaĺ na sprzecznoŜci z prawem lub 

dobrymi obyczajami. świadomoŜĺ i wina sprawcy nie sŃ warunkami bezprawnoŜci. 

SprzecznoŜĺ z prawem naleŨy rozumieĺ jako naruszenie obowiŃzujŃcej normy 

prawnej
235

. 

 Wobec powyŨszego, uznaje siň za czyn nieuczciwej konkurencji dziağanie 

sprzeczne z prawem polegajŃce na uŨywaniu cudzych znak·w towarowych przez 

reklamodawc·w w reklamie kontekstowej, a wiňc wkroczenie w sferň pozytywnych 

praw uprawnionego, o ile to dziağanie wypeğnia dyspozycjň norm zawartych w p.w.p. -

art. 296 ust. 2 oraz w rozporzŃdzeniu 40/94 - art. 9 ust. 1, chyba Ũe dziağanie stanowi 

jednŃ z form ograniczenia prawa ochronnego (155-158 lub 160 p.w.p., art. 12 i 13 

rozporzŃdzenia 40/94). 

 NaleŨy nadmieniĺ, Ũe M. KňpiŒski uznaje, iŨ art 3 u.z.n.k. stosuje siň r·wnieŨ, 

gdy naruszenie przepis·w daje naruszycielowi przewagň konkurencyjnŃ nad innymi 

podmiotami
236

. 

 BezprawnoŜĺ moŨe polegaĺ takŨe na sprzecznoŜci z dobrymi obyczajami. 

Niezdefiniowane w u.z.n.k., normatywne pojňcie dobrych obyczaj·w jest przesğankŃ 

ocennŃ, kt·ra jak dotŃd nie zostağa jednoznacznie okreŜlona przez orzecznictwo ani 

doktrynň. PodkreŜla siň, Ũe przy interpretacji pojňcia dobrych obyczaj·w naleŨy 

stosowaĺ podejŜcie ekonomiczno-funkcjonalne
237

. Przyjmuje siň, Ũe dobre obyczaje nie 

sŃ normami prawnymi, lecz normami postňpowania, tak jak zasady wsp·ğŨycia 
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spoğecznego oraz ustalone zwyczaje
238
. OkreŜlenie dobrych obyczaj·w, w tym 

ustalonych zwyczaj·w
239
, powinno byĺ zawňŨone do zachowaŒ przedsiňbiorc·w w 

dziağalnoŜci gospodarczej, nie wykluczajŃc jednoczeŜnie cağkowicie ocen 

aksjologicznych. Zar·wno w przypadku problematyki zwyczaju jak i dobrych 

obyczaj·w mamy do czynienia z powszechnymi standardami postňpowania w danym 

Ŝrodowisku
240

. Przy czym norma prawa zwyczajowego powinna byĺ potwierdzona w 

akcie sŃdowym lub administracyjnym jak teŨ przez wyksztağcenie siň  przekonania, Ũe 

powstağa praktyka jest obowiŃzujŃcym prawem lub standardem postňpowania
241

. 

 Do tej pory Ũaden sŃd polski nie zmierzyğ siň ze zdefiniowaniem pojňcia 

dobrych obyczaj·w w stosunku do uŨywania sğ·w kluczowych bňdŃcych cudzym 

znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. NaleŨağoby zbadaĺ, czy omawiany 

proceder wykupowania lub sprzedawania cudzych oznaczeŒ jako sğ·w kluczowych 

moŨe prowadziĺ do naruszenia ustalonych zwyczaj·w w sieci. Przy okreŜleniu, czy 

dane dziağanie mieŜci siň w zakresie dobrych obyczaj·w naleŨy wziŃĺ pod uwagň og·ğ 

okolicznoŜci faktyczne danej sprawy
242

. Z jednej strony, nie moŨemy stwierdziĺ, Ũe 

niezgodne z normami postňpowania jest wykupowanie sğ·w kluczowych zawierajŃcych 

terminy deskryptywne, mogŃce odnieŜĺ siň do r·Ũnych kategorii towar·w, np. Ăappleò. 

Z drugiej zaŜ strony, w przypadku wykorzystania renomy znaku dla przyciŃgniňcia 

klienteli uprawnionego z tego znaku lub pasoŨytniczego wykorzystania znaku w celu 

skierowania uwagi klienta na towary naruszyciela, bezsprzecznie moŨna stwierdziĺ, Ũe 

narusza to pewne ustalone zwyczaje. Wydaje siň takŨe, Ũe uŨycie znaku zwykğego 

(nierenomowanego), w zğej wierze tj. dla odciŃgniňcia klient·w od konkurenta jest 

naruszeniem przyjňtych norm postňpowania przez uczestnik·w handlu elektronicznego. 

 O ile powyŨsze rozwaŨania znajdujŃ potwierdzenie w polityce operator·w 

wyszukiwarek, kt·rzy swoje usğugi kierujŃ na terytorium Polski lub Unii Europejskiej 

(za wyjŃtkiem Irlandii P·ğnocnej i Wielkiej Brytanii), to nie utwierdza nas w tym 

przekonaniu polityka Google w paŒstwach poza UniŃ EuropejskŃ. Google ostatnio 
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zezwoliğ na posğugiwanie siň cudzymi znakami towarowymi w ich systemie reklamy 

kontekstowej w ponad 190 krajach. Wedğug tej polityki, Google nie monitoruje uŨycia 

znak·w towarowych przez usğugobiorc·w. Tylko w wyjŃtkowych okolicznoŜciach, w 

wyniku skargi uprawnionego uniemoŨliwia uŨycie znaku przez reklamodawc·w (np. w 

przypadku umieszczenie znaku towarowego w linku sponsorowanym)
243

. PowyŨsza 

polityka nie dotyczy jednak paŒstw Unii Europejskich (opr·cz Wielkiej Brytanii i 

Irlandii), Google przeglŃda system pod kŃtem uŨycia znaku jako sğowa kluczowego 

przy otrzymaniu skargi od uprawnionego. W przypadku nieuprawnionego uŨycia znaku 

towarowego, Google ŨŃda usuniecia znaku i uniemoŨliwia reklamodawcy wykupienie 

go w przyszğoŜci
244

. 

 Bardziej rygorystycznŃ politykň przyjňğa wyszukiwarka Yahoo!. Zasady Yahoo! 

Search Markteing
245

 wymagajŃ od reklamodawc·w na cağym Ŝwiecie zobowiŃzania siň, 

Ũe ich sğowa kluczowe, treŜĺ reklamy, opis i zawartoŜĺ stron internetowych nie 

naruszajŃ praw wyğŃcznych do znak·w towarowych os·b trzecich. Yahoo! pozwala na 

wykorzystanie znaku towarowego tylko, gdy: (1) strona internetowa odnosi siň do 

znaku towarowego uprawnionego ze znaku lub produktu oznaczonego znakiem w 

dozwolony spos·b bez stworzenia prawdopodobieŒstwa wprowadzenia w bğŃd 

konsumenta, przykğadowo, reklama por·wnawcza, sprzedawanie towar·w oznaczonych 

znakiem towarowym, komentarz, krytyka i inne dopuszczalne informacje na temat 

uprawnionego ze znaku i jego towarach, lub (2) jest to terminu opisowy lub generyczny. 

 Pomimo tego, Ũe obaj operatorzy zwracajŃ uwagň na problem uŨycia sğ·w 

kluczowych w reklamie kontekstowej, to jednak wyraŦnie widaĺ, Ũe nie ma konsensusu, 

co do jednakowej praktyki postňpowania w niniejszym zakresie, na podstawie, kt·rej 

moŨna by byğo uznaĺ, Ũe wyğoniğ siň zwyczaj okreŜlonego postňpowania w skali 

globalnej. Ale warto zauwaŨyĺ, Ũe standardem panujŃcym w polityce operator·w 

wyszukiwarek w Europie, w tym w Polsce, jest jednak nieuŨywanie cudzych znak·w 

towarowych w celu wywoğania reklamy kontekstowej.  Dlatego teŨ naleŨy przyjŃĺ, Ũe 
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uŨycie cudzego znaku towarowego (poza wyjŃtkami dozwolonymi przez prawo) moŨe 

prowadziĺ do naruszenia dobrych obyczaj·w przez wyszukiwarki internetowe i 

reklamodawc·w, gdyŨ stoi to w sprzecznoŜci z zasadŃ uczciwej konkurencji w handlu 

elektronicznym i potwierdzajŃ to polityki przjňte przez operator·w w Unii Europejskiej. 

 

4.2.6. Naruszenie interesu 

 

  Aby dziağanie moŨna byğo uznaĺ za czyn nieuczciwej konkurencji musi ono 

naruszaĺ lub zagraŨaĺ interesowi publicznemu, klient·w lub innego przedsiňbiorcy. 

Interes w rozumieniu ustawy powinien byĺ utoŨsamiany z interesem gospodarczym
246

. 

Naruszenie lub zagroŨenie interesu ma miejsce, gdy jeden przedsiňbiorca, swoim 

dziağaniem, godzi w dobra materialne lub niematerialne innego przedsiňbiorcy. Szkoda 

moŨe mieĺ wymiar rzeczywisty lub prawdopodobny, ale zawsze realny. Przy badaniu 

prawdopodobieŒstwa powstania szkody naleŨy wziŃĺ pod uwagň kryteria obiektywne, a 

nie subiektywne odczucia przedsiňbiorcy. 

  Nieuprawnione uŨywanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej moŨe 

godziĺ w interesy uprawnionego z kilku wzglňd·w. Po pierwsze, uŨytkownicy Internetu 

w poszukiwaniu strony internetowej uprawnionego mogŃ byĺ odciŃgniňci od jego 

strony i skierowani na stronň konkurenta. Uprawniony moŨe utraciĺ w ten spos·b swojŃ 

klientelň, co moŨe byĺ odzwierciedlone w obniŨeniu wartoŜci sprzedaŨy. Po drugie, 

bezprawne notoryczne uŨycie znaku renomowanego, moŨe przyczyniaĺ siň do 

deprecjacji znaku, a tym samym do pomniejszenia majŃtku niematerialnego 

przedsiňbiorcy. Po trzecie, powyŨsze dziağanie moŨe utrudniaĺ kontakt uprawnionego z 

klientelŃ, gdyŨ linki sponsorowane wyŜwietlajŃ siň tuŨ nad wynikami naturalnymi. Z 

drugiej strony moŨna uznaĺ, Ũe wyŜwietlanie link·w sponsorowanych jest dziağaniem 

na korzyŜĺ konsument·w. UŨytkownik poszukujŃc towaru czy usğugi przez 

wyŜwietlanie siň reklam moŨe skorzystaĺ z bardziej korzystnej oferty, przez co takŨe 

minimalizuje czas przeznaczony na poszukiwanie interesujŃcego go produktu. 

  Obrazowym przykğadem naruszenia interesu przedsiňbiorcy w przypadku uŨycia 

cudzego oznaczenia dla wywoğania reklamy dopasowanej do treŜci strony internetowej 
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jest sprawa American Airlines v Yahoo!
247

. W sprawie tej, pozwany wykorzystywağ 

znak towarowy powoda (znanych linii lotniczych) dla wywoğania w linkach 

sponsorowanych odesğaŒ do stron konkurent·w. Z jednej strony takie dziağanie moŨe 

byĺ uznane za naruszeniem interesu American Airlines, gdyŨ klienci szukajŃcy 

poğŃczeŒ lotniczych powoda, wybierali poğŃczenia oferowane przez konkurencyjnych 

przewoŦnik·w. Z drugiej strony, naleŨağoby siň zastanowiĺ czy takie zestawienie ofert 

nie prowadzi do zwiňkszenie konkurencyjnoŜci, na kt·rej korzysta klient, a takŨe czy 

jest ono formŃ dozwolonej reklamy por·wnawczej. Sprawa American Airlines v Yahoo! 

nie jest jeszcze rozstrzygniňta. 

 

4.2.7. Wykorzystanie sğ·w kluczowych stanowiŃcych znak towarowy w 

reklamie kontekstowej jako szczeg·lne czyny nieuczciwej konkurencji 

 

  Omawiana ustawa typizuje czyny nieuczciwej konkurencji
248

. W celu 

kwalifikacji prawnej dziağania polegajŃcego na wykupie sğ·w kluczowych, dziağanie to 

musi w pierwszej kolejnoŜci wypeğniaĺ dyspozycjň przepis·w art. 5-17 e u.z.n.k,, a 

dopiero p·Ŧniej naleŨy oceniaĺ dopuszczalnoŜĺ tego zachowania pod kŃtem klauzuli 

generalnej (art. 3 u.z.n.k.). 

  PoniŨej zostanŃ om·wione tylko te przepisy, kt·rych dyspozycja moŨe byĺ, 

moim zdaniem wypeğniona, przy badanu procederu wykupowania sğ·w kluczowych 

bňdŃcych cudzymi znakami towarowymi. Pod tym kŃtem zostanŃ om·wione 

nastňpujŃce delikty nazwane: wprowadzajŃce w bğŃd oznaczenie przedsiňbiorstwa (art. 

5 u.z.n.k.), wprowadzajŃce w bğŃd oznaczenie towar·w lub usğug (art. 10 u.z.n.k.), 

reklama wprowadzajŃca w bğŃd (art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.), reklama sprzeczna z 

dobrymi obyczajami (art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.). 
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 OdpowiedzialnoŜc serwis·w wyszukiwawczych rozpatrywana jest w tym 

podrozdziale tylko na gruncie art. 17 u.z.n.k., co najmniej z trzech wzglňd·w. Po 

pierwsze, moim zdaniem, nie moŨna im przypisaĺ odpowiedzialnoŜci za reklamň os·b 

trzecich. Po drugie, serwisy wyszukiwawcze mogŃ byĺ uznane co najwyŨej za 

poŜrednik·w oferujŃcych usğugi, gdyŨ to reklamodawcy, a nie operatorzy wybierajŃ 

odpowiadajŃce im sğowa kluczowe. Po trzecie, w przypadku reklamy i wprowadzenia w 

bğŃd co do toŨsamoŜci i pochodzenia towar·w omawiany mechanizm jest niewidoczny 

dla odbiorcy, a odbiorca powinien mieĺ moŨliwoŜĺ percepcji przekaz·w kierowanych 

do niego
249

. 

 

 

4.2.7.1. UŨycie cudzych oznaczeŒ wprowadzajŃcych w bğŃd co do 

toŨsamoŜci  

 

 Proceder uŨycia znak·w towarowych jako sğ·w kluczowych moŨna rozwaŨaĺ w 

zakresie zgodnoŜci takiego dziağania z art. 5 u.z.n.k. Przepis ten wskazuje, iŨ czynem 

nieuczciwej konkurencji  jest takie oznaczenie przedsiňbiorstwa, kt·re moŨe 

wprowadziĺ klient·w w bğŃd co do jego toŨsamoŜci, przez uŨywanie m.in. znaku 

towarowego wczeŜniej uŨywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego 

przedsiňbiorstwa. 

  Przesğanka wprowadzenia w bğŃd jest interpretowana szerzej niŨ na gruncie 

p.w.p. W u.z.n.k. wprowadzenie bğŃd zachodzi nawet, jeŜli zaistniağa tylko moŨliwoŜĺ 

takiego oddziağywania, chociaŨby skutek rzeczywiŜcie nie nastŃpiğ lub nigdy nie 

nastŃpi
250
. MoŨna tu pokusiĺ siň o por·wnanie powyŨszego rozumienia omawianej 

przesğanki do wstňpnego wprowadzenia w bğŃd, nieaprobowanego na gruncie prawa 

znak·w towarowych przez ETS. Powstaje takŨe pytanie, czy klient uprawnionego ze 

znaku towarowego po wpisaniu terminu zakğada, Ũe linki sponsorowane mogŃ 

pochodziĺ od przedsiňbiorcy, kt·rego oznaczenie zostağo uŨyte jako zapytanie. 

Omawiana przesğanka musi byĺ jednak interpretowana z punktu widzenia 

przedstawiciela danej grupy klient·w przedsiňbiorcy, klienta dostatecznie rozwaŨnego i 
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poinformowanego
251

. Wydaje siň, Ũe przeciňtny uŨytkownik danej grupy towar·w i 

usğug nie widzi procederu wykupywania znak·w towarowych jako sğ·w kluczowych, a 

moŨe nie byĺ nawet Ŝwiadomy powiŃzania wpisanego zapytania z wyŜwietlanŃ reklamŃ 

kontekstowŃ. Linki  sponsorowane jak i reklama dopasowana do treŜci strony, jeŜli sŃ w 

spos·b wystarczajŃcy wyr·Ũnione nie mogŃ wprowadziĺ klienta w bğŃd co do 

toŨsamoŜci przedsiňbiorcy, o ile ani strona ani link nie zawierajŃ wprowadzajŃcych w 

bğŃd informacji, Ũe pochodzŃ od uprawnionego ze znaku towarowego.  

 

4.2.7.2. UŨycie cudzych oznaczeŒ wprowadzajŃcych w bğŃd co do 

pochodzenia towaru  

 

  O ile powyŨej komentowany czyn nieuczciwej konkurencji chroni przed 

wprowadzeniem w bğŃd co do toŨsamoŜci przedsiňbiorcy to art. 10 u.z.n.k. dotyczy 

oznaczeŒ towar·w lub usğug. Zakresy obu przepis·w mogŃ siň wzajemnie przecinaĺ, 

gdyŨ czňstŃ praktykŃ w obrocie jest nadawanie takich samych oznaczeŒ przedsiňbiorcy 

i pochodzŃcym od niego produktom. Dlatego rozwaŨania z rozdziağu poprzedniego 

moŨna przenieŜĺ na grunt art. 10 u.z.n.k.  

 

4.2.7.3. Reklama wprowadzajŃca w bğŃd  

 

  Wydaje siň, Ũe art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. (reklama wprowadzajŃca w bğŃd)
252

 

moŨe byĺ takŨe poddany analizie pod kŃtem procederu wykupywania sğ·w kluczowych 

odpowiadajŃcych znakom towarowym osoby trzeciej. Czynem nieuczciwej konkurencji 

jest reklama wprowadzajŃca w bğŃd klienta i mogŃca przez to wpğynŃĺ na jego decyzjň, 

co do nabycia towaru lub usğugi. NaleŨy, wiňc wykazaĺ, Ũe dany przekaz jest reklamŃ, 

wprowadza w bğŃd i rzeczywiŜcie moŨe wpğynŃĺ na decyzjň o zakupie towaru. 

Zakwalifikowanie link·w sponsorowanych czy baneru reklamowego jako reklamy nie 
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powinno budziĺ wŃtpliwoŜci
253

.
 
Omawiane dziağanie ma na celu promowanie 

przedsiňbiorcy i zachňcenie uŨytkownik·w do zapoznania siň z jego stronŃ internetowŃ. 

W drugiej kolejnoŜci naleŨy rozwaŨyĺ, czy w takiej sytuacji ma miejsce wprowadzenie 

w bğŃd klienta i wpğyniňcie na decyzje, co do nabycia towaru lub usğugi. Analiza 

powinna byĺ przeprowadzana z punktu widzenia klienta naleŨycie poinformowanego, 

odpowiednio ostroŨnego i uwaŨnego
254
. Reklama wprowadzajŃca w bğŃd wystňpuje, 

gdy powstaje w oczach konsumenta wyobraŨenie o towarze i usğudze niezgodne z 

rzeczywistym stanem rzeczy
255

.  Wydaje siň, Ũe szansň uprawnionego na skuteczne 

powoğanie siň na art. 16 ust.1 pkt 2 u.z.n.k. sŃ doŜĺ nieznaczne w sytuacji, gdy 

reklamodawca wykupuje sğowo kluczowe bňdŃce znakiem towarowym, jeŜli weŦmiemy 

pod uwagň standard przeciňtnie poinformowanego klienta.  

 W tym miejscu naleŨağoby poczyniĺ uwagň na temat sposobu badania przez sŃd 

reklamy wprowadzajŃcej w bğŃd odbiorc·w. IstniejŃ dwie metody. Pierwsza z nich tzw. 

normatywna koncertuje siň na wzorcu przeciňtnego, rozwaŨnego, dostatecznie 

poinformowanego konsumenta przy ocenianiu konkretnego przekazu reklamowego
256

. 

Druga, tzw. empiryczna polega na badaniu opinii publicznej lub posğuŨeniu siň 

dowodem z opinii biegğego. Jak juŨ zostağo wskazane powyŨej, w prawie 

wsp·lnotowym jednoznacznie przyjmuje siň zastosowanie normatywnej koncepcji, zaŜ 

metoda empiryczna ma jedynie zastosowanie pomocnicze. W sprawie Gut 

Springenheide
257
, ETS wskazağ, Ũe w pierwszej kolejnoŜci sŃd krajowy musi zağoŨyĺ 

domniemanie przeciňtnego, naleŨycie poformowanego, uwaŨnego i racjonalnego 

konsumenta. Dopiero, jeŜli nastrňcza to trudnoŜci to powinien zleciĺ przeprowadzenie 

badania opinii publicznej lub opinii biegğego. Przy rozstrzyganiu o wprowadzeniu 

odbiorc·w link·w sponsorowanych w bğŃd sŃd moŨe pomocniczo skorzystaĺ z metody 

empirycznej. WaŨnym jest, aby przyszğe orzeczenia wydane w sprawie uŨycia cudzego 
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oznaczenia w reklamie kontekstowej, byğy wydawane wedğug powyŨszych zasad, czyli 

byğy oparte na odbiorze opisywanego procederu z punku widzenia klient·w, a nie 

subiektywnej ocenie sňdziego.   

 W jedynym, jak do tej pory, wydanym w Polsce orzeczeniu w sprawie 

metatag·w
258

, kwalifikujŃcym zachowanie polegajŃce na umieszczaniu w niewidocznej 

dla uŨytkownika treŜci witryny cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego, 

sŃd stwierdziğ, Ũe dziağania te sŃ reklamŃ wprowadzajŃcŃ w bğŃd. Proceder uŨycia 

metatag·w prowadzi do wypchniňcia okreŜlonych stron internetowych na najwyŨsze 

pozycje w Internecie, i jako naturalny rezultat wyszukiwania moŨe prowadziĺ w bğŃd 

konsumenta. NaleŨy jednak z ostroŨnoŜciŃ podchodziĺ do powyŨszego orzeczenia i nie 

stosowaĺ go automatycznie, a nawet analogicznie w odniesieniu po procederu 

wykupywania sğ·w kluczowych. W przeciwieŒstwie do uŨycia cudzego znaku 

towarowego w metatagach, prowadzŃcego do znieksztağcenia rezultat·w naturalnych,  

efektem uŨycia cudzego znaku towarowego w systemie link·w sponsorowanych jest 

reklama w wiňkszoŜci przypadk·w wyraŦnie wyodrňbniona od rezultat·w naturalnych. 

Moim zdaniem, uŨytkownik sieci wpisujŃcy w pole wyszukiwania zapytanie bňdŃce 

cudzym znakiem towarowym jest na tyle rozsŃdny, przeciňtnie poinformowany i 

rozwaŨny, Ũe widzŃc link sponsorowany kierujcy do strony nieuprawnionego w 

oddzielnym od wynik·w naturalnych wyraŦnie oznaczonym polu, nie zostaje 

wprowadzony w bğŃd.  

DrugŃ przesğankŃ niezbňdnŃ do stwierdzenia omawianego czynu nieuczciwej 

konkurencji jest wykazanie wpğywu na decyzjň klienta co do nabycia towaru lub 

usğugi
259

. Wydaje siň Ũe, o ile reklama w postaci link·w sponsorowanych nie moŨe 

prowadziĺ do wprowadzenia w bğŃd klienta (jeŜli jest naleŨycie wyodrňbniona i nie 

wskazuje na pochodzenie od uprawnionego ze znaku), to moŨe zmieniĺ decyzje 

konsumenta co do zakupu towaru od konkurenta. Speğnienie jednak tylko ostatniej 

przesğanki nie moŨe prowadziĺ do stwierdzenia zaistnienia czynu nieuczciwej 

konkurencji. 
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 SŃd okrňgowy w Poznaniu, Wydziağ X Gospodarczy, X GC 210/03/2 27 paŦdziernika 2004 r., 
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4.2.7.4. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami 

 

 W Ŝwietle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji w 

zakresie reklamy jest reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub 

uchybiajŃca godnoŜci czğowieka. Zakwalifikowanie link·w sponsorowanych jako formy 

reklamy nie budzi wŃtpliwoŜci. I jak zostağo wykazane w rozdziale 4.2.6, reklama 

kontekstowa moŨe byĺ sprzeczna z przepisami prawa jak i dobrymi obyczajami. 

Powstaje pytanie, czy moŨna takŨe stwierdziĺ,  Ũe omawiana forma reklamy moŨe byĺ 

niezgodna z dobrymi obyczajami takŨe w Ŝwietle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. PomijajŃc 

w tym miejscu dyskusjň dotyczŃcŃ relacji art. 3 u.z.n.k. i art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w 

zakresie interpretacji przesğanki dobrych obyczaj·w na gruncie tych dw·ch 

przepis·w
260

 i przyjmujŃc szerokie znaczenie klauzuli dobrych obyczaj·w (tj. takie jak 

na w Ŝwietle art. 3 u.z.n.k.) na gruncie art. 16, moŨna stwierdziĺ, Ũe wykorzystanie 

cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej online jest niezgodne z dobrymi 

obyczajami. 

  

4.2.7.5. Ewentualna odpowiedzialnoŜĺ operatora wyszukiwarki na gruncie 

art. 17 u.z.n.k. 

 

 Art. 17 u.z.n.k.  m·wi, Ũe sprawcŃ czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie 

reklamy jest takŨe agencja reklamowa oraz przedsiňbiorca, kt·ry reklamň opracowağ. Z 

uwagi na proceder sprzedawania sğ·w kluczowych przez serwisy wyszukiwawcze, 

zwğaszcza przy uŨyciu narzňdzia propozycji sğ·w kluczowych, naleŨy siň zastanowiĺ, 

czy operator moŨe byĺ uznany za takiego przedsiňbiorcň lub agencjň reklamowŃ. 

 Moim zdaniem, odpowiedŦ nie jest jednoznaczna. Sensem niniejszego 

uregulowania jest pociŃgniňcie do odpowiedzialnoŜci, opr·cz sprawcy czynu 

nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, takŨe podmiotu, kt·ry opracowağ, 

przygotowağ koncepcjň reklamy i podjŃğ dziağania polegajŃce na wprowadzeniu na jej 

rynek
261

. Wydaje siň, Ũe operator wyszukiwarki nie uczestniczy w tworzeniu treŜci 

reklamy, kt·ra jest opracowywana przez reklamodawcň. Jak podkreŜla M. 
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Romanowski
262
, nie moŨna rozciŃgnŃĺ odpowiedzialnoŜci za czyn nieuczciwej 

konkurencji, na podmioty kt·re ĂuczestniczŃ w jej rozpowszechnianiu poprzez 

planowanie i zakup na zlecenie reklamodawcy [...] przestrzeni reklamowejò
263

. Google 

oraz inne podmioty oferujŃce usğugň link·w sponsorowanych udostňpniajŃ przestrzeŒ 

reklamowŃ na swojej stronie internetowej ponad lub z boku naturalnych rezultat·w 

wyszukiwania. Z drugiej strony, jak argumentuje R. Skubisz
264

, nie ma przeszk·d, aby 

interpretowaĺ pojňcie Ăagencja reklamowaò(przedsiňbiorca, kt·ry reklamň opracowağ) 

szeroko. W zakres pojňcia wchodzŃ takŨe podmioty zajmujŃce siň tylko 

rozpowszechnianiem, a nie wpğywem na treŜĺ reklamy. PrzyjmujŃc taki zakres 

dziağalnoŜci agencji reklamowej moŨna by broniĺ stanowiska, Ũe operator wyszukiwarki 

internetowej moŨe byĺ legitymowany biernie. NaleŨy takŨe podkreŜliĺ, Ũe czyn 

nieuczciwej konkurencji okreŜlony w art. 17 u.z.n.k. jest czynem samodzielnym, 

wystňpujŃcym niezaleŨnie od tego, czy reklamodawca popeğniğ czyn nieuczciwej 

reklamy (art. 16 u.z.n.k.). KonsekwencjŃ uznania, Ũe dziağanoŜĺ operator·w 

wyszukiwarek jest czynem wğasnym, jest moŨliwoŜĺ samodzielnego ich pozwania
265

. 

 

4.3. Brak wyğŃczenia odpowiedzialnoŜci w Ŝwietle art. 14 dyrektywy 

2000/31 i art. 14 u.Ŝ.u.d.e. 

 

  Alternatywnym pytaniem skierowanym przed ETS w stosunku do 

odpowiedzialnoŜci serwisu wyszukiwawczego na gruncie znak·w towarowych w tzw. 

ğŃczonych sprawach Google
266

, byğo pytanie o skorzystanie przez operatora z 

Ăbezpiecznego portuò wyğŃczenia odpowiedzialnoŜci na postawie dyrektywy 2000/31, 

kt·re brzmiağo nastňpujŃco: 

  ĂCzy w przypadku, gdy powyŨsze zachowanie operatora wyszukiwarki nie moŨe 

byĺ zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to operator moŨe byĺ uznany 
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 Ibidem, s. 22. 
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  J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 762. 
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 Ibidem, s. 763 
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za ŜwiadczŃcego usğugi spoğeczeŒstwa informacyjnego polegajŃce na przechowywaniu 

informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/31 art. 14.ò 

  PodejmujŃc pr·bň odpowiedzi na powyŨsze pytanie naleŨy w pierwszej 

kolejnoŜci zbadaĺ, czy usğugi typu Adwords Ŝwiadczone przez operatora sŃ usğugami 

spoğeczeŒstwa informacyjnego w Ŝwietle dyrektywy 2000/31, a nastňpnie naleŨy 

zastanowiĺ siň, czy usğuga ta polega na przechowywaniu informacji (art. 14. dyrektywy 

2000/31). Analiza powyŨszych zagadnieŒ bňdzie miağa na celu wykazanie, Ũe operator 

nie bňdzie m·gğ skorzystaĺ wyğŃczenia odpowiedzialnoŜci na podstawie art. 14 

dyrektywy 2000/31. 

 W Ŝwietle dyrektywy 2000/31 usğugi spoğeczeŒstwa informacyjnego muszŃ byĺ 

usğugami Ŝwiadczonymi za wynagrodzeniem, na odlegğoŜĺ i drogŃ elektronicznŃ
267 

a 

jednoczeŜnie nie zostağy wyraŦnie przez prawodawcň unijnego wykluczone spod 

zastosowania dyrektywy
268

. Wyszukiwarki internetowe oferujŃce usğugň link·w 

sponsorowanych czy reklamy dopasowanej do treŜci witryny mogŃ byĺ bezsprzecznie 

uznane za podmiot ŜwiadczŃcy usğugň spoğeczeŒstwa informacyjnego. 

 Dyrektywa 2000/31 nie posğuguje siň pojňciem reklamy lecz informacji 

handlowej.  Art. 2 lit. f stanowi, Ũe Ăinformacja handlowa" to kaŨda forma informacji 

przeznaczona do promowania, bezpoŜrednio lub poŜrednio, towar·w, usğug lub 

wizerunku przedsiňbiorstwa, organizacji lub osoby prowadzŃcej dziağalnoŜĺ handlowŃ, 

gospodarczŃ, rzemieŜlniczŃ lub wykonujŃcŃ zaw·d regulowanyñ. Przy czym informacje 

umoŨliwiajŃce bezpoŜredni dostňp do dziağalnoŜci przedsiňbiorstwa i te odnoszŃce siň 

do towar·w, usğug lub wizerunku przedsiňbiorstwa, opracowywane niezaleŨnie same w 

sobie nie stanowiŃ infomacji handlowych. Wyszukiwarki internetowe oferujŃce usğugň 

link·w sponsorowane czy reklamy dopasowanej do treŜci witryny mogŃ byĺ 

bezsprzecznie uznane za podmioty ŜwiadczŃce usğugi reklamowe (informacji 
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 Definicja usğugi spoğeczeŒstwa informacyjnego znajduje siň w art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/48/WE 
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handlowej)
269
, gdyŨ majŃ one na celu promowanie usğug, towar·w czy przedsiňbiorc·w. 

 W dalszej kolejnoŜci naleŨy rozwaŨyĺ, czy omawiana usğuga reklamowa stanowi 

usğugň polegajŃcŃ na przechowywaniu informacji w myŜl art. 14 dyrektywy 2000/31 

(hosting). Powstaje pytanie, czy Google w og·le przechowuje informacje dostarczane 

przez uŨytkownika. Wydaje siň, Ũe odpowiedŦ powinna byĺ negatywna, gdyŨ 

usğugobiorca nie przekazuje usğugodawcy Ũadnych informacji na przechowanie, lecz 

uŨywa mechanizmu umoŨliwiajŃcego wywoğanie reklamy. Z drugiej strony, moŨna 

twierdziĺ, choĺ argumentacja nie jest moim zdaniem przekonywujŃca, Ũe informacjŃ 

przechowywanŃ przez usğugodawcň jest termin sğowa kluczowego i treŜĺ reklamy.  

 JeŜli jednak uznamy, Ũe omawiany proceder reklamowy jest przechowywaniem 

informacji to naleŨy siň zastanowiĺ czy operator moŨe uchyliĺ siň od odpowiedzialnoŜci 

na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31. Przepis ten daje nastňpujŃce podstawy 

wyğŃczenia: 

a) brak wiarygodnych wiadomoŜci o bezprawnym charakterze dziağalnoŜci 

lub informacji, a w odniesieniu do roszczeŒ odszkodowawczych ð brak 

wiedzy o stanie faktycznym lub okolicznoŜciach, kt·re w spos·b 

oczywisty ŜwiadczŃ o tej bezprawnoŜci; lub 

b) niezwğoczne podjňcie odpowiedniego dziağania w celu usuniňcia lub 

uniemoŨliwienia dostňpu do informacji, gdy usğugodawca uzyska takie 

wiadomoŜci lub zostanie o nich powiadomiony. 

   

W pierwszej kolejnoŜci naleŨy zwr·ciĺ uwagň na pkt 42 preambuğy do 

dyrektywy kt·ry stanowi: 

  ĂWyğŃczenia w dziedzinie odpowiedzialnoŜci ustanowione w niniejszej 

dyrektywie obejmujŃ jedynie przypadki, w kt·rych dziağalnoŜĺ podmiotu ŜwiadczŃcego 

usğugi spoğeczeŒstwa informacyjnego jest ograniczona do technicznego procesu obsğugi 

i udzielania dostňpu do sieci komunikacyjnej, w kt·rej informacje udostňpniane przez 

osoby trzecie sŃ przekazywane lub przechowywane czasowo, w celu poprawienia 

skutecznoŜci przekazu; dziağanie takie przybiera charakter czysto techniczny, 

automatyczny i bierny, kt·ry zakğada, Ũe podmiot ŜwiadczŃcy usğugi spoğeczeŒstwa 
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informacyjnego nie posiada wiedzy o informacjach przekazywanych lub 

przechowywanych ani kontroli nad nimi.ò  

 Z powyŨszego punktu wynika, Ũe wyğŃczenie odpowiedzialnoŜci ma miejsce 

tylko, jeŜli dziağanie ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Dziağanie 

usğugodawcy Google jest wprost przeciwne, gdyŨ operator aktywnie Ŝwiadczy swoje 

usğugi reklamowe, za kt·re otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie uzaleŨnione od 

pojawienia siň linku reklamowego i klikniňcia na niego przez uŨytkownika. Nie jest to 

Ăczysto technicznyò przekaz. Operator sam oferowağ usğugi reklamowe i miağ 

ŜwiadomoŜĺ rozwiŃzaŒ technicznych przyjňtych w systemie.  

 W licznych procesach wytoczonych we Francji przeciwko Google, operator 

pr·bowağ uwolniĺ siň od odpowiedzialnoŜci jako dostawca usğugi hostingu. 

Kontrargumentacja pozwanego opierağa siň przede wszystkim na fakcie, iŨ usğuga jest 

Ŝwiadczona na ŨŃdanie usğugobiorcy, na podstawie obliczanych komputerowo 

statystyk
270

.
 
Jednak w Ũadnym ze spor·w sŃdy francuskie nie przyznağy racji powodom. 

 NaleŨy takŨe podkreŜliĺ, Ũe artykuğ 14 dyrektywy 2000/31 jest wyjŃtkiem 

wyğŃczajŃcym odpowiedzialnoŜĺ od reguğy og·lnej i zgodnie z zasadŃ, Ũe wyjŃtki 

powinny byĺ interpretowane ŜciŜle, to jego interpretacja nie powinna byĺ 

rozszerzana
271

. 

 MoŨna takŨe argumentowaĺ, Ũe operator wyszukiwarki nie moŨe skorzystaĺ z 

tzw. Ăwyspy bezkarnoŜciò z innego powodu niŨ om·wiony powyŨej. Mianowicie, 

prawodawca unijny nigdy nie przewidziağ stosowania art. 14 dyrektywy 2000/31 do 

operator·w wyszukiwarek internetowych (przy zağoŨeniu, Ũe usğugň typu Adwords i 

Adsense zaliczymy do usğugi systemu wyszukiwawczego). W przeciwieŒstwie do 

Digital Millenium Copyright Act
272
, kt·ry przewiduje wyğŃczenie odpowiedzialnoŜci za 

naruszenie prawa autorskiego pod pewnymi warunkami
273

. Prawodawca europejski nie 

                                                 
270

 GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ Google France et Google Inc, CA 

Paris,[1.02.2008], wyrok dostňpny pod adresem: http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1021, oraz 

omawiane w rodz 4.3 nastňpujŃce orzeczenia: Kertel v Google i Cartophone, TGI Paris, [8.12. 2005], 

Citadines v Google France, TGI Paris, [11.10.2006], Laurent C. v Google France, TGI Paris, [13.02 

2007], Atrya v Google France i inni; TGI Strasbourg, [ 20.07 2007]. 
271
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przyjŃğ powyŨszego rozwiŃzania, choĺ wskazağ, Ũe w ciŃgu trzech lat od uchwalenia 

dyrektywy, bňdzie rozwaŨona kwestia odpowiedzialnoŜci
274
. Niekt·re paŒstwa Unii 

Europejskiej przyjňğy regulacjň na wz·r amerykaŒski. Przykğadowo ustawodawca 

austriacki dokonujŃc implementacji dyrektywy, wprowadziğ oddzielne uregulowanie 

wyğŃczenia odpowiedzialnoŜci za linki i systemy wyszukiwawcze
275

. 

 PodsumowujŃc, obie z powyŨej przedstawionych lini argumentacji powadzŃ do 

wniosku, Ũe operator wyszukiwarki internetowej nie bňdzie m·gğ byĺ uznany za 

podmiot ŜwiadczŃcy usğugň spoğeczeŒstwa informacyjnego, polegajŃcŃ na 

przechowywaniu informacji w Ŝwietle art. 14 dyrektywy 2000/31.Ponadto, wydaje siň, 

Ũe analogicznŃ interpretacjň art. 14 dyrektywy 2000/31 w stosunku do procederu 

reklamy kontekstowej naleŨy przyjŃĺ na gruncie art. 14 u.Ŝ.u.d.e., bňdŃcego 

implementacjŃ art. 14 dyrektywy 2000/31. 

 

4.4. OdpowiedzialnoŜĺ wyszukiwarek internetowych na podstawie zasad 

og·lnych (art. 422 k.c.) 

 

  Brak wyğŃczenia odpowiedzialnoŜci na podstawie art. 14 u.Ŝ.d.e. lub art. 14 

dyrektywy 2000/31 ani moŨliwe przypisanie odpowiedzialnoŜci na gruncie art. 17 

u.z.n.k.
276

, nie przekreŜla rozwaŨaŒ o ewentualnej odpowiedzialnoŜci operatora 

wyszukiwarki na zasadach og·lnych za pomocnictwo (art. 422 k.c.). W doktrynie 

podnosi siň, Ũe okreŜlone dziağanie moŨna zakwalifikowaĺ jako pomocnictwo, jeŜli ma 

charakter czysto pasywny, co stanowi element odr·ŨniajŃcy je od sprawstwa
277
. Wedğug 

art. 422 k.c. za szkodň odpowiedzialny jest nie tylko ten kto wyrzŃdziğ szkodň, lecz 

takŨe ten kto pomagağ w jej wyrzŃdzeniu, nakğaniağ do niej i Ŝwiadomie z niej 

                                                                                                                                               
do odpowiedzialnoŜci poniewaŨ czerpie bezpoŜrednie korzyŜci z tytuğu odsyğania do link·w 

sponsorowanych. 
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skorzystağ. IstniejŃ dwa rodzaje pomocnictwa: w ujňciu wŃskim i szerokim. Przy 

wŃskim ujňciu pomocnictwa (pomocnitwo w czystej postaci i podŨeganie), podmiot jest 

odpowiedzialny, jeŜli wiedziağ o naruszeniu i godziğ siň na nie
278

. Operator 

wyszukiwarki czňsto nie wie, ani nie jest Ŝwiadomy naruszenia, wiňc nie moŨna mu 

przypisaĺ odpowiedzialnoŜci na tej podstawie. JeŜli jednak przyjmiemy, Ũe moŨliwa jest 

odpowiedzialnoŜĺ pomocnika w przypadku kaŨdego rodzaju niedbalstwa
279

, to 

wystarczy, Ũe operator z ğatwoŜciŃ m·gğ siň dowiedzieĺ o naruszeniu prawa 

wyğŃcznego. Sama wiedza o naruszeniu nie jest przesğankŃ koniecznŃ. W takim ujňciu 

na operatorze jako na podmiocie profesionalnym spoczywa obowiŃzek dochowania 

naleŨytej starannoŜci (355 k.c.), a wiňc monitorowania procesu wykupywania sğ·w 

kluczowych oraz dostarczania narzňdzi, kt·re wykluczağyby proceder uŨywania 

cudzych znak·w towarowych. W powyŨszym rozumieniu pomocnictwa moŨliwe jest 

pociŃgniňcie operatora do odpowiedzialnoŜci na zasadach og·lnych.  

 W zakres szerokiego ujňcia pomocnictwa wchodzi paserstwo (uzyskanie 

korzyŜci z czynu) i poplecznictwo (udzielenie jakiejŜ formy pomocy po dokonaniu 

czynu)
280

. W powyŨszym znaczaniu pomocnictwa wiedza o naruszeniu nie zawsze jest 

konieczna. Operator, nie wiedzŃc o uŨyciu cudzego znaku towarowego przez 

reklamodawcň nastňpczo moŨe odnieŜĺ z takiego czynu korzyŜĺ (niekoniecznie 

majŃtkowŃ) i byĺ pociŃgniňty do odpowiedzialnoŜci. 

 Jak dotŃd tylko sŃdy francuskie przypisağy odpowiedzialnoŜĺ operatorowi 

wyszukiwarki na zasadach og·lnych
281

, co ciekawe, jako sprawcy czynu 

niedozwolonego (art. 1384 Francuskiego Kodeksu Cywilnego), a nie jako 

pomocnikowi, uzasadniajŃc takŃ kwalifikacjň faktem iŨ, pozwani czynnie uczestniczyli 

w procederze sprzedawania znak·w jako sğ·w kluczowych, sugerujŃc za pomocŃ 

narzňdzi propozycji sğ·w kluczowych znaki towarowe.  

  

4.5. Uwagi koŒcowe 
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 G.J. Pacek, P. Wasilewski, Peğnomocnictwo (pomocnictwo) w ujňciu cywilistycznym a 

odpowiedzialnoŜĺ dostawc·w usğug hostingowych ï drugğos w sprawie, PPH lipiec 2008, s. 28. 
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 Orzeczenia te zostağy om·wione w rozdziale 3.3. 
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  W Ŝwietle powyŨszej analizy przypis·w prawa mogŃcych byĺ podstawŃ ochrony 

uprawnionego ze znaku towarowego, moŨna wysunŃĺ wniosek, iŨ podobnie jak w 

przypadku dochodzenia ochrony na gruncie prawa znak·w towarowych, ğatwiej jest 

pociŃgnŃĺ do odpowiedzialnoŜci konkurent·w wykorzystujŃcych znak towarowy w 

reklamie kontekstowej niŨ operator·w wyszukiwarki. JednakŨe, w braku orzecznictwa 

sŃd·w polskich w omawianym przedmiocie nie moŨna wysunŃĺ ostatecznych 

wniosk·w. Wydaje siň, Ũe o ile, dyspozycje stypizowanych czyn·w nieuczciwej 

konkurencji nie zawsze bňdŃ wypeğnione, to klauzula generalna przez jej szerokie 

sformuğowanie moŨe byĺ wykorzystana do skutecznego dochodzenia roszczeŒ przez 

uprawnionego ze znaku towarowego przeciwko operatorom i reklamodawcom. 

MoŨliwe jest takŨe pociŃgniňcie do odpowiedzialnoŜci reklamodawc·w na podstawie 

art. 16 ust. 1 pkt 1, zaŜ operator·w na podstawie art. 17 u.z.n.k. 

 Jak wynika z powyŨszego uzasadnienia, operatorzy wyszukiwarki nie bňdŃ 

mogli korzystaĺ z tzw. Ăwysp bezkarnoŜciñ (art. 14 dyrektywy 2000/31 i 14 u.Ŝ.d.e.). 

Prawdopodobnym wydaje siň przypisanie odpowiedzialnoŜci operatorom jako 

pomocnikom (w ujňciu szerokim) na podstawie 422 k.c. 
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Podsumowanie  

 

   W braku orzecznictwa sŃd·w polskich i w oczekiwaniu na orzeczenia 

Europejskiego Trybunağu SprawiedliwoŜci nie moŨna formuğowaĺ jednoznacznych 

wniosk·w w zakresie granic dozwolonego uŨycia cudzych znak·w towarowych w 

reklamie kontekstowej. UwaŨam, jednakŨe, Ũe dokonana w niniejszym opracowaniu 

interpretacja obowiŃzujŃcych przepis·w pod kŃtem omawianego procederu w spos·b 

zbalansowany wywaŨa interesy uprawnionego i innych podmiot·w korzystajŃcych ze 

znaku, a takŨe konsument·w. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe zasadniczym celem prawa znak·w 

towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stworzenie 

przyjaznego przedsiňbiorcom i konkurencyjnego Ŝrodowiska gospodarczego, 

chroniŃcego konsument·w.  

 PodsumowujŃc rozwaŨania, naleŨy stwierdziĺ, Ũe na gruncie obecnego stanu 

prawnego inaczej rozkğada siň odpowiedzialnoŜĺ operator·w wyszukiwarek i 

reklamodawc·w. Wydaje siň, Ũe to wğaŜnie tym ostatnim ğatwiej bňdzie przypisaĺ 

odpowiedzialnoŜĺ za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Reklamodawca 

Ŝwiadomie wybiera sğowo kluczowe odzwierciedlajŃce znak towarowy konkurenta w 

celu przyciŃgniňcia jego klienteli. Moim zdaniem, w Ŝwietle prawa znak·w 

towarowych reklamodawca nie bňdzie naruszycielem cudzego znaku towarowego (za 

wyjŃtkiem znak·w renomowanych), gdyŨ nie uŨywa tego znaku  w charakterze znaku 

towarowego. Jakkolwiek, dokonana przez Trbunağ wykğadnia przesğanki uŨycia, kt·ra 

jest kluczowa dla stwierdzenia naruszenia, pozostawia wŃtpliwoŜci interpretacyjne. 

Miejmy nadzieje, Ũe oczekiwane orzeczenia ETS przyczyniŃ siň do jednoznacznej 

wykğadni przesğanki uŨycia znaku w rozumieniu art. 5  ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95. 

 Na podstawie u.z.n.k. uprawniony ma wiňksze szanse na uzyskanie ochrony 

niŨ na gruncie prawa znak·w towarowych. Jak zostağo wykazane, dziağanie 

reklamodawcy moŨe wypeğniaĺ dyspozycje norm art. 3 oraz 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. 

  Z kolei dysponentom wyszukiwarek internatowych o wiele trudniej bňdzie, 

moim zdaniem, przypisaĺ odpowiedzialnoŜĺ za naruszenie prawa do znaku towarowego 

(za wyjŃtkiem znak·w renomowanych) na podstawie obecnego stanu prawnego. 
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PrzemawiajŃ za tym co najmniej trzy wzglňdy. Po pierwsze, nie uŨywajŃ oni znaku 

towarowego w jego podstawowej funkcji pochodzenia w stosunku do podobnych czy 

identycznych towar·w (usğug). Po drugie, nie majŃ oni ŜwiadomoŜci naruszenia znaku 

przez nieuprawnionych. Po trzecie, nağoŨenie odpowiedzialnoŜci monitorowania 

wykupu sğ·w kluczowych bňdŃcych jednoczeŜnie znakami towarowymi, wiŃzağoby siň 

z ograniczeniem skutecznoŜci tej korzystnej dla uŨytkownik·w formy reklamy, kt·ra 

prowadzi do zwiňkszenia konkurencyjnoŜci i rozpowszechnianiu informacji o dobrach i 

usğugach. Inna interpretacja rozciŃgnňğaby zbyt daleko idŃcŃ ochronň uprawnionych ze 

znaku towarowego i pozostawağaby w sprzecznoŜci z podstawowŃ funkcjŃ jakŃ ma 

peğniĺ znak towarowy, a mianowicie funkcjŃ oznaczenia pochodzenia danego towaru od 

przedsiňbiorcy.  

  TakŨe na gruncie u.z.n.k. uprawniony ze znaku towarowego bňdzie miağ 

wŃtpliwŃ szansň na skuteczne dochodzenie roszczeŒ przeciwko operatorom. Dziňki 

szerokiemu sformuğowaniu klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) moŨe ona mieĺ 

zastosowanie w tym wypadku. W niekt·rych sytuacjach uprawniony m·gğby powoğaĺ 

siň r·wnieŨ na art. 17 u.z.n.k. Prawdopodobnym wydaje siň pociŃdgniňcie do 

odpowiedzialnoŜci operator·w jako pomocnik·w na zasadach og·lnych (art. 422 k.c.). 

 Nie jest jasne, jak naleŨy prawnie zakwalifikowaĺ usğugň link·w 

sponsorowanych. DziağalnoŜĺ usğugodawc·w zapewniajŃcych ğŃcza hipertekstowe oraz 

ŜwiadczŃcych usğugi narzňdzi lokalizacyjnych (w tym operator·w wyszukiwarek) 

zostağa explicite wyğŃczona spod zastosowania dyrektywy 2000/31. Powstaje pytanie, 

czy usğuga link·w sponsorowanych r·wnieŨ podlega temu wyğŃczeniu, czy teŨ naleŨy 

uznaĺ jŃ za usğugň ŜwiadczonŃ drogŃ elektronicznŃ w Ŝwietle dyrektywy 2000/31. W 

myŜl art. 14 tej dyrektywy operator wyszukiwarki nie moŨe byĺ uznany za podmiot 

ŜwiadczŃcy usğugň hostingu, a tym samym jego odpowiedzialnoŜĺ nie moŨe zostaĺ 

wyğŃczona. NaleŨağoby w tym miejscu wysunŃĺ postulat, Ũe dziağalnoŜĺ operator·w 

wyszukiwarek powinna zostaĺ uregulowana prawnie zar·wno w prawie polskim jak i na 

poziomie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Ze wzglňdu na brak pewnoŜci prawnej i co 

raz szersze zastosowanie przeglŃdarek internetowych, wydaje siň koniecznym 

wprowadzenie przepis·w harmonizujŃcych odpowiedzialnoŜci wyszukiwarek 

internetowych za naruszenie praw wğasnoŜci intelektualnej, w tym praw ochronnych na 

znak towarowy. 
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