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Oswiadczenie kierujgcego praca
Oswiadczam, ze niniejsza praca zostatla przygotowana pod moim kierunkiem i

stwierdzam, ze speinia ona warunki do przedstawienia jej w postepowaniu o nadanie
tytutu zawodowego.

Data Podpis kierujacego praca

Oswiadczenie autora (autoréw) pracy

Swiadom odpowiedzialnosci prawnej o§wiadczam, Ze niniejsza praca dyplomowa zostata
napisana przeze mnie samodzielnie 1 nie zawiera tre$ci uzyskanych w sposéb niezgodny
z obowigzujacymi przepisami.

Oswiadczam rowniez, ze przedstawiona praca nie byta wczesniej przedmiotem procedur
zwigzanych z uzyskaniem tytutu zawodowego w wyzszej uczelni.

Oswiadczam ponadto, ze niniejsza wersja pracy jest identyczna z zalaczong wersja
elektroniczng.

Data Podpis autora (autoréw) pracy



Streszczenie

Celem pracy jest nakreslenie granic prawnych dozwolonego uzycia cudzego
znaku towarowego przez reklamodawcow i wyszukiwarki internetowe w reklamie
kontekstowej. Kwestia ta bedzie niebawem przedmiotem rozstrzygniecia Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci. Niniejsze opracowanie jest przede wszystkim proba
dokonania analizy wspolnotowego prawa znakow towarowych z uwzglednieniem prawa
polskiego. Ponadto, omowiono problematyke przypisania odpowiedzialnosci serwisom
wyszukiwawczym jako podmiotom swiadczgcym ustugi drogq elektroniczng. W
charakterze prawnoporownawczym omowione sq orzeczenia sqdow amerykanskich i
europejskich. Przedmiotem opracowania jest rownmiez proba kwalifikacji prawnej
nieuprawnionego uzycia cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na
gruncie polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cata analiza
skoncentrowana jest na wywazZeniu interesu podmiotow wykorzystujgcych znak,

konsumentow i uprawnionych ze znaku.

Stowa kluczowe
reklama kontekstowa, linki sponsorowane, znak towarowy, nieuczciwa konkurencja,
naruszenie prawa ochronnego, Google, wyszukiwarka, reklamodawca, stowo kluczowe
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Wykaz skrotow

BGH — Bundesgerichtshof (Niemiecki Sad Najwyzszy)

CTLR - Computer and Telecommunications Law Review

. Dyrektywa 2000/31 — Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektorych aspektow prawnych ustug
spoteczenstwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu elektronicznego w
ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, (Dz.Urz. WE
L 178 z 17 lipca 2000)

Dyrektywa 2008/95 - Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 pazdziernika
2008/95/WE majaca na celu zblizenie ustawodawstwa Panstw Czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.Urz. WE L 299/25) weszla w zycie
28 listopada 2008 zastepujac Pierwsza Dyrektywe Rady 2008/95/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstwa Panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.Urz. WE L 40 z 11
lutego 1989 r.)

Dz.Urz. WE - Dziennik Urzedowy Wspo6lnot Europejskich

Dz.U. - Dziennik Ustaw

ETS, Trybunal - Europejski Trybunal Sprawiedliwosci

IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law

k.c. - Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr

16, poz. 93, z p6zn. zm.)

. Konwencja Paryska - Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie

wlasnosci przemystowej (ostania wersja, Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.).
Polska jest strong Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca 1975 r. (Dz.
U.z19751. Nr 9, poz. 51)

Lanham Act - Lanham Act tytul 15, rozdziat 22 Kodeksu Stanow
Zjednoczonych (United States Code) z 1995 r. art. 32(1)(15 U.S.C para.
1114(1)) 1 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para 1125(a)(1)(A)]

MoP — Monitor Prawniczy

OGH - Oberster Gerichtshof (Austryjacki Sad Najwyzszy)
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19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

p.-w.p. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wiasnosci przemystowej,
(Dz.U.z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z p6Zn. zm.)

Porozumienie TRIPS - Porozumienie dotyczacego handlowych aspektow
wlasnosci intelektualnej, zalagcznik 1 ¢ do porozumienia ustanawiajgcego
Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), sporzadzonego w Marrakeszu w dniu 15
kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), Od 1 stycznia 2000 r.
Porozumienie TRIPS obowigzuje Polske w pelnym zakresie ( Dz. U. Z 1996 r.
Nr 32, poz. 143)

Rozporzadzenie 40/94 - Rozporzadzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, (DZ.Urz. WE L 11 z 14
lutego 1994)

RPEIiS — Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

TGI - Tribunal de grande instance

UE - Unia Europejska

us.d.e. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o S$wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204 z p6zn. zm )

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

UCLA - University of California, Los Angeles

WE - Wspdlnota Europejska

WIPO - Swiatowa Organizacja Wtasnosci Intlektualne;

ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego.



Wstep

Wraz z rozwojem Internetu, w powszechnym uzyciu pojawily si¢ nowe
mozliwosci jego wykorzystania w branzach dzialajacych dotychczas poza globalng
siecig. Jedng z nich jest marketing. Ekspansja marketingu w Internecie jest o tyle
zrozumiata, ze daje on nieograniczone mozliwosci reklamy niskobudzetowe;,
dopasowanej do odbiorcy, jak rowniez powszechnie dostepnej. Jednym z rodzajow
reklamy wykorzystywanej w Internecie jest reklama kontekstowa dopasowujgca
przekaz reklamowy do tresci przeszukiwanych stron. Reklama ta staje si¢ coraz
efektywniejszg formg marketingu, na ktoérg wydatki rokrocznie zwickszaja si¢ w tempie
geometrycznym.

Rosngce zainteresowanie reklamg kontekstowa w Internecie pocigga za soba
pojawienie si¢ szeregu kwestii prawnych. Jedng z nich sg granice dopuszczalnosci
uzycia cudzego znaku towarowego jako stowa kluczowego przez wyszukiwarki
internetowe 1 reklamodawcoéw w celu wywotania reklamy kontekstowe;.

Przyczynkiem do napisania niniejszej pracy byly pytania prejudycjalne,
skierowane do Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, o wyznaczanie granic
dopuszczalno$ci uzycia cudzego znaku towarowego w  systemie linkow
sponsorowanych przez operatoréw wyszukiwarek 1 reklamodawcow.

Celem pracy jest nakreslenie ram prawnych dozwolonego uzycia cudzego znaku
towarowego przez reklamodawcoéw 1 wyszukiwarki internetowe w reklamie
kontekstowej. Dlatego tez przedmiotem niniejszej pracy jest analiza prawna tego
zagadnienia, majgca na uwadze interes podmiotow wykorzystujacych znak towarowy,
konsumentow 1 uprawnionych ze znaku towarowego.

Za podjeciem tej problematki przemawial takze brak, jak do tej pory,
kompleksowego omoéwienia tego zagadnienia w polskiej literaturze. Jedynie
wzmiankowo tematyka ta zostala poruszania w trzech pozycjach: A Kobylanskiej:

Ochrona znakéw towarowych w Internecie', M. Konrada: Ochrona znakéw towarowych

! Warszawa 2005.
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przed naruszeniem w Internecie’, J.R. Antoniuk: Ochrona znakow towarowych w
Internecie’.

Uktad pracy ma w zalozeniu prowadzi¢ czytelnika od przyblizenia
charakterystyki reklamy kontekstowej oraz znaku towarowego, przez omowienie
orzeczen europejskich i amerykanskich, ku mozliwej kwalifikacji prawnej uzycia
cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na gruncie prawa znakow
towarowych, prawa nieuczciwej konkurencji 1 innych rezimoéw prawnych. Praca konczy
si¢ wnioskami podsumowujgcymi rozwazania. Konsekwencjg takiego spojrzenia na
tematyke byl podzial pracy na cztery rozdziaty.

W rozdziale pierwszym opisuje¢ sposob funkcjonowania reklamy kontekstowe;j i
jej trzy podstawowe formy: linki sponsorowane, reklame dopasowana do tresci witryny
i reklame typu pop-up.

W drugim rozdziale przedstawitam pokrotce najwazniejsze zagadnienia
odno$nie prawa znakow towarowych, koncertujac si¢ na rozwazaniach dotyczacych
definicji znaku renomowanego 1 powszechnie znanego, oraz funkcji znaku, gdyz
zagadnienia te stanowig o$§ rozwazan w kwestii naruszenia prawa do znaku towarowego
w reklamie kontektowe;.

W oczekiwaniu na stanowisko Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci, w
rozdziale trzecim podjelam probe dokonania analizy opisywanego zjawiska na tle
wspolnotowego prawa znakéw towarowych® z uwzglednieniem polskiej ustawy prawo
whasnosci przemystowej’. Najwigcej uwagi po$wiecilam rozwazaniom dotyczacym
uzycia znaku towarowego, jako przestanki wyjsciowej dla dalszego badania naruszania
prawa ochronnego na znak towarowy. W zakresie prawnopordéwnawczym
przedstawilam przyktady orzeczen sadow amerykanskich. Omowilam takze orzeczenia
wydane w krajach czlonkowskich Unii Europejskiej. Celem analizy bylo przede

wszystkim wykazanie, ze wykorzystanie cudzego znaku towarowego zaréwno przez

* Warszawa 2008.

* Warszawa 2006.

* Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 pazdziernika 2008/95/WE majaca na celu zblizenie
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz. Urz. WE L 299/25)
weszta w zycie 28 listopada 2008 zastepujac Pierwsza Dyrektywe Rady 2008/95/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw Panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych (Dz.Urz.WE L 40 z 11 lutego 1989); Rozporzadzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, (Dz.Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).

> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo whasnosci przemystowej, (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z
pozn. zm).
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reklamodawcow jak i operatoréw wyszukiwarek nie jest uzyciem znaku towarowego w
charakterze znaku towarowego, czyli w granicach funkcji pochodzenia, a tym samym
(poza znakami renomowanymi) uprawniony nie moze zakaza¢ takiego uzycia na
gruncie prawa znakow towarowych.

W rozdziale czwartym przeniostam rozwazania ewentualnej odpowiedzialno$ci
serwisoOw wyszukiwawczych i1 reklamodawcow na tlo innych reziméw niz prawo
znakow towarowych. Podejelam probe zakwalifikowania uzycia cudzych znakow
towarowych w reklamie kontekstowej jako czynu nieuczciwej konkurencji. Celem bylo
wykazanie, Ze na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji® uprawniony
ma wicksza szans¢ skutecznego dochodzenia ochrony swoich praw niz na gruncie
prawa znakow towarowych. W tym samym rozdziale, staralam si¢ wykaza¢, ze operator
wyszukiwarki internetowej nie moze by¢ uznany za podmiot §wiadczacy ushuge
spoteczenstwa informacyjnego polegajaca na przechowywaniu informacji w $wietle
dyrektywy 2000/31" oraz ustawy o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna®. Najbardziej
prawdopodobnym moze okaza¢ si¢ pociggnigcie powyzszych podmiotéw do
odpowiedzialnosci jako pomocnikéw na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego’.

Opracowanie zamyka krétkie podsumowanie rozwazan, zawierajagce wnioski
koncowe oraz postulaty de lege lata i de lege ferenda.

Ze wzgledu na tematyke i zasadniczy cel pracy, jakim jest wyznaczenie granic
odpowiedzialnosci operatoréw 1 reklamodawcdéw za uzycie cudzego znaku towarowego,
W pracy w sposob zamierzony pominglam problematyke prawa wilasciwego w
przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i1 popetnienia czynu
nieuczciwe] konkurencji. Z tych samych przyczyn, celowo nie poruszylam aspektow

wlasciwosci sadow jako dziedziny prawa procesowego.

6 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503).
" Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektorych aspektow prawnych ustug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegolnosci handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, (Dz. Urz. L 178 z
17 lipca 2000).

¥ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.
1204, z pézn. zm ).

? Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.).
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1. Reklama kontekstowa

1.1.0pis 1 przyczyny zjawiska

Gtownymi czynnikami wptywajacymi na popularnos¢ Internetu jako medium
marketingowego jest nie tylko stale wzrastajaca liczba uzytkownikow 1 ich aktywnos$¢
w obszarze handlu elektronicznego, ale takze mozliwo$¢ dopasowanie gatunku 1 tresci
komercyjnej do zainteresowan internautdw oraz ich wpasowanie w tematyke stron
internetowych'’. Celem reklamy kontekstowej jest potaczenie tresci reklamowych z
tematami wyszukiwanymi przez uzytkownikdw, za czym idzie znaczne wzmocnienie

" - 11
traftno$ci przekazu marketingowego

. Zakltada sie, ze uzytkownik wystawiony na
dziatanie tej formy reklamy zareaguje bardziej pozytywnie, niz w przypadku, gdy
reklama zawiera tresci zupehie dla niego nieinteresujace'”. Z powyzszych wzgledow
reklama kontekstowa jest, co raz cze$ciej wykorzystywang forma marketingu online,
przynoszaca korzysci zarowno reklamodawcom, jak 1 wyszukiwarkom internetowym.
Najlepiej obrazuje to fakt, iz w 2008 roku polskie przedsiebiorstwa wydaty na reklamg
kontekstowa ponad 58% wiecej niz w 2007 roku. Reklamy zwigzane z trescig
przegladanych stron i linki sponsorowane objety tacznie 63 % rynku reklamy online'”.

Internet nie byl pierwszym medium wykorzystywanym na potrzeby reklamy
kontekstowej. Dopasowanie tresci reklamowych do odbiorcéw miato i ma miejsce takze
w mediach tradycyjnych, ale dopiero Internet przez swoja specyfike stal si¢ platforma
dla petliejszego rozwoju tej formy reklamy.

Idac za D. Kasprzyckim mozna zdefiniowaé reklam¢ kontekstowa jako ,, forme
reklamy internetowej, ktorej wywotanie 1 zawartoS¢ sg zwigzane z trescig

przegladanych przez uzytkownika informacji ”'*.

' D. Kasprzycki: Problematyka reklamy kontekstowej, [w:] J Barta, A. Matlak, (red.) Prawo whasnosci
intelektualnej wczoraj, dzis 1 jutro, ZNUJ nr 100, Warszawa 2007, s. 211.

"' K. Gienas: Reklama Kontekstowa — wybrane zagadnienia prawne, Kwartalnik Prawo Nowych
Technologii, Marketing w sieci, nr 3 /2008, s., J.L. Hernandez: 4 comprehensive solution for trademark-
triggered displays online, Journal of Technology Law and Policy, Grudzien 2008, s. 200.

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

1> Zob. http://www.iabpolska.pl/20090326237/iab-adex-creativeex-rekordowy-rok-reklamy.html, ostatnie
odwiedziny: 28.04.2009 r.

' D. Kasprzycki: Problematyka reklamy.., s. 212.
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Mozna wyr6zni¢ trzy postacie reklamy kontekstowej online:

1) przy uzyciu stéw kluczowych (keywords advertising) w wyszukiwarkach
internetowych prowadzace do wyswietlania linku sponsorowanego;

2) reklama dopasowana do tresci witryny w postaci linkéw tekstow, grafiki,
animacji wy$wietlanych obok treéci strony internetowej'”;

3) reklama polegajaca na $ledzeniu uzytkownika w sieci, z szczegdlnym

wyodrebnieniem reklamy typu pop-up.

1.2.Linki sponsorowane

Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony rodzaj reklamy kontekstowej. Jej
zrédlem jest tzw. pozycjonowania stron (search engine optimization). Dysponent strony
powinien dazy¢ do osiagniecia jak najwyzszej pozycji posrod wynikow wyszukiwania
dla danego zapytania. W przypadku reklamy przy uzyciu stow kluczowych nie mamy
do czynienia z tzw. ,naturalnymi” wynikami wyszukiwania, lecz odptatnym
wywolaniem pierwszenstwa rezultatu pozadanego przez danego reklamodawce w
specjalnie oznaczonym polu.

Z uwagi na fakt, ze na rynku wyszukiwarek internetowych Google ma pozycje
quasi—monopolistycznqlé, firma ta byla strong wigkszos$ci spraw sagdowych dotyczacych
reklamy z uzyciem stéw kluczowych; na przyktadzie ustugi Google AdWords bedzie
prezentowane dalsze omowienie tego rodzaju reklamy kontekstowe;j'”.

Program Google AdWords jest ustuga pozwalajaca na wykupywanie przez
wlasdcicieli stron internetowych wybranych terminéw zwanych stowami kluczowymi.
Za kazdym razem, kiedy uzytkownicy Google postawig zapytanie zawierajace
odpowiednie stowo/a kluczowe, reklama ustugobiorcy, ktory wykupit dane zapytanie,
pojawi si¢ w wyrdznionym polu linkéw sponsorowanych oddzielonym od rezultatow
obiektywnych. Przykladowo, dealer samochodowy, aby stworzy¢ reklame swoich
ustlug, moze wykupi¢ zapytanie ,,samochod, Warszawa”. W ten sposéb potencjalny

klient wpisujac powyzsze zapytanie, zobaczy reklame¢ salonu samochodowego posrod

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

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

' Inne ustugi to AdKontekst dostarczana przez Wirtualna Polska i NetSprint.pl, AdSearch dostarczana
przez ARBOmedia i Interia.pl, Yahoo!Search.
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linkow sponsorowanych. Ze strony prawnej zapytanie takie nie rodzi watpliwosci, gdyz
sktada si¢ z terminow rodzajowych. Problem pojawia sig, jesli stowo kluczowe jest
zarejestrowanym znakiem towarowym, a wykupujacy stowo kluczowe nie jest
uprawnionym z prawa ochronnego do tego oznaczenia. Uslugobiorca nie ptaci za
wys$wietlanie reklamy, lecz za kliknigcia generowane przez uzytkownikow (pay per
click-PPC).

W ramach omawianej uslugi Google oferuje narzedzie propozycji stow
kluczowych, (keyword suggestion tool). Program ten podpowiada, przez pokazanie
statystyk, ktore stowa kluczowe bylyby najkorzystniejsze dla ustugobiorcy. Opierajac
si¢ na powyzszym przykladzie, dla dealera samochodow wyszukujacego stéw
kluczowych automatyczny program zasugerowatby ,,dealer samochodow, Warszawa”.
Taki przypadek nie wywoluje Zzadnych prawnie istotnych kwestii, ale jesli stowo
kluczowe jest jednocze$nie znakiem towarowym (przyktadowo ,,Opel”, ,,Nissan”), to
rodzi to pewne zastrzezenia pod wzgledem zgodnosci z prawem.

W maju 2008 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jak to juz wcze$niej miato
miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Google zmienit swoja polityke i zezwolit
reklamodawcom na wykupowanie stow kluczowych zawierajacych cudze znaki
towarowe'°. Ostatnio, w maju 2009 roku Google zliberalizowat swoja polityke w
dalszych 190 krajach. Obecnie tylko w krajach Unii Europejskiej, za wyjatkiem
Wielkiej Brytanii i Irlandii, wtasciciel znaku moze domagaé si¢ zablokowania
wykorzystania takiego znaku towarowego uzytego jako stowo kluczowe.

Zasady korzystania z ustugi Adwords (AdWords Editorial Guidelines) w krajach
cztonkowskich Unii Europejskiej zalecaja, aby reklamy byly zgodne z prawem znakow
towarowych, a Wskazowki Dotyczace Znakow Towarowych (Trade Mark Guidelines)
moéwia, ze Google bardzo powaznie traktuje zarzuty naruszenia praw do znakow
towarowych 1 z dobrej woli rozpatruje kwestie podnoszone przez uprawnionych ze
znakow towarowych'”. Z drugiej strony Google zastrzega, ze ,,nie jest zobowiazany do
rozstrzygania sporow pomiedzy reklamodawcami a uprawnionymi”. Reklamodawcy

sami s3 odpowiedzialni za wykupywanie stow kluczowych i tresci reklam. Dlatego tez

'8 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.

' AdWords Trademark Complaint Procedure, dostepne pod adresem:
http://www.google.com/tm_complaint adwords/complaint.html, ostatnie odwiedziny: 20.04.2008 r.
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Google zachgca uprawnionych do rozpatrywania sporéw bezposrednio z
reklamodawcami.
Nalezy jeszcze nadmieni¢, ze ustluga AdWords jest o tyle istotna dla

funkcjonowania Google, ze generuje okoto 98 procent®’ dochodéw spotki.

1.3.Reklama dopasowana do tresci witryny

Oprocz linkéw sponsorowanych wywotanych wprowadzeniem odpowiednich
stow kluczowych, wyszukiwarki oferujg takze wyswietlanie reklam kontekstowych
dopasowanych do tresci strony internetowej’’. Najcze$ciej przybiera to forme
oddzielonej od tresci strony listwy dolnej lub gornej, boksu albo panelu bocznego.
Powierzchnia reklamowa jest udostepniana przez wilascicieli danych witryn
internetowych.

Ustuga taka jest $wiadczona najczgséciej na podstawie nastgpujacego schematu.
Reklamodawca zamawia reklamg 1 tworzy jej tres¢. W tym celu wykupuje odpowiednie
stowa kluczowe. Tre$¢ reklamowa pojawia sig, jesli w tresci witryny, z ktorej korzysta
uzytkownik, wystepuja wskazane stowa kluczowe. Reklamodawca najczgsciej ptaci za
samg emisje reklamy (pay per mille-PPM) czy za kliknigcie przez uzytkownika (PPC)
lub w przypadku dokonania innej czynnoS$ci przez uzytkownika np. wypeknienie ankiety
(pay per action-PPA)*. Tak, jak w przypadku linkéw sponsorowanych, 88,8 % rynku
reklam dopasowanych do tresci witryny nalezy do Google przez $wiadczenie ustugi
Google AdSense™. Google, jak i inni ustugodawcy®* dziataja jak posrednicy miedzy
reklamodawcami a dysponentami stron. Chociaz teoretycznie kazdy wiasciciel witryny
internetowe] moglby indywidualnie zawieraé umowy z reklamodawcami o

udostepnienie powierzchni reklamowych, w praktyce byloby to czasochtonne i

2 Blakeney S.: Adverse to AdWords? An overview od the recent cases relating to Google Adwords,
CTLR (83) 2007.

Potega klikow 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 .

ZPotega klikow- reklama kontekstowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie
odwiedziny: 26.04.2009 r.

= Ibidem.

** Gazeta.pl $wiadczy ustuge Boksy.Gazeta.pl, Money.pl $wiadczy ustuge BusinessClick, Onet.pl
$wiadczy ushuge OnetBoksy, Interia pl $wiadczy ustuge SmartContent.
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ucigzliwe, gdyz  samodzielnie = musieliby = wyszukiwa¢  reklamodawcow
zainteresowanych dang strong internetowg i osobno si¢ z nimi rozlicza¢. Powyzsza
forma reklamy eliminuje, ze swej natury, wiele prawnych watpliwos$ci, jesli tresci
marketingowe sg odpowiednio i zauwazalnie oddzielone od witryny internetowej, na
ktorej sie ukazuja>. Dlatego tez reklama dopasowana do tresci witryny internetowej nie

bedzie przedmiotem szerszych rozwazan w niniejszym opracowaniu.

1.4. Reklama pop-up wynikajaca z zainstalowania programoéw
rezydencyjnych

Reklama pop-up moze by¢ zamieszczona na danej stronie internetowej przez
dysponentéw tej strony lub moze by¢ rezultatem dziatania programéw S$ledzacych
uzytkownika w sieci’®. W drugim przypadku, aplikacja, po zainstalowaniu na
komputerze internauty, zbiera informacje o zachowaniu i preferencjach uzytkownika w
sposob niewidoczny dla niego w celu wywolania okre§lonego zdarzenia. W tym
przypadku polega to na wywolaniu reklamy w odrgbnym okienku przy przegladaniu
okreslonych stron internetowych®’. Jest to obecnie najmniej skuteczna forma reklamy
kontekstowej i to przynajmniej z trzech powodow. Po pierwsze, wigkszo$¢ przegladarek
internetowych ma zainstalowang domys$lng blokade przeciwdzialajaca wyskakiwaniu
okienek. Po drugie, zainstalowanie programu rezydencjalnego wymaga zgody
uzytkownika®®. Po trzecie, - bezsprzecznie - ciagle otwieranie i zamykanie sie okienek
moze by¢ irytujace dla uzytkownika.

Reklama pop-up rodzi do$¢ duze kontrowersje na tle prawa reklamy, w
szczegdlnosci w zakresie reklamy ucigzliwej, ktorych omowienie wychodzitoby poza

ramy niniejszego opracowania.

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

% S.J. Givan: Using Trademarks as location tools on the internet: use in commerce?, UCLA Journal of
Law & Technology, Spring 2005.

"' D. Kasprzycki: Problematyka reklamy ..., s. 214.

** http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyskakujace okno, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 .
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2. Ogolna charakterystyka znakow towarowych

2.1.Wstep

Prawo znakéw towarowych pozwala przedsigbiorcom na stworzenie w oczach
konsumenta wytacznego skojarzenia odrozniajagcego oznaczenia z towarami lub
uslugami. Mechanizm ten z ekonomicznego punku widzenia jest niezwykle istotny.
Przez wylacznos$¢ przyznania prawa postugiwania si¢ okreslonym oznaczeniem, prawo
znakow towarowych gwarantuje pewnos¢ niezbedng do podjecia decyzji o inwestycji w
marke®.

W niniejszym rozdziale zostang przedstawione tylko podstawowe zagadnienia
dotyczace prawa znakow towarowych, ze szczegélowym omowieniem funkeji znaku
towarowego, stanowigcych o$ rozwazan uzycia znaku towarowego i naruszenia prawa

znakow towarowych w reklamie kontekstowej w rozdziale nastgpnym.

2.2.Pojecie znaku towarowego

Poj¢cie znaku towarowego zostato zdefiniowane zaréwno w art. 2 dyrektywy
2008/95 zblizajacej ustawodawstwa Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych (zwanej dalej dyrektywa 2008/95)°° oraz w art. 120 stanowiacej jej
implementacje ustawie o prawie wilasnos$ci przemystowej (zwang dalej p.w.p.)31.
Pojecie wspdlnotowego znaku towarowego znajdujemy w art. 4 rozporzadzenia 40/94 o
wspélnotowym znaku towarowym (zwanego dalej rozporzadzeniem 40/94)*2. Znakiem
towarowym albo wspolnotowym znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczanie
dajace si¢ przedstawi¢ w sposOb graficzny, jesli oznaczenie takie nadaje si¢ do

odrdznienie towardéw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towardow lub ustug innego

¥ M. Senftleben: The trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in international, US and EC
trademark law, 11IC 2009, 40(1), 45-77.

% (Dz. Urz. WE L 299/25) weszta w zycie 28 listopada 2008 r. zastepujac Pierwsza Dyrektywe Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw Panstw cztonkowskich
odnoszacg si¢ do znakoéw towarowych ( Dz.Urz. WE L 40 z 11 lutego 1989).

' (Dz.U. 22003 r. Nr 119 poz. 117 z p6zn. zm.).

2 (Dz.Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).
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przedsigbiorstwa™. Z powyzszej definicji wyraznie mozna wskazaé podstawowa istote
znaku towarowego, jaka jest zdolno$¢ oznaczenia zrddta pochodzenia towarow
(ustug)**. Znakiem towarowym moze by¢ w szczegdlnoéci wyraz, rysunek, ornament,
kompozycja kolorystyczna, litera, cyfra, ksztalt towaru lub jego opakowania (art. 121
ust. 2 p.w.p., art. 2 dyrektywy 2008/95, art. 4 rozporzadzenia 40/94). Niewyczerpujace
wyliczenie przedstawien graficznych sprawia, ze znakiem towarowym moga by¢ takze
nie wymienione tam formy, o ile maja zdolno$¢ odrdzniajaca™ .

Z uwagi na temat niniejszej pracy, przedmiotem dalszych rozwazan beda
znaki towarowe stowne, jak rowniez znaki sktadajace si¢ z ciggu liter nie tworzacych

stow lub z cyfr.

2.3.Prawo ochronne na znak towarowy — zagadnienia podstawowe

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym wylacznym, o
zasiegu terytorialnym 1 skutecznosci czasowej. Wylaczno§¢ uzywania znaku
towarowego przyznaje si¢ na okreslone towary lub ustugi. W zakresie pozytywnie
okreslonej kompetencji wylacznej miesci si¢ uzywanie znaku towarowego w sposob
zarobkowy lub zawodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust.1
p.-w.p.) lub w przypadku znaku wspdlnotowego uzywanie w obrocie gospodarczym na
terytorium catej Wspolnoty (art. 1 ust. 2 w zw. z art. 9 ust.1 rozporzadzenia 40/94).

Monopol prawa jest ograniczony. Pojecie uzywania znaku 1 szczegélowe
ograniczenie bedg omowione w rozdziale nastepnym, gdyz jest to kwestia kluczowa dla
okreslenia, czy uzycie stowa kluczowego bedacego cudzym znakiem towarowym jest
uzyciem w charakterze znaku towarowego w reklamie kontekstowej online.

Prawo wylaczne na znak towarowy ma charakter majatkowy, zbywalny 1

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

33 Nalezy w tym miejscu nadmienié, ze w $wietle art. 120 ust. 3 lit. 3) p.w.p ilekro¢ w ustawie jest mowa
o znakach towarowych- rozumie si¢ przez to znaki ustugowe.

3 E. Nowiniska, U. Prominiska, M. du Vall: Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2005, s. 187.

3% U. Prominska: Ustawa o znakach towarowych, Komentarz, Warszawa 1997, s.17; E. Nowinska, U.
Prominska, M. du Vall: Prawo wlasnosci..., s. 190-191; 1. Wiszniewska: Znaki towarowe w prawie
wiasnosci przemystowej, PPH 2001, nr 12, s. 6; Z. Mikanski: Prawo wiasnosci przemystowej, Komentarz,
Warszawa 2001, s. 163; A. Nowicka, M. Pozniak- Niedzielska, U. Prominska, H. Zakowska- Henzler:
Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2004, s.198.
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Okres trwania prawa ochronnego wynosi dziesi¢¢ lat od daty zgloszenia znaku
towarowego w Urzedzie Patentowym (art. 153 ust. 2 p.w.p.). Ten sam okres jest
przewidziany dla znaku wspolnotowego, ale momentem, od ktorego przyznaje si¢
prawo ochronne jest publikacja zgloszenia przez Urzad Harmonizacji w Ramach Rynku
Wewnetrznego (art. 9 ust. 3 rozporzadzenia 40/94). Na wniosek uprawnionego prawo
wylaczne na znak moze zosta¢ przedluzone o kolejne dziesig¢ lat na wszystkie lub

cze$¢ wezesniej zastrzezonych towarow.

2.4.Funkcje znaku towarowego

Funkcja znaku towarowego jest ,,opis wykorzystywania tych dobr w obrocie™ i

wyznaczenie kierunku ochrony prawnej. R. Skubisz definiuje funkcje znaku
towarowego jako ,catoksztalt typowych oddziatywan znaku towarowego na

37
konsumenta™’.

Okreslenie funkcji znaku towarowego stuzy wyznaczaniu zakresu
prawa podmiotowego do znaku — zaréwno jego strony pozytywnej jak i negatywnej™® .
W literaturze polskiej jak i zagranicznej wyrdznia si¢ cztery funkcje znaku towarowego:
oznaczenia pochodzenia, odrdzniajaca, jako$ciowa (gwarancyjna) i reklamowa.”
Zasadnicza funkcja znaku towarowego, zdefiniowang z punku widzenia
konsumenta, jest oznaczenie pochodzenia towardw i przeciwdziatanie wprowadzania
konsumenta w btad*. Znak towarowy powinien dawa¢ pewno$é i wzbudzaé zaufanie

pochodzenia danego towaru od okre§lonego przedsiebiorstwa®'. Znak identyfikuje dany

produkt na rynku. Uprawniony przez oznaczenie swoich towardw znakiem towarowym

% A. Tischner: Odpowiedzialno$é odszkodowawcza za naruszenie prawa do znaku towarowego,
Warszawa 2008, s. 26.

7 R. Skubisz: Funkcje znaku towarowego (w:) Ksiega pamigtkowa z okazji 80-lecia orzecznictwa
patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163.

*Ibidem, s. 164.

3 W literaturze wystepuje takze podziat na trzy funkcje znaku towarowego: pochodzenia, reklamowa i
gwarancyjng z uwagi na szerokie rozumienie funkcji pochodzenia w ktorej zawiera si¢ funkcja
odrozniajaca, Por. K. Szczepanowska-Koztowska: Wyczerpanie Praw Wiasnosci Przemystowej: Patent i
prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003, s. 66-72, a takze J. Piotrowska: Renomowane znaki
towarowej ich ochrona. Warszawa 2001, s. 5-7.

* Wyrok ETS z 3 grudnia 1981 r. w sprawie C-1/81, Pfizer Inc. Eurim-Pharm Gmbh, ECR 2913 [1981];
Wyrok z 17 pazdziernika 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 1-1017 [2007].

*1 Wyrok Sadu I Instancji z 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00, Mag Instrument, ECR 11-467 [2002].
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zapewnia konsumenta, ze ma kontrole nad produkcja czy dostawa towaru a w
przypadku jakichkolwiek brakow jakosciowych jest podmiotem odpowiedzialnym™.

Obecnie akcentuje si¢ w coraz wigkszym stopniu funkcje odrdzniajaca znaku.
Funkcja ta jest nierozerwalnie zwigzana z funkcja pochodzenia. Jak wskazuje R.
Skubisz odréznienie towaréw nastepuje na podstawie pochodzenia®. Znak przekazuje
konsumentowi informacj¢ pozwalajagca mu na odroznienie pochodzenia towardow lub
ustug jednego przedsicbiorstwa od towardw lub ustug innego przedsigbiorstwa™.
Oznaczenie pochodzenia, jakkolwiek stanowigce istote znaku towarowego, przestaje w
niektorych przypadkach spetnia¢ swoja zasadnicza funkcj¢. Zauwazamy rozszczepienie
funkcji pochodzenia i motywacji konsumentéow do zakupu okreslonych towarow.
Przyktadowo, kibic pitki noznej kupujac oryginalny gadzet ze znakiem towarowym
Euro 2012 nie kieruje si¢ pochodzeniem towardw, ale raczej zapewnieniem o ich
jakos$ci i powigzaniem danego oznaczenia z wydarzeniem sportowym czy odwolaniem
si¢ do okreslonego wizerunku czy sportowego stylu zycia. Wspodtczesny konsument
bedac pod wplywem dzialan marketingowych, w coraz mniejszym stopniu kieruje si¢
faktycznym pochodzeniem towarow, a w co raz wigkszym wykreowanym
wyobrazeniem o ich jakoSci.

Funkcja jako$Sciowa (gwarancyjna) z pozoru wydaje si¢ by¢é pochodng w
stosunku do pierwotnej funkcji oznaczenia pochodzenia.* Jednakze, funkcja jakosciowa
dajaca konsumentom gwarancj¢, ze dany towar oznaczony znakiem towarowym jest
nos$nikiem niezmiennej, statej jakosci, nie moze by¢ traktowana wytacznie jako
pochodna funkcji pochodzenia. Zrédto pochodzenia towaru nie jest czynnikiem statym.
Zmiana podmiotu uprawnionego nie musi wigza¢ si¢ automatycznie z obnizeniem lub

podwyzszeniem jako$ci towaru. W interesie przedsiebiorcy jest dbatos¢ o wysoka

** 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. 1-3603; Paranova, C 427/93, C 429/93, C- 436/93, ECR 1996, s. I-3514 1 C 39/97, ECR 1998, s. I-
5525.

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

* M. Kondrat: Ochrona znakéw towarowych przed naruszeniem w Internecie, Warszawa 2008 s. 25.

* Funkcje jako$ciows jest traktowana jako pochodna przez J.R Lundsford: Consumer and Trademarks,
The Function of the Trademark in the Market Place, The Trademark Report 1974 vol 64, str 75; M.
Kepinski: Rozporzgdzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznan 1979 s. 53-58, A. Szewc, G.
Jyz: Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2003, s. 100-101.
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jakos$¢ towarow, ale ten sam przedsigbiorca ma tez nieograniczone prawo do zmiany
modelu biznesowego w stosunku do danego produktu wedtug potrzeb rynkowych.*®

Chociaz przedsigbiorcy tworzg okreslong jako$¢ produktu, to wyobrazenie
konsumentow o przedsiebiorcy i produktach od niego pochodzacych stanowia o
nadaniu danemu oznaczeniu renomy. Ten rodzaj znakow jest najsilniej zwigzany z
gwarancjg jakosci. Przejawem wzrastajacego znaczenia funkcji gwarancyjnej towaréw
jest rozszerzenie, ponad funkcje pochodzenia, ochrony przed tzw. rozwodnieniem
(dilution®), czyli pogorszeniem co do wyobrazenia konsumentéw o towarze i znaku.
Zakres ochrony wyznaczajg art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95
i art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 40/94*.

Bezsprzecznie, przekonanie konsumenta o jako$ci produktu wynika nie tylko z
racjonalnej analizy wtasciwosci produktu, ale przede wszystkim jest ksztaltowane przez
mechanizmy reklamy. Wspotczesnie co raz czgSciej zwraca si¢ uwage na walory
reklamowe znaku towarowego. Funkcja reklamowa moze shuzy¢ pozyskiwaniu i
utrzymywaniu klienteli danego rodzaju produktéow® jak i poszerzeniu oferty o nowe
produkty™. Przykladowo, Ferrari wykorzystuje site reklamowa znaku do sprzedazy
czapeczek, koszulek, samochodzikow miniaturowych modeli samochodow 1 innych
gadzetow. Oznaczenie kojarzone jest, nie tylko z jako$cia, ale przede wszystkim z
wizerunkiem marki, wysokim standardem zycia 1 umitlowaniem do szybkich
samochodow.

Funkcja reklamowa znaku przejawia si¢ w art. 154 p.w.p., art. 5 ust. 3 lit. d
dyrektywy 2008/95 1 art. 9 ust. 3 lit. d rozporzadzenia 40/94 zgodnie, z ktorymi
uzywanie znaku towarowego polega migdzy innymi na postugiwaniu si¢ nim w celu
reklamy.

Sita reklamowa znaku towarowego jest szczegdlnie zauwazalna w kontekscie

wybierania przez nieuprawnionych, znakow stownych jako stow kluczowych w

* A. Tischner: Odpowiedzialno$é odszkodowawcza..., s. 29.

* Wywodzacy sie z prawa amerykanskiego koncept jest chroniony w Federal Trademark Dilution Act z
1995 r.

* Wiecej na temat ochrony znakéw renomowanych w rozdziale 3.3.1.3.

* A. Tischner: Odpowiedzialnosé¢ odszkodowawcza..., s. 30.

>0 Przez traktowanie produktow w sposob abstrakcyjny, w oderwaniu od grupy towaréw, do ktorych sie
odnosza.
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reklamie kontekstowej. Nieuprawniony wykorzystuje popularno$¢ oznaczania lub jego

renome do skierowania klientow konkurenta na swoja strong internetowa.

2.5.Wybrane rodzaje znakow towarowych

Ze wzgledu na cel niniejszej pracy i pdzniejsza analiz¢ naruszenia znakow
towarowych w reklamie kontekstowej, ponizej zostanie opisany tylko jeden z rodzajow
podzialu znakéw towarowych®. Jest to podzial z uwagi kryterium znajomosci
oznaczenia wéréd odbiorcow na: znaki na zwykle, powszechnie znane i renomowane.
Zakresy poje¢ znaku powszechnie znanego i renomowanego moga si¢ przecina¢ lub
wyklucza¢. Przykltadowo znak towarowy Chanel bedzie uznawany za znak
renomowany i powszechnie znany. Pozostajac przy przyktadzie z sektora kosmetykow,
Nivea jest znakiem powszechnie znanym, ale nie jest atrybutem wysokiej jakosci, wigc

nie moze by¢ zakwalifikowany jako znak renomowany.

2.5.1. Znaki powszechnie znane i renomowane

Omowienie roznic pomigdzy znakami zwyktymi, powszechnie znanymi i
renomowanymi, a zwlaszcza zdefiniowanie znaku powszechnego i renomowanego jest
istotne ze wzgledu na fakt, iz to tych ostatnich najczesciej dotycza spory o uzycie
cudzych znakéw jako stow kluczowych w reklamie kontekstowej. Powyzsze
rozrdznienie ma znaczenie dla zakresu ochrony przyznanej przez rozporzadzenie 40/94,
dyrektywe 2008/95 1 p.w.p. Akty te nie zawierajg definicji legalnych dla

poszczegbdlnych rodzajéw znakoéw. To doktryna i1 orzecznictwo tworzg te pojecia.

> Mozna podzieli¢ znaki ze wzgledy na sposob percepciji znaku: znaki stowne, obrazowe, plastyczne,
dzwickowe i kombinowane, a takze z uwagi na kryterium przedmiotu identyfikowanego przez ten znak
na znaki ustugowe i towarowe. Blizej: U. Prominska: Ustawa o znakach..., s.17; E. Nowinska, U.
Prominska, M. du Vall: Prawo wiasnosci..., s. 1198; R. Skubisz: Prawo znakow... s. 34; A. Szewc, G.
Jyz: Prawo wilasnosci... s. 102-103.

W zakresie znaku renomowanego przyjmuije sie takze kryterium jakosciowe.
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2.5.1.1.  Znaki powszechnie znane

Aby wyjasni¢, czym wiasciwie jest znak powszechnie znany nalezy w
pierwszej kolejnosci zdefiniowaé znak zwykly. Znakami zwyktymi sa wszystkie
oznaczenia majace pierwotng zdolno$¢ odrdzniajaca wskazujaca na pochodzenie od
okreslonego przedsiebiorcy™, niebedace znakami powszechnie znanymi lub
renomowanymi.

Wigkszg trudno$¢ sprawia zdefiniowanie powszechniej znajomosci znaku.
Wyrazenie “powszechnie znany” zostalo po raz pierwszy uzyte w prawie
miedzynarodowym w Konwencji Paryskiej. W $wietle art. 6 bis Konwencji Paryskiej’* i
bedacym dopelnieniem tego przepisu art. 16 ust. 2 Porozumienia dotyczacego
handlowych aspektow wihasnosci intelektualnej (zwane dalej Porozumieniem TRIPS™),
przy ustalaniu powszechnos$ci znaku nalezy wzia¢ pod uwage znajomo$¢ znaku
(knowlegde) w kregu odbiorcoOw, wilaczajac stopien jego znajomosci powstalty w wyniku
promocji. Proba doprecyzowania czynnikow wplywajacych na ocene powszechnosci
znaku bylo wydanie w 1999 roku przez WIPO Rekomendacji dotyczacych ochrony
znakoéw powszechnie znanych®®. Wskazano, ze przy ocenie powszechnej znajomosci
znaku wiasciwe organy powinny wzig¢ pod uwage wszystkie okoliczno$ci uzywania
znaku, w szczegolnosci:

a) poziom znajomosci danego znaku w krggu odbiorcow;
b) czas, zakres i obszar geograficzny uzywania znaku,

c) czas, zakres 1 obszar promocji znaku;

d) czas i zakres terytorialny przyznanej ochrony;

e) stopien posiadanej i nabytej zdolno$ci odrdzniajacej;

3 A. Szewe, G. Jyz: Prawo wlasnosci ..., s. 103; J. Piotrowska: Renomowane znaki ..., s. 21.
 Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie wiasnoci przemystowej (ostania wersja,
Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.). Polska jest strong Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca
1975 1. (Dz. U. Z 1975 1. Nr 9, poz. 51).

> Ang. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in
Counterfeit Goods, zatacznik 1 ¢ do porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu
(WTO), sporzadzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), Od
1 stycznia 2000 r. Porozumienie TRIPS obowigzuje Polske w pelnym zakresie ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 32,
poz. 143).

>0 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Przejete przez
zgromadzenie WIPO 29 wrzesnia 1999r., dostgpne pod adresem: http://www.wipo.int/about-
ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf.
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f) rodzaj towarow i kanaly ich dystrybuc;ji;

g) stopien kojarzenia towaru ze znakiem.

Powyzsze wyznaczniki sg polagczeniem czynnikdéw o charakterze jakosciowym i
iloSciowym, zblizajac si¢, jak by si¢ moglo wydawa¢ do znaku renomowanego w
znaczeniu dyrektywy i rozporzadzenia. Jednakze, w wydanym w tym samym czasie
(wrzesien 1999 r.) przez ETS orzeczeniu Chevy’” (o czym nizej) Trybunat podkresla, ze
znak renomowany jest inng kategorig znaku niz znak powszechnie znany w rozumieniu
art. 6 bis Konwencji Paryskiej i1 dla ustalenia renomy nie potrzebna jest wigkszosciowa
znajomos¢ znaku wsrod relewantnych odbiorcow.

W polskiej literaturze przedmiotu brane sg pod uwage czynniki bezwzgledne, a
nie wzgledne jak w Rekomendacji WIPO. S3 to:

a) stopien znajomosci znaku na danym terytorium;
b) powszechna znajomo$¢ wérdd nabywceow, do ktérych jest adresowany’®;

¢) dlugotrwato$é kojarzenia znaku®’.

Przymiot ,,znany” nie implikuje jakosci, tak jak w przypadku przymiotu
,renomowany”. Dlatego tez, w badaniu czy dany znak jest znakiem powszechnie
znanym nie jest brane pod uwage wyobrazenie o wysokiej jakoSci wyrobow
opatrzonych znakiem®. Wiekszo$¢ doktryny opowiada si¢ za przyjeciem 50% progu
znajomosci znaku wérdd potencjalnych odbiorcow®”.

Znaki powszechnie znane to znaki niezarejestrowane (art. 120 ust. 3 p.w.p, art. 8
ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 40/94, art. 3 ust.1 lit. h dyrektywy 2008/95). Status znaku
powszechnie znanego stanowi przeszkodg¢ rejestracji znaku identycznego lub
podobnego dla towardéw identycznych lub podobnych (art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p i art. 8

ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 40/94) 1 odmowe przyznania prawa wylacznego dla

T Wyrok z 14 wrze$nia 1999r. w sprawie C-375/97, ,,Chevy”, General Motors v Yplon, ECR 1-5421
[1999].

¥ E. Wojcieszko-Gtuszko: Ochrona prawna znakéw towarowych powszechnie znanych w prawie polskim
na tle prawnoporownawczym, ZNUJ 1995, z. 68, s. 95; U. Prominska: Ustawa o znakach..., s. 193, R.
Skubisz: Prawo znakow..., s. 193, F.W Monster: Famous and Well Known Marks, London 1997.

* M. Kepinski: Znak towarowy..., s. 200-201.

80 R Skubisz: Prawo znakéw..., s.193.

5! Ibidem, s. 193, 1. Wiszniewska: Znaki towarowe...s. 3, E. Wojcieszko-Gtuszko: Ochrona prawna ..., s.
95, M. Kepinski: Znak towarowy..., s. 201, 202.
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jakichkolwiek towaréw (art. 132 ust. 2 p.w.p., art. 3 ust.1 pkt. c rozporzadzenia 40/94).
Jest chroniony przed ryzykiem pomytki i pasozytnictwa tak jak znaki renomowane (art.
301 w zw. z art. 296 ust. 2 p.w.p). Przepisy te sg dopelieniem zobowigzan
miedzynarodowych wynikajagcych z Konwencji Paryskiej (art. 6 bis) a takze
Porozumienia TRIPS (art. 16).

2.5.1.2. Znaki renomowane

W doktrynie podnosi si¢, ze przy badaniu statutu znaku jako znaku
renomowanego nalezy wzig¢ pod uwagge nie tylko kryterium ilosciowe, jak w
przypadku znakow powszechnie znanych, ale takze kryterium jakosciowe®. Nie
wystarcza, wiec fakt, iz znak jest znany wigkszosci odbiorcow. J. Piotrowska zwraca
uwage, ze istotnymi wyznacznikami sg: sita nabywcza znaku, warto$¢ reklamowa znaku
oraz 0go6l pozytywnych wyobrazen konsumentéw o oznaczonych wyrobach. Znaki takie
sg oznaczeniami ofensywnymi, reklamujacymi, wptywajacymi na popyt, ksztaltujacymi
gusty 1 upodobania nabywcoOw. Sa to oznaczenia, ktore zdobyly szacunek wsrod
klienteli®. W tym kontekscie, pojecie renomowanego znaku towarowego pozostaje w
$cistym zwiazku z reklamowg funkcjg oznaczenia.

Jednakze, wykazanie kryteriow jakosciowych mogtoby by¢ niezmiernie trudne,
zwazywszy na fakt, iz badanie bytoby przeprowadzone z punku widzenia przecigtnego
odbiorcy. Tak tez stwierdzit ETS w sprawie Chevy™ pomijajac kryterium jakosciowe,
skupil si¢ na czynnikach ilosciowych. Trybunal wskazat, Ze aby znak cieszyl si¢ renoma
nie musi by¢ znany przez okre$long procentowo grupe odbiorcow, przy czym
wystarczajace jest wskazanie wigkszosci odbiorcow (significant part), zarowno
odbiorcéw w szerokim rozumieniu jak 1 w waskim z okreslonego sektora. Orzekajac o
renomie znaku sagd powinien rozwazy¢ wszystkie istotne elementy, w szczegdlnosci:
zakres terytorialny i czasowy uzywania znaku, jego intensywnos$¢, naklady poniesione

na wypromowanie znaku i udziat towardw oznaczonych tym znakiem w rynku.

62 J. Piotrowska: Renomowane znaki ..., s. 24.

5 Ibidem, s. 25.

% Wyrok z 14 wrzesnia 1999r. w sprawie C-375/97, ,,Chevy”, General Motors v Yplon, ECR 1-5421
[1999].
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Mozna si¢ pokusi¢ o stwierdzenie, ze Trybunat w sprawie Chevy wskazujac na
wszystkie istotne elementy sprawy, nie mial zamiaru ograniczy¢ badania tylko do
elementéw ilosciowych, ale takze zawrze¢ mozliwos¢ brania pod uwage elementow
jakosciowych. To wilasnie te ostatnie odrdzniajg znaki renomowane od znakow
powszechnie znanych. Celem wprowadzenia do dyrektywy 2008/95 i rozporzadzenia
40/94 specjalnego rezimu dla znakow renomowanych byta ochrona ich atrybutu
kojarzacego sic z wysoka jakoscia. Swiadcza o tym tez tlumaczenia polskiego
odpowiednika znaku renomowanego na poszczegdlne jezyki: angielski (having
reputation), francuski (jouit d'une renommée), wersje te na poziomie semantycznym
wskazuja na kryterium jako$ciowe®.

Podobnie jak w przypadku znakéw powszechnie znanych, zakwalifikowanie
oznaczenia jako cieszacego si¢ renomg bedzie miato fundamentalne znaczenie dla
ochrony przyznanej w przypadku uzycia znakow poza granicami specyfikacji, ktore
zostang omowione w rozdziale nastgpnym (art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, art. 5 ust. 2
dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 40/94).

55 J. Piotrowska: Renomowane znaki..., s. 13.
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3. Naruszenie znaku towarowego w reklamie kontekstowej
(linkach sponsorowanych)

3.1.Wstep

Ze wzgledu na kontrowersje i réznorodno$¢ problemow prawnych, przewazajaca
cze$¢ niniejszego rozdzialu poswigcona jest rozwazaniom problematyki uzycia stow
kluczowych w ustudze linkéw sponsorowanych. W typowym przypadku keywords
advertising mozna zauwazy¢ istnienie trzech podmiotow. Uprawniony do znaku
towarowego jest strong, ktora posiada prawo do oznaczenia stownego wykorzystanego
jako stowo kluczowe. Wyszukiwarka internetowa (np. Google), czyli przedsigbiorca
dostarcza uzytkownikom ustugi bezptatnego wyszukiwania w zasobach internetowych
okreslonych informacji na podstawie zapytah zlozonych przez uzytkownikow.
Reklamodaweca jest zwigzany z wyszukiwarkg internetowa umowa obligacyjna, ktorej
istotg jest rezerwacja wybranych przez reklamodawce stow lub zestawien stow. Po
wpisaniu przez uzytkownika tych okreslonych sléw wyswietlaja si¢ linki promujace
reklamodawcg. W nizej omowionych sprawach, w celu ochrony swoich praw
uprawniony pozywal reklamodawceg albo operatora wyszukiwarki internetowej lub oba
te podmioty®.

Jak dotychczas najwiecej kontrowersji budzi kwestia odpowiedzialnosci
wyszukiwarek internetowych za generowanie reklam podmiotéw wykorzystujacych
znaki towarowe swoich konkurentow z wuwagi na aktywne zaangazowanie
wyszukiwarek internetowych w ten proces 1 czerpanie z niego duzych zyskow.
Najsilniejszym argumentem przemawiajagcym za nalozeniem odpowiedzialno$ci na
wyszukiwarki internetowe wydaje sie fakt, Zze powyzsze podmioty sprzedajac
nieuprawnionym stowa kluczowe bedace jednoczesnie znakami towarowym, sprawiaja
wrazenie, ze zostaty do tej czynnosci upowaznione co moze by¢ uznane za wkroczenie
w sfere pozytywnych uprawnien do znaku towarowego®’. Ale czy rzeczywiscie operator

wyszukiwarki internetowej uzywa znaku towarowego w zakresie podstawowej funkcji

66 7. Efroni: Case comment Keywording in search engines as trademark infringement- issues arising from
Martim Li v Crazy Line, I1C 2007.
%7 D. Kasprzycki, Problematyka reklamy ..., s. 214,
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pochodzenia? Z drugiej strony czy podmiot wykupujacy stowo kluczowe bedace
znakiem towarowym uzywa tego znaku w charakterze znaku towarowego? Czy w
zwigzku z tym oba te podmioty moga zosta¢ pociggnicte do odpowiedzialnosci na
gruncie prawa znakow towarowych? Czy bardziej wtasciwa bytaby ewentualna ochrona
przyznana na gruncie innych rezimow, na przyktad nieuczciwej konkurencji?

Na dzien dzisiejszy nie ma jednej odpowiedzi na powyzsze pytania. Stanowiska
sadow za Oceanem i w Europie r6znig si¢. Co wiecej, pomimo, wydawatoby sie, daleko
posunietej unijnej harmonizacji przepisow dotyczacych znakow towarowych 1
stworzenia systemu ochrony wspolnotowego znaku towarowego, sady w krajach
cztonkowskich dochodza do odmiennych wnioskéw. Do tej pory, w krajach Unii
Europejskiej wydano ponad 70 orzeczen w tzw. sprawach Google Adwords, z czego
ponad 30 we Francji®®. Podczas gdy sady w Wielkiej Brytanii prezentuja raczej
liberalne stanowisko, a sady we Francji uznaja odpowiedzialno$¢ wyszukiwarki i
reklamodawcow za naruszenie prawa ochronnego, sady niemieckie nie mowig jednym
glosem i1 wydaja sprzeczne orzeczenia. Ze wzgledu na niejasng wyktadni¢ prawa
wspolnotowego 1 wage tej kwestii, sady najwyzszych instancji krajow cztonkowskich
zaczety kierowad pytania prejudycjalne do ETS. Francuski Court de Cassation w
czerwcu 2008 r. skierowal do ETS pytania prejudycjalne w trzech tzw. ,taczonych

% Podobnie postapil holenderski Hoge Raad”, austriacki Oberster

sprawach Google
Gerichtshof'. i ostatnio niemiecki Bundesgerichtshof’*. Niniejszy rozdziat bedzie proba
nakre$lenia mozliwych scenariuszy wyktadni europejskiego prawa znakow
towarowych, takze w zakresie prawnoporéwnawczym poprzez analize podejscia do
zagadnienia sagdow poszczegolnych panstw czionkowskich 1 sagdow amerykanskich. W

ponizszych rozwazaniach, szczeg6lng uwage poswiecitam omowieniu przestanki uzycia

68 Zob. wpis na blogu, European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!, dostepny pod
adresem:http://www.linksandlaw.com/news-update57-europian-court-justice-adwords-lawsuit.htm,
ostatnie wejscie 05.05.2009 r.

69 Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier, C-236/08; Google France v Viaticum, Luteciel,
C-237/08, CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca ,, Unicis”, C-238/08;
pytania prejudycjalne dostgpne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.

% Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV, C-558/08, pytanie prejudycjalne dostepne pod
adresem: www.eur-lex.europa.eu.

™ Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmiiller GmbH v Giinter Guni i trekking.at
Reisen GmbH, C-278/08, pytanie prejudycjalne dostgpne pod adresem: www. eur-lex.europa.eu.

7 Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft GmbH, C-91/09, pytanie prejudycjalne dostepne pod
adresem www. eur-lex.europa.eu.
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znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 1 2 dyrektywy 2008/95, jako przestanki
wyjsciowej przy badaniu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Celem
rozdziatu jest przede wszystkim wykazanie, iz uzycie cudzego znaku w reklamie

kontekstowej online nie jest uzyciem w powyzszym rozumieniu.

3.2.Reklama kontekstowa w prawie 1 orzecznictwie amerykanskim

3.2.1. Wstep

W Stanach Zjednoczonych najwczesniej pojawily sie wyszukiwarki internetowe,
a wraz z nimi kontrowersje prawne zwigzane z reklama kontekstowa online”. Tam tez
sady jako pierwsze zaczgly wydawaé orzeczenia w tej kwestii. Ze wzgledu na fakt, iz
problem ten pojawit si¢ stosunkowo niedawno, linia orzecznictwa nie jest do tej pory
jednolita. Sady amerykanskie wydawaly orzeczenia niestwierdzajace naruszenia praw
do znakéw towarowych przez wykorzystanie ich do wygenerowania wyszukiwania, z
drugiej strony, pojawily sie takze orzeczenia sklaniajace sie w przeciwnym kierunku’*.

Z uwagi na ramy iloSciowe niniejszego opracowania i jego gtéwny cel, jakim
jest omowienie problematyki uzycia cudzych znakéow towarowych w reklamie
kontekstowe; z punktu widzenia prawa europejskiego a nie amerykanskiego,
najwazniejsze zagadnienia prawa amerykanskiego w powyzszym zakresie zostang
przedstawione skrotowo. W pierwszej kolejnosci, omowitam przestanki niezbgdne do
wykazania naruszenia, dozwolone uzycie, a nastgpnie dwa orzeczenia wydane w maju
2009 roku, nadajace, moim zdaniem, mniej liberalny z punktu widzenia operatorow

wyszukiwarek i reklamodawcow kierunek rozwoju amerykanskiego orzecznictwa.

7 Przyktadowo orzeczenie: Playboy Enterprises, Inc. v Netscape-Communications Corp., 55 F. Supp. 2D
1070 (9™ Cir.1999).

™ Przyktadowo orzeczenie: Government Employees Insurance Co. v Google, Inc., No. 1:04cv507 (E.D.
Va. 2005).
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3.2.2. Przestanki naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w
Lanham Act

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy uregulowane jest w Lanham
Act”. Ustawa ta zawiera przepisy chroniace zaréwno znaki zarejestrowane jak i
niezarejestrowane’°. Dla stwierdzenia naruszenia obydwu powyzszych kategorii znaku
niezbe¢dne jest wykazanie: uzycia repliki lub imitacji znaku, uzycia w handlu (use in
trade) w powigzaniu z ushugami/towarami oraz prawdopodobienstwa konfuz;ji
(likelihood of confusion).

Przestanka uzycia przez jednych komentatorow uwazana jest za przeslanke
wyjsciowa, badang przez sady jako pierwsza i niezbedna do wykazania naruszenia
znaku na podstawie Lanham Act’’. Dla innych znawcéw doktryny ta sama przestanka
nie moze by¢ rozpatrywana w oderwaniu od zbadania prawdopodobienstwa konfuzji,
gdyz sad ustalajac uzycie znaku towarowego powinien zbadaé czy uzycie znaku
towarowego przez pozwanego stanowi dla konsumenta oznaczenie pochodzenia
produktu lub ushugi’®. Normatywne pojecie ,.handlu” jest interpretowane niezwykle
szeroko””. W jego zakres wchodza wszystkie rodzaje aktywnoséci handlowej, ktore
moga by¢ regulowane przez Kongres Stanéw Zjednoczonych®. Uzycie w handlu jest
uzyciem znaku w dobrej wierze w obrocie handlowym®, w szczegolnosci przez:
umieszczenie oznaczenia na opakowaniach, produktach, na dokumentach handlowych,
pokazanie znaku w powigzaniu z produktami. Co do zasady, uzycie powinno by¢

. 2 . .
widoczne dla konsumenta® ale w sprawach o naruszenie znaku w reklamie

7 Lanham Act tytut 15, rozdziat 22 Kodu Stanéw Zjednoczonych (United States Code) z 1995 r. art.
32(1)(15 U.S.C para. 1114(1)) 1 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para 1125(a)(1)(A)].

76 Naruszenie znaku niezarejestrowanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

77 J. Thomas McCarthy: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 23:11.50 (4th ed. 2008), M.P.
McKenna: Trademark Use and the Problem of Source in Trademark Law, University of Illinois Law
Review, No.3, 2009.

7 Ibidem.

" JR. Antoniuk: Ochrona Znakéw Towarowych w Internecie w amerykanskim prawie federalnym,
Problemy Wspotczesnego Prawa Miedzynarodowego, Europejskiego i Poréwnawczego, volIl, AD
MMIV, s. 44, opracowanie dostepne pod adresem: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/107
~0dc5_038-072_antoniuk.pdf.

% Lanham Act art. 45 (15 U.S.C. § 1127).

Y Lanham Act (15 U.S.C. §1127).

%2 Prezentacja prof. Erica Goldmana dostepna pod adresem:
http://www.ericgoldman.org/Resources/keywordlaw.pdf, ostatnie odwiedziny: 25.05.2008 r.
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kontekstowej i w metatagach® sady, pomimo tzw. niewidocznego uzycia znaku
orzekaty na korzy$¢ uprawnionych ze znaku.

W mys$l wspodlczesnej amerykanskiej mysli prawa znakéw towarowych
przestanka uzycia dla celow zastosowania Lanham Act powinna by¢ oceniana
nierozerwalnie z badaniem prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad co do
pochodzenia towaréw i ustug. O ile tradycyjny test prawdopodobiefistwa konfuzji**
powinien znajdowa¢ zastosowanie w sporach o naruszenie znaku w reklamie
kontekstowej, to sady amerykanskie coraz czgsciej powoluja si¢ na tzw. ,,wstepne
wywolanie konfuzji” (initial interest confusion)*>. Wstepne wywotanie konfuzji polega
na krotkotrwatej dezorientacji konsumenta co do pochodzenia towaréw przez
przyciagnigcie jego uwagi do podmiotu uzywajacego bez zgody wilasciciela cudzego
znaku towarowego, a nie do uprawnionego ze znaku towarowego. Mylne przekonanie
konsumenta szybko ustaje, gdy orientuje si¢ on, ze podmiot uzywajacy znak nie moze
by¢ jego wlascicielem. Pomimo, wydawatoby si¢, znikomej szkodliwosci i konkurencji
dla znaku, sady amerykanskie stosujg, cho¢ bardzo restrykcyjnie, niniejsza forme
wprowadzenia w blad jako przestanke ustalajaca naruszenie™. Sady uzywaja roznych
testow na wstepne wywotanie konfuzji w ocenie naruszenia znaku towarowego przez
operatoréw wyszukiwarek internetowych®’. Nalezy jednak zauwazy¢, ze sady stosuja
waska interpretacj¢ wstepnego wywotania konfuzji, ograniczajac si¢ do sytuacji

zaistnienia stosunku $cistej konkurencji®®.

¥ Metatag - kod stowny zapisany w jezyku HTML (Hyper Text Markup Language) stuzy do opisu
zawarto$ci strony internetowej. Jest on niewidoczny dla uzytkownika.

84 Sady wypracowaly testy sktadajace si¢ z roznych kryteriow. J.Th. McCarthy, sprowadza w swoim
komentarzu: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, wszystkie czynniki do szeéciu
najwazniejszych: (a.) podobienstwa znakéw, (b.) podobienstwa sposobow dystrybucji, (c.)
doswiadczenia i rozwagi odbiorcow, (d.) domniemanego zamiaru naruszenia prawa do znaku
towarowego, (e.) w przypadku niekonkurencyjnych towardw/ustug, stopien oczekiwania kupujacego, ze
uprawniony rozszerzy swoja dziatalno$¢ na dziedzing dziatalnosci potencjalnego naruszyciela prawa do
znaku towarowego i (f.) dowodu rzeczywistej konfuzji.

% Prezentowang przestanke mozna poréwna¢ z nieakceptowanym przez ETS posredniego wprowadzenia
w biad.

% Orzeczeniami  stwierdzajagcym naruszenie prawa do znaku towarowego opierajacymi swoje
argumentacje na wstepnym wywotaniu konfuzji odnoszacym si¢ do metatgow bylo orzeczenie w sprawie
Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp, 174 F. 3d 1036 (9th Cir.1999); oraz
Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles, 7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998); Komentatorzy podkreslaja, ze
wstepne wprowadzenie w blad moze mie¢ tez zastosowanie do uzywania stow kluczowych, por. M.S.
Bains: The Search Engine Economy's achilles Heel? Addressing online parallel imports resulting from
keyword and metatag misuse. Stanford Technology Law Review 2006.

87J. R Antoniuk: Ochrona znakéw..., s.46.

8 Ibidem, s. 46.
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3.2.3. Dozwolone uzycie znaku towarowego w reklamie
kontekstowe]

Uzycie cudzego znaku towarowego bedzie legitymowane, jesli bedzie ono
miescié sie w trzech wyjatkach dozwolonego uzycia®.

Pierwszym przypadkiem jest uzycie nominatywne (nominative fair use)’, tj.
sytuacja, kiedy tre$¢ strony internetowej lub sam link dotyczy produktow (ushug)
opatrzonych znakiem towarowym w zwigzku ze sprzedaza tych produktow (ustug) lub
innymi relacjami handlowymi z uprawnionym do tego znaku. Takie uzycie ma tez
miejsce w przypadku krytycznej wypowiedzi konsumenckiej o produkcie czy
uprawnionego uzycia w reklamie porownawczej. Drugim typem dozwolonego uzycia
jest uzycie opisowe (descriptive use), ktore dotyczy przypadkow uzycia stowa (znaku)
w jego znaczeniu deskryptywnym, jesli nie odnosi si¢ jednocze$nie do uprawnionego ze
znaku lub do towarow (ustug) dla niego zarejestrowanych. Trzecim rodzajem jest tzw.
uprawnione uzycie znaku (legitimate fair use)’'. Ma ono miejsce w przypadku, kiedy
dwa podmioty posiadajg tytul prawny do identycznego znaku stownego, ale
zarejestrowanego dla innej kategorii towardow, lub w przypadku, gdy postuguja si¢

oznaczeniem tylko na okre§lonym terytorium, np. jednego stanu.

3.2.4. Precedensy sagdéw amerykanskich

Powyzsza niejasno$¢ interpretacji  przestanki uzycia w  handlu i
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad przeklada si¢ bezposrednio na rdzne
stanowiska sagdow amerykanskich w zakresie ustalenia naruszenia w sporach wokot
znakow towarowych 1 linkow sponsorowanych. W wigkszosci przypadkow sady

stwierdzaly, zarowno w sporze z reklamodawcami jak i1 wyszukiwarkami, Ze ma

% D. Kasprzycki: Problematyka reklamy ..., s. 219.
% G.R. Ferrera: The Search Advertising..., s. 251.
! Ibidem, s. 252.
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miejsce uzycie w handlu’. Powyzsze stwierdzenia potwierdzaja ostatnio wydane

. . 93 . . .7 94
orzeczenia wstepne w sprawie Rescuecom v Google 3 i Hearts on Fire v Blue Nile®*.

3.2.4.1.  Rescuecom v Google

Orzeczenie w sprawie Rescuecom v Google® bylo przez diugi czas cytowanym
przyktadem sprawy precedensowej, w ktorej sad nie uznat uzycia znaku towarowego w
handlu przez wyszukiwarke Google. Jednakze, w wyniku apelacji Sad Drugiego Okregu
w orzeczeniu wstepnym dopatrzyl si¢ uzycia znaku towarowego. Stan faktyczny w
niniejszej sprawie ksztaltuje si¢ typowo dla sporéw wokoét linkow sponsorowanych:
Google zostaje pozwany przez wilasciciela znaku towarowego Rescuecom o naruszenie
prawa do znaku towarowego przez sprzedawanie oznaczenia powoda jako stowa
kluczowego.

Sad Drugiego Okregu rozroznil sytuacje w niniejszym sporze od postawy
faktycznej w sprawie 1-800 v WhenU’®. W tej sprawie pow6d dostarczal programy
pozwalajace na wywotanie reklam pop-up 1 w tym celu wykorzystywal m.in. adres
strony www.1800contacts.com, na ktorej byty wyswietlane reklamy konkurentow. W
zwigzku z powyzszymi praktykami, 1-800 Contacts, jako uprawniony ze znaku, pozwat
WhenU o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Sad stwierdzil brak
uzywania znaku towarowego w handlu, a tym samym brak naruszenia, gdyz: strona 1-

800 Contacts pozostawala niezmieniona i byla wyraznie oddzielona od reklam, nie

%2 Zestawienie amerykanskich orzeczen sadowych pod katem stwierdzenia uzycia w handlu prezentuje na
blogu prof. Santa Clara University, School of Law E. Goldman, dostgpne pod adresem:
http://www.ericgoldman.org/Resources/keywordlaw.pdf, ostatnie wejscie 20.05.2008 r.

% Rescuecom Corp. v Google Inc., 2009 WL 875447 (2d Cir. 2009), por. wpis na blogu prof. Erica
Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up on_keyword.htm, ostatnie wejscie
20.05.2008 r.

% Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., 2009 WL 794482 (D. Mass., 2009), dostepne pod
adresem:http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/margreth_barret.htm por. wpis na blogu prof.
Erica Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching up_on_keyword.htm, ostatnie
wejscie 20.05.2008 r.

% Rescuecom Corp. v Google Inc., No. 5:04-CV-1055(N.D.N.Y. , 2006), por. wpis na blogu prof. Erica
Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching up on_keyword.htm, ostatnie wejscie
20.05.2008 r.

% 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., Docket Nos. 04-0026-cv, 04-0446-cv (2d Cir. 2005).
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dochodzito do sprzedazy stow kluczowych, znak towarowy byl niewidoczny dla
uzytkownika do momentu wejécia uzytkownika na strong powoda’’.

Powracajgc do argumentacji przytoczonej w sprawie Rescuecom v Google
nalezy zauwazy¢, ze Sadu Drugiego Okregu poréwnujac jg ze sprawg /-800 v WhenU
stwierdzil, iz omawiane przypadki ro6znig si¢ z dwoch powodow. Po pierwsze, w
przeciwienstwie do /-800 v WhenU, w ktorej to sad podkreslil, ze nie byto w ogole
uzycia znaku towarowego, w niniejszej sprawie Google poleca 1 sprzedaje
reklamodawcom znak towarowy Rescuecom. Po drugie, w przeciwienstwie do stanu
faktycznego w sprawie /-800 v WhenU pozwany nie uzywal ani nie wyswietlat znaku
towarowego dla reklamodawcéw. W sprawie Rescuecom v Google Google czyni to,
chocby przez wyswietlanie oznaczenia w narzedziu propozycji stow kluczowych.

Orzeczenie Rescuecom v Google omawia takze sposob oznaczenia linkéw
sponsorowanych i odroznia je od wyodrebnionych od tekstu strony reklam pop-up w
sprawie [-800 v WhenU. Sad przychylil si¢ do zarzutow powoda, ze umieszczenie
wynikow  sponsorowanych ponad rezultatami naturalnymi, moze prowadzié¢
konsumentéw do uznania linkéw za naturalne. W 7-800 v WhenU, reklamy pop-up
ukazywaty si¢ w oddzielonym od strony przegladanej przez uzytkownika oknie
wyszukiwarki, nie byto wiec ryzyka konfuzji co do istoty pop-up jako reklamy, ani co
do faktu, ze pozwany i wlasciciel znaku nie byli odpowiedzialni za wyswietlanie
reklamy, w rezultacie wyszukiwan przez odpowiednie zapytanie.

Wydaje sig, ze po orzeczeniu Rescuecom v Google sady beda ograniczad
powotywanie si¢ na precedens [-800 v WhenU do S$ciSle okreslonych stanow
faktycznych. Ponadto niniejszy wyrok, cho¢ jeszcze wydany jako wstgpny, przetamuje
lini¢ orzecznicza oparta na Rescuecom v Google 1 stwierdza, ze sprzedawanie stow

kluczowych jest uzyciem znaku towarowego w handlu.

3.2.4.2. Hearts on Fire v Blue Nile

Niniejsza sprawa zastuguje na uwage przede wszystkim ze wzgledu na
przeprowadzong przez sad analiz¢ wstepnego ryzyka konfuzji i prawdopodobienstwa

wprowadzenia w blad.

7 J L.Hernandez: 4 comprehensive solution..., s. 214.
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Powdd jest szlifierzem diamentow sprzedajacym swoje produkty pod nazwa
,, Hearts on Fire”. Powdd nie prowadzi sprzedazy bezposredniej, lecz przez sie¢
dealeréw. Pozwany jest dealerem diamentow w Internecie, ale nie sprzedaje kamieni
powoda. Powo6d pozwat Blue Nile o wykupienie stowa kluczowego ,,hearts on fire”.

Sad w Massachusetts, pomimo niewidocznego wykorzystania stowa
kluczowego, stwierdzil w orzeczeniu wstepnym, iz powyzsze zachowanie pozwanego
stanowi uzycie znaku towarowego w handlu. Ale co jest istotniejsze, przyznat takze, ze
moze istnie¢ ryzyko wstepnej konfuzji wsrdd konsumentéw. Sad postuzyt sie¢ jednym z
wielu testow:

»|-..] klasycznym przyktadem [ryzyka wstepnej konfuzji] jest sytuacja, w ktorej
konsument wpisuje w pole wyszukiwania znak towarowy w celu znalezienia
konkretnego produktu i zamiast zosta¢ skierowany na stron¢ z towarami oznaczonymi
tym znakiem, ,,zbacza z drogi” bedac pokierowany na stron¢ lub reklame¢ konkurenta.
W takiej sytuacji, uzytkownik nigdy nie jest wprowadzony w btad co do pochodzenia
towaru przez niego kupowanego, ale dokonat powyzszej czynnosci w wyniku celowego
przekierowania (misdirection, redirection). W rezultacie wstgpnego ryzyka konfuzji
dochodzi do odwrdcenia uwagi konsumenta od jednego towaru oznaczonego znakiem
towarowym i nakierowaniem jej na towary konkurencyjne, nawet, jesli konsument nie
jest wprowadzony w btad co do pochodzenia produktu, ostatecznie rozwaza zakup
produktu lub go kupuje.”®

Wada powyzszego subiektywnego testu jest niemoznos¢ stwierdzenia, kiedy
konsument ,,zbacza z drogi”99.

Interesujacy jest fakt, ze sad przeprowadzil alternatywnie analiz¢ takze petnego
testu ryzyka konfuzji na podstawie obiektywnych potencjalnych odczu¢ konsumenta:

,»W niniejszej sprawie, ustalenie ryzyka wprowadzenia w blad sprowadza si¢ do
okreslenia, co konsument widziat na ekranie 1 racjonalnie zaktadat (odczuwat) w danym
kontekscie. Na kontekst i tres¢ sktadajg sie:

1) ogdlny mechanizm dziatania oprogramowania, dostgpu do sieci i nawigacji

internetowej, w ktorej konsument moze z tatwoscig ,,zboczy¢ z kursu”;

2) sposob dziatania, okreslonego zapytania konsumenta;

% Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., in fine.
* Wpis na blogu prof. Erika Goldmana, podstepny pod adresem:http://blog.ericgoldman.org/archives/
2009/04/ catching_up_on_keyword.htm, ostatnie odwiedziny: 20.05.2009 r.
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3) tre$¢ stron internetowych bedacych wynikami wyszukiwan naturalnych i
sztucznych;

4) zawarto$¢ strony pozwanego, w tym odniesienia mogace powodowac
konfuzje;

5) znajomo$¢ funkcjonowania Internetu i do§wiadczenie w postugiwaniu si¢
Internetem przez grupy potencjalnych konsumentéw pozwanego;

6) okreslong sytuacje, w ktorej konsument, ktory $wiadomie poszukuje w
Internecie strony szlifierza markowych diamentow, znajduje jedynie
sponsorowany link dealera diamentéw oraz

7) czas trwania stanu konfuzji.”'*

Powyzszy test, cho¢ ma cechy analizy obiektywnej i z pewnoscig eliminuje
subiektywne odczucia s¢dziéw czy powodow co do wprowadzenia w btad konsumenta,

bedzie niezwykle trudny do przeprowadzenia przez wilascicieli znaku.

3.2.5. Podsumowanie

Jak do tej pory, wydawalo si¢, ze linia orzecznicza sadéw amerykanskich szta w
kierunku pro-konkurencyjnego podejscia, wedlug ktérego do naruszenia znaku
dochodzito w przypadku, gdy znak jest widoczny dla odbiorcy'’!. Jednak, orzeczenia,
cho¢ bedace jedynie orzeczeniami wstepnymi (summary judgement), takie jak w
sprawie Rescuecom v Google, ustalajace uzycie znaku w handlu oraz w sprawie Hearts
on Fire v Blue Nile, w ktérych sad zaznaczyl mozliwo$¢ przywolania testu wstepnego
wywotania konfuzji 1 pelnego wielostopniowego testu ryzyka wprowadzenia w btad,
zachecaja uprawnionych ze znakow towarowych do pozywania operatorow
wyszukiwarek. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iz, w maju 2009 roku, wilasciciele
znakow towarowych ze stanu Teksas wnies§li pozew zbiorowy przeciwko Google o

. . 102
naruszenie ich prawa ochronnego'**.

19 rrearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., in fine.

"""'D. Kasprzycki, Problematyka reklamy..., s. 218.

192 Zob. https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=144298, ostatnie odwiedziny:
16.05.2009.r.
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Sady Standéw Zjednoczonych z pewnoscig nie powiedzialy jeszcze ostatniego
stowa w kwestii legalno$ci wykupowania i sprzedawania stow odzwierciedlajacych
cudze znaki towarowe w reklamie kontekstowej 1 mozemy spodziewaé si¢ nowych

precedensow w tej kwestii.

3.3.Naruszenie znaku towarowego w prawie w reklamie kontekstowe;]
W prawie 1 orzecznictwie europejskim

3.3.1. Przestanki naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Unii
Europejskiej

W doktrynie dosy¢ jednoznacznie przyjmuje si¢, ze naruszenie prawa do znaku
jest wkroczeniem w sfer¢ prawa podmiotowego wytacznego nabytego w wyniku
rejestracji' . Ze wzgledu na ochrone okreslonej funkcji znaku naruszenie prawa
ochronnego mozna podzieli¢ na dwa rodzaje: naruszenie bezposrednie i posrednie' ™.

Pierwszy typ naruszenia obejmuj¢ grupg¢ przepisOw chronigcych wylacznie
funkcje pochodzenia'® (art. 5 ust.1 pkt a i lit. b dyrektywy 2008/95'%, art. 296 ust. 2

1
408

pw.p'”, art. 9 ust.1 pkt. a i lit. b rozporzadzenia 40/94'**). Mozna wyodregbnié dwa

przypadki naruszenia bezposredniego: przez reprodukcje lub imitachlog. Reprodukcja

103 Nowifiska, U. Promifiska, M. du Vall: Prawo wlasnosci..., s. 243.

14 Ibidem, s. 244; R. Skubisz, Prawo znakow..., s. 167.

195 A, Tichner: Odpowiedzialnosé majgtkowa..., s. 43.

1% Art. 5. ust. 1 dyrektywy brzmi nastepujaco: Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi
wylaczne prawa do tego znaku. Wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim,
ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym: a)oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towardéw lub ustug identycznych z tymi, dla ktdrych znak towarowy jest zarejestrowany;
b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak towarowy i
to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze

znakiem towarowym.

107" Art. 296 ust. 2 p.w.p., ust. 2 brzmi nastepujgco: Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym:1) znaku identycznego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow; 2) znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towardow identycznych lub podobnych, jezeli
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcy w btad, ktore obejmuje w szczelnosci ryzyko skojarzenia znaku
ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

"% Art. 9 ust. 1lit. aib rozporzadzenia 40/94 pokrywa si¢ z dyspozycja normy z art. 5 ust. 1 lit. aib
dyrektywy 2008/95

% E. Nowinska: U. Promifiska, M. du Vall, Prawo wlasnosci ..., s.244.
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oznacza wierne odzwierciedlenie''’, wrecz skopiowanie znaku i1 uzywanie go w
stosunku do identycznych towaréw. Aby wykaza¢ naruszenie nalezy udowodnié:
uzywanie znaku, jego bezprawno$¢, uzywanie identycznego znaku towarowego w
odniesieniu do identycznych towaréw. Nie jest za$ konieczne udowodnienie
wprowadzenia w btad, gdyz zaktada si¢, ze w przypadku tzw. podwojnej identycznosci
jest ono oczywiste''". Imitacja polega na bezprawnym uzywaniu znakéw podobnych lub
identycznych przez nieuprawnionego w odniesieniu do towarow (ustug) identycznych
lub podobnych. Aby doszto do naruszenia powinny by¢ spetnione nastepujace
przestanki: uzywanie znaku towarowego, bezprawno$¢ takiego uzywania w charakterze
gospodarczym, w odniesieniu do znakéw identycznych lub tez podobnych Ilub
produktéw identycznych lub podobnych. Zachowanie to musi przede wszystkim
wprowadza¢ w blad co do pochodzenia towarow (ustug).

Drugim typem jest naruszenie posrednie. Jak wskazuje art. 5 ust. 2 dyrektywy
2008/95, art. 296 ust. 2 p.w.p oraz art. 9 ust. 1 ¢ rozporzadzenia 40/94, aby wystapito
naruszenie nalezy wykaza¢: renome znaku, bezprawne uzycie tego znaku w charakterze
gospodarczym, 1 ze uzycie to moze przynie$¢ nieuprawnionemu nienalezng korzys¢
i/lub by¢ szkodliwe dla odrdézniajacego charakteru lub renomy znaku. Powyzsze
przepisy chronig znak przed ryzykiem pasozytnictwa i rozwodnieniem. Nalezy
zaznaczy¢, ze ochrona ta jest przyznana poza granicami podobienstwa, dlatego tez nie
jest wymagane wykazania identycznosci/podobienstwa znaku czy towaréw (ustug) a
takze ryzyka wprowadzenia w blad.

W nastepnych podrozdziatach zostang omoéwione przestanki szczeg6lnie istotne
1 sprawiajace najwigcej problemow interpretacyjnych w konteks$cie uzycia cudzego
znaku towarowego w celu wywotania linku sponsorowanego, a takze niezbgdne do
pOzniejsze] proby analizy pytan prejudycjalnych postawionych Europejskiemu

Trybunatowi Sprawiedliwos$ci (patrz. rozdziat 3.4.7).

"OR. Skubisz: Prawo znakéw...,s. 165.
""" Jednakze nalezy zauwazy¢,ze art. 16 TRIPS przyjmuje domniemanie pomytki w przypadku
reprodukcji.
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3.3.1.1.  Uzycie znaku towarowego

Podstawowym uprawnieniem uzyskanym w wyniku przyznania prawa z
rejestracji jest wylaczne uzywanie znaku towarowego, a tym samym zakazanie
wkroczenia w sfer¢ pozytywnych uprawnien wtasciciela znaku. Art. 5 ust. 3 dyrektywy
2008/95 wymienia nastgpujace przyktadowe formy uzywania: umieszczenie oznaczenia
na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie towaroéw, wprowadzanie ich do obrotu
lub ich magazynowanie w tym celu, pod takim oznaczaniem Ilub oferowanie i1
$wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem, przywo6z lub wywoz pod takim oznaczeniem,
uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. Podobne wyliczenie
zawiera art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 40/94 i art. 154 p.w.p. Powyzsze formy uzycia sa
petnym odzwierciedleniem funkcji oznaczenia pochodzenia znaku.

Oczywiscie zaden z powyzszych rodzajow uzywania nie wskazuje expressis
verbis na poslugiwanie si¢ znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. Nalezaloby
si¢ jednak zastanowi¢ czy jesli ustalimy, ze uzyciem znaku towarowego jest
wykorzystanie cudzego znaku przez reklamodawce wykupujacego stowo kluczowe to
czy nie byloby to uzycie w reklamie, w tym w reklamie kontekstowej. Wydaje si¢, ze
odpowiedz na to pytanie powinna by¢ negatywna, gdyz uzycie znaku towarowego w
reklamie wiaze si¢ z widocznym dla odbiorcy wykorzystaniem cudzego oznaczenia. W
wigkszosci stanow faktycznych w sporach o naruszenie znakéw w reklamie
kontekstowej cudzy znak byt niewidoczny. Dlatego tez, moim zdaniem, nie mozna

stwierdzi¢, ze spotykamy si¢ tutaj z rodzajem uzywania znaku w reklamie.

3.3.1.1.1. Uzycie w charakterze znaku towarowego

Rozwazajac kwesti¢ naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w
reklamie kontekstowej nalezy w pierwszej kolejnosci zadaé pytanie, czy takie uzycie
stanowi uzycie cudzego znaku towarowego w charakterze znaku towarowego, czyli w
granicach oznaczenia funkcji pochodzenia? Jak wyzej zostalo wskazane przestanka
uzycia jest wspoOlna dla wykazania naruszenia tradycyjnego i1 poza granicami

podobienstwa. W niniejszym podrozdziale przedstawilam lini¢ orzecznicza ETS w
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zakresie przestanki uzycia, kluczowa dla dalszych rozwazan potencjalnego naruszenia
znaku towarowego w reklamie kontekstowe;.

Choc¢ linia orzecznicza ETS wydaje si¢ nie w pelni jednolita, w przewazajacej
wiekszosci spraw Trybunal uznal, ze uzycie znaku towarowego w celu zastosowania
art. 5 ust. 1 1 2 dyrektywy 95/2008, jest uzyciem w granicach funkcji oznaczenia
pochodzenia. W niektorych jednak przypadkach odnosit si¢ do funkcji w liczbie
mnogiej, co sugerowatoby zakwalifikowanie uzycia znaku w charakterze znaku
towarowego takze w granicach funkcji reklamowej 1 gwarancyjnej. W tym miejscu
pokrotce zostang omdOwione najwazniejsze orzeczenia ETS w powyzszym zakresie.

W sprawie Opel v Autec'' pozwany uzywal logo powoda na samochodzikach
bedacych miniaturowg imitacja samochodow Opel. ETS stwierdzit, ze jesli:

»[---] wlasciwy krag odbiorcOw nie postrzega oznaczenia identycznego z logiem
Opla zamieszczonym na wprowadzonych do obrotu przez Autec modelach
redukcyjnych jako wskazéwki pochodzenia tych towarow od firmy Adam Opel lub
przedsiebiorstwa gospodarczo powigzanego z tym ostatnim, to do [sadu krajowego]
nalezy, zatem stwierdzenie, ze bedace przedmiotem postgpowania przed sadem
krajowym uzywanie nie naraza na szwank zasadniczej funkcji logo Opla, ktére
wystepuje w charakterze zarejestrowanego dla zabawek znaku towarowego.”' >

Trybunal uznat, zatem, ze zachodzi tu uzycie znaku towarowego, ale jest ono
dozwolone, gdyz na samochodziku a nie na opakowaniu widnialo logo Opel. Tym
samym konsument dokonujac wyboru produktu bral pod uwage znak towarowy Autec
widniejacy na opakowaniu, co sugerowalo mu, ze zabawka nie moze pochodzi¢ od
Opla. ETS stwierdzil, Ze uprawniony moze zabroni¢ osobie trzeciej uzycia znaku, tylko
jesli takie uzycie wpltywa na funkcje znaku, przynosi nieuzasadniong korzys¢ i szkodzi
odrdzniajacemu charakterowi lub renomie znaku (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95). Jak
T. Pinto, stusznie zauwazyt, mozna zabroni¢ uzycia znaku tylko, gdy ma ono wplyw na
funkcje¢ znaku. W niniejszej sprawie nie zostala narazona zadna funkcja znaku, a mimo

to Trybunat stwierdzit, ze ma tu miejsce uzycie znaku''*,

"2 Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR 1-1017 [2007].
3 Ibidem, [24].

"4 E. Traple: Uzywanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego,[w:] J. Barta,
A. Matlak: Prace Instytutu Prawa Witasnosci Intelektualnej UJ, Prawo wiasnosci Intelektualnej wezorayj,
dzis i jutro, zeszyt nr 100, Warszawa 2007, s. 555.
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Takze w orzeczeniu Céline Sarl v Céline SA'" Trybunat podkreslit, ze uzycie
znaku towarowego dla celow art. 5 ust. 1 1 2 dyrektywy 2008/95 jest uzyciem w
granicach funkcji pochodzenia. W tej sprawie Céline SA pozwat Céline Sarl o
naruszenie znaku powoda ,,Céline”. Pozwany uzywat identycznego oznaczenia co znak
towarowy powoda jako nazwy handlowej i szyldu, ale nie w odniesieniu do swoich
produktow. ETS stwierdzil, iz uzycie cudzego znaku towarowego jako nazwy
handlowej lub szyldu sklepu nie moze mie¢ samo w sobie na celu odrdzniania
produktow 1 ustug. Jednakze, ETS podkreslit, ze ma miejsce uzywanie znaku ,,dla
produktéw i ustug” w celu zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, o ile osoba
trzecia uzywa oznaczenia w taki sposob, ze stwarza to zwigzek pomiedzy znakiem, pod
ktérym ta osoba prowadzi dziatalno$¢ a towarami lub ustugami dostarczanymi przez t¢
osobe.

7 kolei w orzeczeniu Adidas v Marca Mode''®, ETS stwierdzil, ze
odpowiedzialno$¢ za naruszenie istnieje nawet, jesli oznaczenie uzywane jest dla celow
ozdobnych, a nie w charakterze znaku towarowego. W tej sprawie, wtasciciel znaku
Adidas twierdzil, ze pozwany naruszyl jego znak towarowy sktadajacy si¢ z trzech
réwnoleglych paskow przez wprowadzanie na rynek odziezy, na ktérej widniaty dwa
réwnolegle paski. ETS stwierdzil, ze:

» [...] postrzeganie danego oznaczenia przez odbiorcow jako oznaczenia
ozdobnego nie stoi na przeszkodzie ochronie udzielonej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy,
jesli — mimo swojego dekoracyjnego charakteru — oznaczenie to wykazuje
podobienstwo do zarejestrowanego znaku towarowego, w zwigzku, z czym dany krag
odbiorcow moze doj$¢ do przekonania, ze dane towary pochodza z tego samego

przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych ekonomicznie.”'"’

"3 Wyrok ETS z 11 wrzesnia 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline, ECR. 1-7041 [2007].

16 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, Trybunat powotal si¢ w uzasadnieniu na orzeczenie BMW v Deenik, w ktorym
stwierdzit, ze nie jest koniecznie stwierdzenie uzycia znaku towarowego w funkcji oznaczenia
pochodzenia dla ustalenia naruszenie na podstawie dyrektywy 20008/95. W tej sprawie, pan Deenik
$wiadczacy ustugi serwisowe samochodow BMW, uzywat bez zezwolenia tego oznaczenia w reklamie w
stosunku do towarow BMW, dlatego tez sad stwierdzit, Ze nastapilo 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].

"7 Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, Adidas AG v Marca Mode CV, ECR 1-4861
[2008].
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Przyktadem orzeczenia, w ktérym ETS nie sprecyzowal czy art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/95 powinien mie¢ zastosowanie tylko w podstawowej funkcji czy
takze funkcji pomocniczych, jest Arsenal v Reed''®. Stan faktyczny
przedstawiat si¢ nast¢pujaco: klub pitkarski Arsenal oskarzyt Pana Reeda o
sprzedawanie pamiatek i innych towarow zwigzanych z pitka nozng oznaczonych
znakiem ,,Arsenal”. Pan Reed zaprzeczal naruszeniu, argumentujac, ze znaki uzyte na
jego produktach nie byly uzyte w charakterze oznaczenia pochodzenia, ale jako wyraz
lojalnosci dla klubu Arsenal. Ponadto towary byty sprzedawane na stoisku, na ktorym
widniata wyrazna informacja, ze gadzety nie sa produktami oficjalnymi Arsenal. Mimo
to, Trybunat uznat, ze niektoérzy konsumenci (zwtaszcza Ci, ktorzy natkng si¢ na towary
poza stoiskiem) moga btednie zalozy¢, ze sa to oficjalne pamigtki klubu Arsenal. ETS
powiedzial, ze ,wykonywanie praw wylacznych powinno by¢ zastrzezone dla
przypadkéw, w ktorych uzywanie oznaczenia przez osobe¢ trzecia moze naraza¢ na
szwank w sposob rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w
szczegolnosSci jego zasadnicza funkcje, jaka jest gwarantowanie konsumentom
pochodzenia danego towaru.”''” Sformutowanie ,,[...] w szczegélnosci jego zasadnicza
funkcje [...]” uzyte przez ETS, wydaje si¢ sugerowaé¢ mozliwos¢ rozszerzenia
zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 na uzycie oznaczenia wytacznie funkcji
reklamowej i gwarancyjnej'>’.

Z kolei, w sprawie Holterhoff v Freiesleben'!, podczas ustnych negocjaciji
handlowych migdzy jubilerami, jeden z nich nazwal charakterystyczne cigcie
szlachetnych kamieni Spirit Sun, bedace zastrzezonym znakiem towarowym. Nie uzylt
jednak znaku w odniesieniu do towar6w uprawnionego. ETS stwierdzil, Ze to uzycie nie
podpada w ogole pod prawo znakow towarowych, gdyz znak towarowy jako oznaczenie
pochodzenia nie moze by¢ badany w odniesieniu do potencjalnego konsumenta.

Dodatkowym argumentem przemawiajacym za faktem, i1z uzycie znaku

towarowego w granicach art. 5 ust. 1 1 2 dyrektywy 95/2008 powinno by¢ badane tylko

"8 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, ECR 1-10273
[2002].

" 1bidem, [20].

"2 M. Senftleben, The trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in international, US and EC
trademark law, 11C 2009, 40(1), 45-77.

2! ' Wyrok ETS z 14 maja 2004 r. w sprawie C-2/00, Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut,
ECR 1-4187 [2002].
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w ramach zasadniczej funkcji, jest wprowadzenie przepisoOw chronigcych znak poza

122 ETS podkreslit to twierdzenie miedzy innymi w

zasadnicza funkcja pochodzenia
orzeczeniach BMW v Deenik123, Arsenal v Reedm, czy Celine Sarl v Celine SA™. W
tym ostatnim ETS zaznaczyt, ze:

,»Z systematyki art. 5 dyrektywy wynika, Ze uzywanie oznaczenia dla towarow
lub ustug w rozumieniu art. 5 ust. 1 1 2 dyrektywy ma na celu odrdznienie
wspomnianych towardéw lub ustug, podczas gdy art. 5 ust. 5 dyrektywy odnosi si¢ do
,uzywani[a] oznaczenia w celach innych niz odr6znienie towarow lub ustug”.

W S$wietle art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95 panstwa cztonkowskie moga
wprowadzi¢ przepisy dotyczace ochrony przez uzywaniem oznaczenia w celach innych
niz odréznienie towarow lub uslug, jezeli uzycie tego oznaczenia bez wlasciwego
powodu przyniostoby nieuzasadniong korzys$¢ lub bytoby szkodliwe dla odrozniajacego
charakteru lub renomy danego znaku towarowego.

Powyzsze rozwigzanie zostalo zaczerpnicte z prawa znakéw towarowych
Beneluksu. Artykut 2.20 pkt. d Konwencji Beneluksu dotyczacej wlasno$ci
intelektualnej przewiduje, ze uprawniony ze znaku moze zakaza¢ jakiegokolwiek
uzycia w obrocie handlowym znaku identycznego lub podobnego, bez jego zgody,
jezeli uzywanie tego oznaczenia bez wlasciwego powodu przyniostyby nieuzasadniong
korzy$é lub bytyby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy znaku'?®.
Polska jak do tej pory nie wprowadzita podobnych rozwigzan.

W wigkszosci orzeczen, Trybunal zaznaczyl, ze aby zakazal uzycia znaku
towarowego przez osobg trzecig, uzycie znaku musi miesci¢ si¢ w granicach oznaczenia
pochodzenia towarow. Tylko w orzeczeniu Arsenal Trybunat pozostawit jak si¢ wydaje

»furtke” dla uzycia tylko w pozostatych dwoch funkcjach: gwarancyjnej i reklamowe;.

Nalezy takze zauwazy¢, ze w zadnym orzeczeniu Trybunat nie zakwalifikowat

122 po Jen Yap, Case comment: Essentaial Function of a trade mark: from BMW to 02, EIPR. 2009,
31(2), 81-87.

12 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 1-905 [1999].

12 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, ECR 1-10273
[2002].

"> Wyrok ETS z 11 wrzesnia 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline, ECR. 1-7041 [2007].

12 Konwencja Beneluksu dotyczaca wilasnosci intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemystowe,
wzory uzytkowe) z 1 grudnia 2006 r.

43



wykorzystania znaku jako uzycia znaku, ktorego uprawniony moze zabroni¢, jesli byto
ono niewidoczne dla odbiorcy.

Dyskusja o zakres ochrony prawa do znaku ustalony w art. 5 ust. 1 1 2
dyrektywy przektada si¢ bezposrednio na niepewnos$¢, co do rozstrzygniecia kwestii
uzycia cudzego znaku towarowego jako stowa kluczowego, co szerzej zostalo opisane

w rozdziale 3.4.8.

3.3.1.1.2. Dozwolony uzytek znaku towarowego

Nie sposob wyobrazi¢ sobie prawa ochronnego majacego charakter
wlasno$ciowy bez wyjatkéw przewidzianych dla uzasadnionego uzywania przedmiotu
wlasnosci przez osoby trzecie. Wytaczno$¢ uprawnionego nie moze staé na
przeszkodzie w swobodnej dziatalno$ci gospodarczej wykonywanej przez inne
podmioty, w zachowaniu konkurencji rynkowej, jak 1 zagwarantowanych
konstytucyjnie praw podstawowych jak swoboda wypowiedzi. Uzywanie znaku
towarowego przez uprawnionego lub za jego zgoda powinno sprowadzaé si¢ do
wykorzystania znaku w funkcji oznaczenia pochodzenia (odrdzniajacej), a takze w
przypadku znakéw renomowanych w funkcji reklamowej i gwarancyjnej'>’. Wszelkie
uzycie poza tym zakresem powinno wchodzi¢ w sfere tzw. dozwolonego uzytku'*®.
Konstrukcja prawna przyjeta przez ustawodawce unijnego i1 polskiego polega na
enumeratywnym wyliczeniu przypadkow, kiedy uzycie cudzego znaku w obrocie
handlowym moze by¢ dozwolone. Nalezy tu zaznaczy¢, ze okreSlenie ,,uzycie w
obrocie handlowym™ nie jest rdwnoznaczne z uzyciem znaku w charakterze znaku

towarowego'*’. W my$l art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/95 osoba trzecia moze uzywac

znaku towarowego w obrocie handlowym:

127 pomijam tu dyskusje nad kwestia zamierzonej dysproporcji w korelacji pomiedzy sfera uprawnien
pozytywnych, ktora rozciaga si¢ takze na znaki i towary podobne, a w przypadku znakow renomowanych
na wszystkie znaki, a sfera uprawnien negatywnych.

28 Choé nie jest to termin ustawowo zdefiniowany, zostato przyjete w doktrynie, ze ,.dozwolony uzytek
mozna rozciaggna¢ na cato$¢ praw na dobrach niematerialnych i objg¢ nim wszystkie sytuacje, kiedy
osoba inna niz podmiot uprawniony moze korzysta¢ z okreslonego z okreslonego dobra niematerialnego”,
zob. G.J Pacek: Dozwolony uzytek znakow towarowych (prawo polskie na tle porownawczym) [w:] J.
Barta, A. Matlak, Prace Instytutu Wiasnosci Intelektualnej UJ, Prawo Wlasnosci Intelektualnej Wczoraj ,
Dzis i Jutro, zeszyt nr 100, Warszawa 2007, s. 179 i cytowana tam literatura.

1% E. Traple. Uzywanie cudzego..., s. 567.
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a) gdy jest to jej wlasne nazwisko lub adres,

b) jako wskazéwki dotyczacej rodzaju, jakos$ci, ilosci, zamierzonego
przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarow
lub $wiadczenia
ustug lub innych cech charakterystycznych towaréw Ilub ustug, znaku
towarowego,

c) jezeli jest to niezbedne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarow lub
ustugi, zwlaszcza akcesoriow lub czesei zamiennych'*’.

Wszystkie powyzsze sytuacje sa dozwolone pod warunkiem, ze osoba ta uzywa
znak towarowy zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu 1 przemys’lem. Takze art. 12
rozporzadzenia 40/94 wymaga, w podobnych przypadkach, uzywania znaku
wspolnotowego zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi.

W orzeczeniu Budejovicky Budvar'>® zostaly okreslone trzy kryteria, ktore
powinny by¢ brane pod uwage w celu stwierdzenia czy uzycie jest zgodne z uczciwymi
praktykami w przemysle 1 handlu. Sg to:

a) mozliwy zakres skojarzenia istnienia powigzania,

b) zakres Swiadomosci podmiotu uzywajacego cudzy znak,

c) istnienie i ewentualny zakres renomy znaku, z ktorej podmiot moze skorzystac.
Trybunal wielokrotnie podkre§lat mozliwos¢ informacyjnego wykorzystania

cudzego znaku m.in. w orzeczeniu BMW v Deenik'>® oraz wykorzystania znaku przez

wskazanie przeznaczenia sprzedawanych przez siebie towaréw (np. akcesoriow) w

% W tym miejscu pomijam oméwienie innych ograniczen skutkow znakéw towarowych tj. w przypadku
uzywania uprzedniego (art. 6 ust. 2 dyrektyw).

Implementacja powyzszego artykutu do p.w.p. jest art. 156, ktory jednak nakazuje badania czy
uzycie odpowiada, nie wiadomo dlaczego, ,,usprawiedliwionym potrzebom uzywajacego”. Art. 156.
ust.1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez
inne osoby w obrocie:1) ich nazwisk lub adresu;2) oznaczen wskazujacych w szczegodlnosci na cechy i
charakterystyke towardw, ich rodzaj, ilo§¢, jakos¢, przeznaczenie, pochodzenie czy date wytworzenia lub
okres przydatnos$ci;3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne
dla wskazania przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi o oferowane czgéci zamienne, akcesoria lub
ustugi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jezeli prawo do jego uzywania przez te osoby
wynika z innych przepiséw ustawy. Ust. 2 Uzywanie oznaczefn wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko
wowczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom uzywajacego i jednoczesnie jest zgodne z
uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub ustugach.

2 Wyrok ETS z 22 maja 2003 r. w sprawie C-216/01, Budejovicky Budvar v Rudolf Emmersin, ECR 1-
10989 [2004].

¥ 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 1-905 [1999].
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134 : . . L.
, pod warunkiem, ze stoi to w zgodno$ci z

orzeczeniu Gillette v LA Labotories
uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

Innym ograniczeniem prawa wylgcznego jest wyczerpanie prawa ochronnego.
Jest to wyraz swego rodzaju kompromisu pomig¢dzy monopolem wiascicielskim a
dalsza odsprzedaza'>. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze
zakaza¢ uzywania swojego znaku towarowego w odniesieniu do towardéw, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu we Wspolnocie, odpowiednio na terytorium Polski, pod jego
znakiem towarowym przez niego lub za jego zgoda (art. 12 rozporzadzenia 40/94, art. 7
dyrektywy 2008/95 art. 155 i nast. p.w.p)'*®. Dzieki tej teorii mozliwy jest swobodny
obrdt towarami oznaczonymi znakiem towarowym po wprowadzeniu towaru na rynek
wspolnotowy (odpowiednio w Polsce) przez samego uprawnionego lub w wyniku jego
zgody. Jednakze, uprawniony moze sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi towarowemu,
jesli ma prawnie uzasadnione powody, w szczego6lnosci, jezeli stan towaréw ulega
zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

W dalszej cze$ci niniejszego rozdzialu rozwazam w jakich sytuacjach

dozwolony jest uzytek cudzego znaku towarowego przez osobg trzecig w reklamie

kontekstowe;.

3.3.1.2.  Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad i ryzyko skojarzenia

O ile przyjmuje si¢, ze nie ma potrzeby badania przestanki ryzyka
wprowadzenia w blad w przypadku tzw. podwojnej identyczno$ci, to w sytuacji
nieuprawnionego uzycia cudzego znaku (identycznego lub podobnego) i w stosunku do
produktow (podobnych lub identycznych) wykazanie ryzyka wprowadzenia w biad jest
niezbedne dla ustalenia naruszenia'’’. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy whasciciel
jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania znaku towarowego

w obrocie handlowym bez jego zgody, gdy oznaczenia 0sob trzecich sg 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 znakéw...s. 44 i cytowana tam literatura.

136 Wiecej na ten temat, K. Szczepanowka-Koztowska, Wyczerpanie prawa...

B7 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
rozporzadzenia 40/94.
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podobne do znakéw towarowych uprawnionego lub uzywane s3 do oznaczenia
identycznych albo podobnych towaréw (ustug), ktdre opatrzone sg znakiem towarowym
uprawnionego. Jednocze$nie musi istnie¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia
odbiorcéw w btad co do pochodzenia towardéw, ktére obejmuje prawdopodobienstwo
skojarzenia.

Trybunat wielokrotnie w swych orzeczeniach wypowiadal si¢ na temat
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad. W sprawie SABEL v Puma'*® ETS
stwierdzil, @ ze  prawdopodobienstwo  skojarzenia  jest tylko  elementem
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad 1 nie moze by¢ traktowane tylko jako
alternatywa. W Cannon v Canon'” Trybunat potwierdzil, ze wykazanie wylacznie
prawdopodobienstwa skojarzenia nie jest wystarczajace, aby stwierdzi¢ naruszenie.
Zostato to potwierdzone w dyrektywie 2008/95 bedacej ujednolicong wersja dyrektywy
89/104. W art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 wyodrebniono w oddzielnym zdaniu,
stwierdzenie, ze prawdopodobienstwo  wprowadzenia w  blad  obejmuje
prawdopodobienstwo skoj arzenia'*’.

Takze w stosunku do znakéw renomowanych, uwaza si¢, ze istnienie
prawdopodobienstwa skojarzenia nie moze by¢ wystarczajace dla stwierdzenia
naruszenia'*'. J. Piotrowska odmiennie przyjmuje, na podstawic dyrektywy 89/104,
relacj¢ migdzy prawdopodobienstwem wprowadzenia w btad i1 skojarzenia. Autorka
podnosi, ze z uwagi na rozciggnigcie przez ustawodawce ochrony znakéw
renomowanych poza granic¢ specyfikacji, tym bardziej nalezy przyjmowac rozszerzong
ochron¢ przy badaniu podobienstwa znakow 1 towaré6w w granicach specyfikacji.
Dlatego tez, dla stwierdzenia naruszenia prawa do znakéw mogacych by¢ uznanymi za
renomowane, wystarczajgce powinno by¢ samo prawdopodobienstwo skojarzenia
migdzy konfrontowanymi oznaczeniami, prowadzace do zaklocenia procesu

decyzyjnego'*.

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

139 Wyrok ETS z 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-
Mayer Inc., ECR I-5507 [1998].

140 E. Jaroszynska-Koztowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych po ,,liftingu”’, MoP
01/2008.

"' Wyrok ETS z 22 czerwca 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG Adidas Benelux BV, ECR 1-
486 [2000].

2 J. Piotrowska, Ochrona znakéw...s.32.
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Przestanke¢ wprowadzenia w blad nalezy rozwaza¢ w mysl preambuly dyrektywy
2008/95. Zgodnie z motywem dziesigtym ocena wystepowania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad ,,zalezy od wielu czynnikow, w szczegolnosci rozpoznawalno$ci
znaku towarowego na rynku, moggcego powstac skojarzenia ze znakiem uzywanym lub
zarejestrowanym, stopnia podobienstwa migdzy znakiem towarowym i oznaczeniem,
migdzy okreSlonymi towarami Iub ustugami”. Istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia odbiorcow w biad podlega =zatem catosciowej ocenie, przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w danej sprawie. Nalezy
zauwazy¢, ze nie bez znaczenia jest tu ustalenie renomy danego oznaczenia. Znak
cieszacy sie renomag sprzyja wigkszej rozpoznawalno$ci, szybszemu kojarzeniu i
przyciaga uwage odbiorcy'*.

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad bada si¢ niejako na dwoch
ptaszczyznach: porownujac podobienstwo towaréw i podobienstwo oznaczen. Trybunat
wielokrotnie podkreslil, ze punktem wyjscia dla analizy podobienstwa znakow i
towarow powinna by¢ catoSciowa ocena dokonana z punktu widzenia konsumenta
(global appreciation)™*.

Ocena wprowadzenia w blad powinna by¢ dokonana z punktu widzenia
przecigtnego konsumenta dla danej kategorii produktéw'*. Konsument ten powinien
by¢ stosunkowo dobrze poinformowany, ostrozny i spostrzegawczy. Przy czym,
przecigtny poziom spostrzegawczosci konsumenta moze rozni¢ si¢ w zaleznosci od
kategorii odbiorcow.

Takze w przypadku wykorzystania znakow towarowych w reklamie
kontekstowej (przy zatozeniu, zZe jest to uzycie z zakresie dyrektywy), nalezy podazy¢
dotychczasowa linig orzecznicza ETS w zakresie oceniania prawdopodobiefstwa

wprowadzenia w btad (patrz. rozdziat 3.4.7).

> Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd v Klijse Handel, ECR 1-3819 [1999].
Y4 I Piotrowska, Ochrona znakéw..., 8.33.
' Ibidem, s. 34.
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3.3.1.3.  Ochrona znakow renomowanych poza granicami podobienstwa

Poszczegdlne panstwa czlonkowskie moga wprowadzi¢ przepisy chronigce
przed uzywaniem znaku w stosunku do towaréw lub ustug, ktére nie sg podobne do
tych, dla ktorych zarejestrowano znak, gdy cieszy si¢ on renoma, 1 gdy uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego
odrézniajacego charakteru lub renomy, lub jest dla nich szkodliwe (art. 5 ust. 2
dyrektywy 2008/95). Tak wiec dyrektywa pozwala na wprowadzenie przepisOw
chroniacych funkcje gwarancyjna i reklamowa w stosunku do znaku renomowanego'*.
Analogiczna regulacja znajduje si¢ w art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 40/94, za$
implementacja powyzszego przepisu znajduje si¢ w art. 296 ust. 1 pkt. 3 p.w.p.

Jak juz wczeéniej bylo wspomniane znaki renomowane sg chronione zarowno w
granicach specyfikacji jak 1 poza granicami podobienstwa. Ta ostatnia ochrona
przyznana jest, gdy:

a) ma miejsce uzycie w handlu;

b) uzycie nastgpito bez waznego powodu;

¢) naruszyciel otrzymuje nienalezng korzy$¢ lub uzywanie jest szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru lub renomy znaku.

Przestanka wylaczajaca dochodzenie naruszenia sa wazne powody uzycia
renomowanego znaku towarowego. W doktrynie podnosi si¢, ze waznymi powodami,
nawet, je$li godza w renom¢ znaku, mogg by¢, w szczegolnosci wolnos¢ stowa czy
prawo konsumenta do informacji'*’.

Omawiany przepis dyrektywy chroni przed pasozytnictwem 1 rozwodnieniem
znaku w nastgpujacych sytuacjach:

a) renoma znaku zostaje nadszarpnigta przez wykorzystanie cudzego znaku
towarowego dla promocji towaréw niepochodzacych od uprawnionego;

b) odrdzniajacy charakter znaku moze ulec rozwodnieniu;

"9 E. Traple: Uzywanie cudzego znaku ..., s. 555.
147 1. Piotrkowska: Ochrona znakéw.., s. 41 i cytowana tam literatura.
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¢) nieuprawniony postuguje sie renoma znaku w taki sposéb, ze moze to wywotaé
negatywne skojarzenia wsrdéd odbiorcéw i prowadzi¢ do oslabienia renomy
znaku'*®.
Wydaje sie, ze ze wzgledu na fakt, iz renomowane znaki towarowe sa takze
chronione w ramach funkcji reklamowej i gwarancyjnej znaku, uprawnionemu z takiego
znaku w przypadku uzycia znaku towarowego przez osobe trzecia w reklamie

kontekstowej, najlatwiej bedzie wykaza¢ naruszenie prawa ochronnego [szerzej.

rozdziat 3.4.8 ].

3.4.Dotychczasowe kierunki orzecznictwa w spawach o naruszenie
znakéw towarowych w reklamie kontekstowej w poszczegolnych
krajach europejskich

3.4.1. Wstep

Podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, tak 1 w Europie, pomimo zdawatoby
si¢ glebokiej harmonizacji prawa znakow towarowych, sady krajowe zajmowaty rozne
stanowiska w przedmiocie dopuszczalno$ci uzycia cudzych znakéw towarowych
wykupionych i sprzedawanych w ustudze linkoéw sponsorowanych. W niniejszym
rozdziale zostang zaprezentowane dotychczasowe, moim zdaniem najistotniejsze,
orzeczenia wydawane w panstwach cztonkowskich z wyszczegdlnieniem spraw, ktore
zainspirowaly sady najwyzsze Austrii, Holandii, Francji 1 Niemiec do skierowania

pytan prejudycjalnych do ETS'®.

'S Ibidem

9" Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier,(C-236/08); Google France v Viaticum,
Luteciel,. (C-237/08); CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca
., Unicis”, (C-238/08); Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmiiller GmbH v
Giinter Guni i trekking.at Reisen GmbH, (C-278/08), Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft mbH, (C-
91/09); Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV, (C-558/08).
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3.4.2. Wielka Brytania

34.2.1. Reedv Reed

Orzeczenie sadu apelacyjnego Reed v Reed'™ jako pierwsze w Wielkiej Brytanii
poruszyto, cho¢ posrednio w obiter dictum, kwestie wykupywania stow kluczowych
bedacych znakami towarowymi przez osoby trzecie w celu wywotania banerow
reklamowych. Sprawa ta dotyczyla gtownie innych zagadnien, ktore wykraczaja poza
ramy pracy. Dla celow niniejszych rozwazan, wystarczajace jest zaznaczenie, ze cz¢s¢
sporu dotyczyla uzycia stow kluczowych przez Reed Business Information w celu
wywolania baneru reklamowego strony zawierajace ogloszenia pracy (totaljobs.com) za
pomocg wyszukiwarki Yahoo! i ustalenia, czy owe praktyki moga stanowi¢ naruszenie
prawa do znaku towarowego. Powod, Reed Employment, byt wytacznie uprawniony do
oznaczenia ,,Reed” zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii dla ustug posrednika pracy
(klasa nr 35). Jednym z wykupionych przez pozwanego stow kluczowych byl termin
»Reed”. Sad zauwazyl, ze uzycie dotyczylo podobnych a nie identycznych ushlug,
dlatego tez kwalifikacja zachowania powinna opiera¢ si¢ na przestankach art. 5 ust. 1
lit. b, ktéry wymaga zbadania ryzyka wprowadzenia w btad. W tym zakresie sad ustalit,
co nastgpuje:

,Uzytkownicy Internetu wiedzg, ze roznego rodzaju banery reklamowe na
stronie internetowej moga by¢ lub sa wywolane przez wpisanie czego§s w pole
zapytania. Uzytkownik zauwaza takze, Zze wyszukania moga czasami prowadzi¢ do
zasmieconych wynikow. Absurdem jest stwierdzenie, ze wyszukanie za pomoca stowa
,»Reed” powoduje przekonanie o jakimkolwiek powigzaniu handlowym pomiedzy
banerem reklamowym totaljobs nie zawierajagcym stowa ,,Reed” i ,,Reed Employment”.
Nie mozna wigc wykaza¢ ryzyka wprowadzenia w biad.”"!

Nalezaloby si¢ jednak zastanowié, czy sad nie doszediby do innej konkluzji,
gdyby zastosowat art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95, ktory to przepis nie wymaga

udowodnienia ryzyka wprowadzenia w blad'’>. W takiej hipotetycznej sytuaciji

10 Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd, Court of Appeal, [3.03.2004] EWCA civ 159.

B Ibidem [140].

32 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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nalezatoby si¢ zastanowi¢ czy uzycie to jest uzyciem w obrocie handlowym. Sedzia
Jacobs, z pewna rezerwa, podkreslit, ze:

»(...) tego rodzaju niewidzialne uzycie znaku towarowego nie moze by¢ w ogodle
uzyciem w rozumieniu prawa znakow towarowych, komputery ,,czytajace” zbitki stow
wlasciwie ,,szukaja” tylko odpowiedniego zestawienia zer i1 jedynek — bez przekazania
jakiegokolwiek znaczenia dla nikogo, wigc nie mamy tu do czynienia z zadnym
oznaczeniem stownym.”'*?

Dalsza opinia sagdu, cho¢ wypowiedziana jedynie przy okazji sprawy, odnosnie
ustalenia czy uzycie znaku towarowego jako stowa kluczowego jest ,,uzyciem w
obrocie gospodarczym”, moze by¢ wyinterpretowana z analizy kwestii uzycia
metatagéw™”. Sedzia Jacobs podkreslit, ze kwestia ,,uzycia” nie jest tylko istotna w celu
ustalenia naruszenia, ale takze w przypadku ,braku uzycia”. Powstaje pytanie, czy
udowodnienie uzycia w celu zastosowania prawa znakéw towarowych jest
wystarczajace, aby odeprze¢ zarzut ,,nie uzywania”.

Sad dal do zrozumienia, Ze nawet w przypadku, gdy stowa kluczowe s3 tylko
podobne do cudzego znaku towarowego i sa wykupowane w celu wyswietlenia reklamy
identycznych produktow lub ustug naruszenie nie wystgpuje. Sytuacja pozostawala
jednak wcigz niejasna, poniewaz sad przeprowadzit analiz¢ w zakresie obiter dictum, a

nie w sentencji orzeczenia gldownego.

3.4.2.2. Wilson v Yahoo

W lutym 2009, Brytyjski Sad Najwyzszy (High Court of Justice), w sprawie
Wilson v Yahoo'” formalnie potwierdzit stanowisko sadu przedstawiong w Reed v Reed
1 uscislit kwestie odpowiedzialno$ci operatora wyszukiwarki za uzywanie cudzego
znaku towarowego w ustudze linkéw sponsorowanych.

Powo6d, Pan Wilson, prowadzil dziatalnos¢ polegajaca na sprzedawaniu
azjatyckich 1 karaibskich przysmakéw na londynskich festynach pod wspolnotowym

znakiem towarowym ,,Mr Spicy” (zarejestrowany m.in. w klasie 42 dla produktow

'S Reed v Reed [142].

> N. Shemtov: Searching for the Right..., s. 470-474.

'3 Wilson v Yahoo! UK Itd, High Court of Justice Chancery Division Intellectual Property Division
[20.02.2008], EWHC 361(Ch).
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spozywczych i napojéw oraz w ustudze ich dostawy). Pozwanymi byly dwie spotki
zalezne Yahoo!: Overture Service Ltd, jeden z liderow technologii wyszukiwarek
internetowych oraz Yahoo! Wielka Brytania, spotka dostarczajagca m.in. ustugi
wyszukiwania w Internecie.

Wilson zarzucil, iz po wpisaniu w pole wyszukiwarki Yahoo! stowa ,,Mr Spicy”,
wsrod tzw. linkdw sponsorowanych pojawialy si¢ linki do stron Sainsbury i
Pricegrabber [spotki prowadzity dziatalno$¢ pod oznaczeniem Sainsbury 1 Pricegrabber
m.in. w nr klasie 42, produkty spozywcze i napoje oraz ustugi ich dostawy]. Wilson
twierdzit, ze takie praktyki prowadza do uzywania identycznego znaku towarowego
odnos$nie do identycznych towardéw i ustug i stanowi to naruszenie prawa ochronnego
na wspolnotowy znak towarowy na podstawie art. 9 ust.1 lit. a rozporzadzenia 40/94.

Pozwani ztozyli wniosek o wydanie orzeczenia wstepnego (summary
Jjudgement), argumentujac nastepujaco. Po pierwsze, to nie pozwani, lecz uzytkownik
wpisujacy zapytanie ,,Mr Spicy” w pole wyszukiwania uzywat znak towarowy powoda.
Po drugie, nie bylo to uzycie znaku towarowego dla ustalenia naruszenia na podstawie
rozporzadzenia 40/94. Po trzecie, jesli nawet sad stwierdzitby uzycie znaku to nie byto
ono w odniesieniu do towardw i ustug, dla ktorych znak byt zarejestrowany.

W odniesieniu do pierwszego twierdzenia, sad przyznal racj¢ pozwanemu,
przyznajac, ze to uzytkownik wpisujacy termin ,,Mr Spicy” uzywa znaku towarowego.
Yahoo! nigdy nie proponowal wykupienia zapytania ,,Mr Spicy”, ale opisowego stowa
»Spicy” oznaczajace w jezyku angielskim ,,ostry, pikantny”, a tylko wskutek sposobu
dzialania wyszukiwarki linki sponsorowane byly wywotane takze terminem ,,Mr
Spicy”.

Pomimo powyzszych wustalen, sad hipotetycznie zatozyl uzycie znaku
towarowego w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a rozporzadzenia 40/94, jesliby pozwani
oferowali znak towarowy jako stowo kluczowe. Sad powotat si¢ na orzeczenie ETS w
sprawie Arsenal v Reed. W tej sprawie ETS stwierdzit, ze uzywaniem znaku nastepuje
tylko w zakresie okreslenia pochodzenia towarow, wigc:

»(...) wladciciel nie moze zabroni¢ uzywania oznaczenia identycznego ze

znakiem towarowym dla towarow identycznych, dla ktérych znak towarowy jest
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zarejestrowany, jesli uzywanie nie ma wpltywu na interes uprawnionego w zakresie
funkcji znaku.”"°

Tak wiegc, sad stwierdzil, ze jes§li zachowanie pozwanych réwnatoby si¢ z
uzyciem znaku towarowego, to uzycie nie miatoby szkodliwego wpltywu na
wspolnotowy znak towarowy ,,Mr Spicy”, a pan Wilson nie moze si¢ sprzeciwi¢ jego
uzyciu. Sad uzasadnit powyzsza konkluzje faktem, iz rezultaty wyszukiwania nie
dawaty do zrozumienia, ze towary sprzedawane w tych sklepach internetowych
pochodzity od powoda a oznaczenie ,,Mr Spicy” nie widniato w tekscie strony. Kiedy
zapytanie ,,Mr Spicy” bylo wpisane w pole wyszukiwania, wyswietlaly si¢ wylacznie
linki do stron Sainsbury i Pricegrabber.

Sad poruszyl takze kwestie uzycia przez pozwanych wspodlnotowego znaku
towarowego w odniesieniu to ustug/towaréow identycznych i podobnych do tych, ktore
sa chronione przez znak ,,Mr Spicy” na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia
40/94. W tym zakresie pan Wilson powotat si¢ na naruszenie znaku towarowego przez
umieszczanie reklam lub proponowaniu ustug pod oznaczeniem ,,Mr Spicy” 1 znakami
podobnymi. Podstawa tego argumentu byt fakt, ze jesli wyszukanie jest dokonane za
pomoca stowa ,,Mr Spicy” na stronie Yahoo!, to uslugi reklamowe Yahoo! sa
oferowane uzytkownikom, w tym przez link sponsorowany. Sad stwierdzil, ze
oferowanie ustug reklamowych dla uzytkownikow w ten sposéb, ze wykupowane stowa
kluczowe wywotujace reklame wyswietlajaca si¢ po wpisaniu konkretnego zapytania,
sg ,,miliony lat $wietlnych” (milion miles away) od ustug, ktore mogg by¢ uznane za
identyczne lub podobne to tych, dla ktorych znak towarowy jest zarejestrowany.
Dlatego tez nie mozna stwierdzi¢ naruszania w niniejszej sprawiem.

Co ciekawe, sad nie odniost sie¢ w zaden sposéb do obiter dictum z Reed v Reed
dotyczacej niewidzialnego uzycia jako uzycia w zakresie rozporzadzenia 40/95, ani do
orzeczenia ETS w sprawie Opel v Autec dotyczacego przestanki uzycia w obrocie
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gospodarczym'>®. Powolal sie tylko na uzycie w charakterze znaku towarowego,

opierajac si¢ na orzeczeniu Arsenal v Reed.

% Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, [19], ECR I-
10273 [2002].

7S, Blakeney: Keyword Advertising: Will the ECJ Provide an Answer, CTLR 2008, 14 (8), 209-212.

¥ N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474.

54



Orzeczenie w omawianej sprawie zostalo wydane na podstawie faktéw
szczegblnie sprzyjajacych operatorom wyszukiwarki. Mimo, ze sad odnidst si¢ w
kwestii uzycia w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporzadzenia 40/94 na dzien dzisiejszy
trudno jest okresli¢, jakie stanowisko przyjmag angielskie sady, zwlaszcza po
odpowiedzi ETS na pytania prejudycjalne.

Jednakze nadal, pomimo wielu niejasno$ci, po wydaniu orzeczenia Wilson v
Yahoo, Google zmienit swoja polityke ustugi Google Adwords w Wielkiej Brytanii i
Irlandii na wzor amerykanskiego i kanadyjskiego'’. Od maja 2008, w odpowiedzi na
zgloszenie naruszenia znaku towarowego wykupionego przez reklamodawce Google

nie zablokuje uzywania tego stowa kluczowego'®.

W pozostalych krajach
cztonkowskich, jak dotad, wtasciciel znaku moze domagac¢ si¢ zablokowania uzywania
takiego znaku towarowego uzytego jako slowo kluczowe. Wydaje si¢, ze taka decyzja
biznesowa, z prawnego punktu widzenia, moze by¢ pochopna. Sad w Wilson v Yahoo
nie odniodst si¢ przeciez w zaden sposdob w kwestii uzycia renomowanych znakow
towarowych, czy przypadku, kiedy stowo kluczowe prowadzi do strony prezentujacej

podrobione towary. Wyszukiwarki internetowe moga by¢ zmuszone do ponownej

zmiany swojej polityki, jesli ETS wypowie si¢ na korzy$¢ uprawnionych do znaku.

3.4.3. Francja

343.1. Wstep

Tradycyjnie juz wlasnos¢ intelektualna we Francji jest silnie chroniona, co
przejawia si¢ takze w podejsciu sadow francuskich do naruszenia znakow towarowych
w reklamie kontekstowej. Judykatura francuska nie patrzyta przychylnie na programy
typu Adwords 1 Adsense. W szczegdlnosci, Sady Okregowe w Paryzu, w Nanterre 1 Sad
Apelacyjny w Wersalu stwierdzily, migdzy innymi, naruszenie prawa ochronnego do

znaku towarowego przez Google 1 Overture Service. Nie jest celowe omodwianie

'3 Porzadek prawny Wielkiej Brytanii nie zawiera regulacji dotyczacej zwalczajacej nieuczciwej
konkurencji. Naruszenie znaku towarowego jest oceniane tylko i wylacznie z punktu wiedzenia prawa
znakow towarowych co mogto takze mie¢ wplyw na niniejsza decyzjg.

10 Zob. http://www.ppcblog.co.uk/google-adwords/google-changing-trademark-policy-in-the-uk/,
ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.
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wszystkich 30'®" orzeczen dotyczacych odpowiedzialnosci za naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy wydanych w ostatnich latach we Francji. Dlatego tez, w
tej czgSci opracowania, skoncentruje si¢ tylko na tych sprawach, ktore zawisty w Court

162
S

de Cassation, 1 w ktorych sad ten wystosowal pytania prejudycjalne do ET oraz na

wydanych w ostatnim czasie orzeczeniach sadow apelacyjnych.

3.4.3.2.  Louis Vuitton Malletier v Google w orzecznictwie sagdow
nizszych instancji

Niniejsza sprawa stata si¢ bodzcem dla Court de Cassation do skierowania pytan
prejudycjalnych do ETS. Louis Vuitton oskarzyl Google o uzywanie w programie
Adwords znakdéw towarowych: Louis Vuitton 1 LV. Powod dopatrywat si¢ naruszenia
prawa, gdyz w przypadku wpisania znaku towarowego powoda w pole zapytania, wsrdd
wynikow wyszukiwania pojawial si¢ link sponsorowany prowadzacy do strony
oferujacej podrobione produkty Louis Vuitton. Louis Vuitton pozwat Google za
naruszenie znaku towarowego, czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki
reklamowe.

We Francuskim Kodeksie Whasnosci Intelektualnej'®, zawierajacym m.in.
przepisy chronigce prawo wylaczne na znak towarowy, w art. L 713-3 czytamy:

,Zabroniona  jest, bez zgody uprawnionego, przy  wystapieniu
prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad odbiorcy: (a) reprodukcja, uzywanie,
umieszczenie znaku na towarach lub uzywanie identycznego znaku towarowego dla
towarow 1 ustug, ktore sg identyczne, dla ktérych znak jest zarejestrowany; (b) imitacja,
1 uzycie imitacji znaku dla towardw 1 uslug podobnych i identycznych, dla ktoérych znak

jest zarejestrowany.”'%*

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

adresem: http://www.linksandlaw.com/news-update57-europian-court-justice-adwords-lawsuit.htm,
ostatnie wejscie: 05.05.2009 r.

162 Google v Louis Vuitton, (C-236/08); Google v CNRRH (C-238/08) Google France v Viaticum,
Luteciel, (C-237/08).

' 1 e code de la propriété intellectuelle z 1 czerwca 1992 r.

164 Code de Ia propriété intellectuelle, article L713-3: Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il
peut en résulter un risque de confusion dans I'esprit du public :a) La reproduction, 1'usage ou l'apposition
d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a ceux
désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des
produits ou services identiques ou similaires a ceux désignés dans l'enregistrement.

56



Nalezy podkresli¢, ze wedtug przytoczonego artykutu naruszenie nastepuje takze
w przypadku reprodukcji i imitacji znaku w jakikolwiek sposéb, niekoniecznie
zwiazanej z uzyciem handlowym znaku'®®, co miato z pewnoscia wplyw na szeroka
interpretacje naruszenia w omawianej sprawie.

Google argumentowat, ze sprzedawanie znakéw towarowych nie kwalifikuje sig,
jako uzycie znakéw towarowych w celu stwierdzenia naruszenia na podstawie
powyzszego artykutu, gdyz znaki towarowe nie byly uzywane jako oznaczenia produktu
czy ushug. Co wiecej, Google nie byt ani autorem ani wspotautorem reklamy, dla
wywolania ktorej uzywano cudzych znakow towarowych. To raczej wilasciciele stron
internetowych powinni zosta¢ pociagni¢ci do odpowiedzialno$ci za uzywanie znakoéw
towarowych w swoich reklamach, a Google nie moze by¢ odpowiedzialny za czynnosci
osOb trzecich. Podobnie, w odniesieniu do zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji,
Google zaznaczyl, ze nie moze by¢ odpowiedzialny za reklam¢ podmiotow trzecich,
poniewaz Google byl wylacznie posrednikiem oferujagcym ustugi, podczas gdy to
reklamodawcy wybierali odpowiadajace im stowo kluczowe.

W pierwszej instancji, Sad Okregowy w Paryzu'®® odrzucit argumentacije
Google, pociagajac Google do odpowiedzialnosci za naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy z nastepujacych przyczyn:

a) Google uzywal znakéw Louis Vuitton i LV, promujac w ten sposob produkty
podrobione, otrzymujac za to wynagrodzenie;

b) Narzedzie propozycji stow kluczowych sugerowato wybieranie znakow
towarowych jako stowa kluczowe. W szczegolnosci, po wpisaniu stowa
»imitacja”, narz¢dzie podpowiadato wybranie zestawienia stow “imitacja Louis
Vuitton”. Podobnie, kiedy wpisano stowo ,,Vuitton” narzedzie sugerowalo:
»Louis Vuitton podrobki”, ”Louis Vuitton imitacje”, ,kopie toreb Louis Vuitton™;

¢) Google oferowat ustugi reklamowe pozwalajace na skojarzenie stow: podrobka,
kopia, imitacja” ze znakiem towarowym powoda;

d) Google pozwalal na uzywanie znaku towarowego nieuprawnionym;

165 Brak autora, Case Comment France: Intellectual Property Code, arts. I. 713-2, I. 713-3 - "Google v
Louis Vuitton, 11C 2007, 38(1), 116-119.

166 1 ouis Vuitton Malletier v Google, TG Paris, [4.02 2005].
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e) Pomimo tego, ze to sam reklamodawca wybieral stowo kluczowe, Google
aktywnie uczestniczyl w sugerowaniu stéw kluczowych zawierajacych
oznaczenie Louis Vuitton;

f) Google otrzymywal zaplate za uzywanie znaku towarowego jako slowo
kluczowe i dlatego tez Google oferowat ustugi marketingowe i1 reklamowe dla

podmiotéw, a nie byl wytacznie wyszukiwarka dla uzytkownikow.

Sad stwierdzit takze, ze zachowanie Google stanowito naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji oraz reklame
wprowadzajaca w biad.

Pomimo proby odwotania si¢ od powyzszej decyzji Sad Apelacyjny w Paryzu'®’
przyznat racje sadom nizszych instancji.

Sprawa Louis Vuitton stata si¢ ,,precedensem”, za ktoérym zaczety podaza¢ inne
francuskie sady. W oparciu o podobne argumenty, takze przyznajac racj¢ wiascicielom
znakow towarowych, pociaggaty do odpowiedzialno$ci wyszukiwarki internetowe i

reklamodawcow.

3.4.3.3.  Google v Viaticum, Luteciel w orzecznictwie sadow nizszych
instancji

Chociaz w tej sprawie, w przeciwienstwie do sprawy Louis Vuitton v Google,
oznaczeniem sluzacym jako stowo kluczowe nie byt znak cieszacy si¢ renomg, Sad
Okregowy w Wersalu'®® stwierdzil naruszenie znaku towarowego.

Orzeczenie zapadio na podstawie nastgpujacego stanu faktycznego: Viaticum 1
Luteciel prowadzily agencj¢ podrézy pod zarejestrowani znakami towarowym: "bourse
de voyages" (gielda podrozy), "bourse de vols" (gielda lotow) and "bdv". Google
sprzedawal reprodukcje powyzszych oznaczen jako stowa kluczowe konkurentom

powodow.

17 Google v Louis Vuitton, (Cour d'Appel,), [28 .06.2006], Case Comment France: Intellectual Property
Code, arts. I. 713-2, 1. 713-3 - 11C 2007, 38(1), 116-119.

18 Google v Viaticum, Luteciel, Versailles, (Cour d'Appel,), [10.03. 2005].
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Sad dopatrzyt si¢ naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym
sprawa zostata rozstrzygnigta na podstawie przepiséw tzw. podwodjnej identycznosci
towarow 1 ustug, mimo, ze Google dostarcza ustugi nieidentyczne, a co najwyzej
podobne, i mimo ze sprzedawane stlowa miaty charakter deskryptywny bez zdolnosci
odrézniajace;.

W uzasadnieniu orzeczenia, sad zaznaczyl, ze Google nie ma obowigzku
monitorowania wyboréw stow kluczowych przez reklamodawcéw, lecz powinien by¢ w
stanie zakaza¢ uzywania stow kluczowych naruszajacych prawo ochronne. W niniejsze;j
sprawie Google byt lub powinien by¢ $wiadomy, ze stowa kluczowe sa znakami
towarowymi. Lecz nawet, jesli Google o tym nie wiedzial to byt poinformowany o
niedozwolonym uzyciu przez uprawnionych i mial obowigzek natychmiastowego i
catkowitego zaprzestania naruszenia.

Po tak niezrozumiatym i niejasnym uzasadnieniu decyzja Google o wniesienie

kasacji do Cour de Cassation, nie byta zaskoczeniem.

3.43.4. Google v CNRRH i inni w orzecznictwie sagdow nizszych instancji

Niniejsza sprawa, jest jedynym sporem, ktory stat u podstawy ztozenia pytania
prejudycjalnego odnosnie odpowiedzialnosci, nie tylko operatora wyszukiwarki, ale
takze reklamodawcow wykupujacych stowa kluczowe w Google Adwords.

Wiasciciel znaku ,,Eurochallenges” Pierre Alexis T oraz licencjobiorca tego
znaku CNRRH prowadzacy serwis randkowy online pozwali Google oraz Tiger et
Monsieur R (konkurenta) o naruszenie prawa do znaku towarowego.

Sad Apelacyjny w Wersalu'®, potwierdzajac orzeczenie Sadu w Nanterre,
stwierdzil naruszenie, ale co ciekawe, nie zbadal prawdopodobienstwa wprowadzenia w
btad. Sad orzekt, ze reklamodawcy sa odpowiedzialni za naruszenie prawa ochronnego
na znak towarowy oraz za czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto, Google przez
sprzedawanie stowa kluczowego bedacego znakiem towarowym naruszat znak, mimo iz
nie uzywal znaku w stosunku do towaréw ani podobnych ani identycznych. Google

wniost kasacje do Cour de Cassation.

' Orzeczenie dostepne pod adresem: http://www.juriscom.net/documents/tclille20060601.pdf, ostatnie
odwiedziny: 20.05.2009 r.
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To orzeczenie potwierdza, ze sady francuskie, nie maja watpliwosci, do co
bezprawno$ci uzywania oznaczen przez reklamodawcow znakow towarowych
konkurentow. Powyzsza tez¢ odzwierciedla pytanie prejudycjalne, w ktorym Cour de

Cassation z gory zaklada spehlienie przestanki uzywania formutujac pytanie, czy

. . . . . 1
powyzsze praktyki ,,stanowia same w sobie naruszenie prawa wylacznego™.'”

171 1172

3.4.3.5. Google v Louis Vuitton ", Google v Viaticum, Lutecie
v CNRRH.'™ przed Cour de Cassation

, Google

Google ztozyt kasacje we wszystkich trzech sprawach do Cour de Cassation,
ktéry w obliczu niejednolitej linii orzeczniczej zadal szereg pytan prejudycjalnych czy
uzycie stowa kluczowego jest uzyciem znaku towarowego (zwyklego lub
renomowanego) w zakresie art. 5. ust. 1 1 2 dyrektywy 2008/95, i czy operator
wyszukiwarki moze skorzysta¢ z ,,bezpiecznego portu” wytaczenia odpowiedzialnosci
przewidzianej w dyrektywie o handlu elektronicznym'™.

Cour de Cassation poczynil wiele obserwacji, opartych na dotychczasowej
wyktadni ETS. Przede wszystkim, sad zauwazyt, iz stowo kluczowe jest wprowadzane
przez reklamodawce, ale to operator wyszukiwarki dostarcza odpowiednich narzadzi w
celu wyswietlenia reklamy w postaci linku sponsorowanego i potaczenia go ze stowem
kluczowym. Operator wyszukiwarki nie uzywa slowa kluczowego, ktore moze by¢
identyczne lub podobne do znaku w celu oznaczenia produktéow lub ustug. W tym
zakresie sad uznal, ze wykladnia przestanki uzycia wynikajaca z orzeczen Opel v
Autec'” ani Céline Sarl v Céline SA'™® nie moze byé¢ bezposrednio zastosowana ze

wzgledu na inne stany faktyczne.

170 Czy zastrzezenie przez przedsigbiorc¢ w umowie o odplatnym odsylaniu w Internecie stowa

kluczowego, ktére— wpisane w zapytaniu — powoduje wyswietlenie si¢ linku proponujacego potaczenie
si¢ ze strong prowadzong przez ten podmiot, na ktdérej oferuje on sprzedaz towardw lub §wiadczenie ustug
i na ktorej odnalezé mozna oznaczenie odtwarzajace lub imitujagce znak towarowy zarejestrowany na
rzecz osoby trzeciej dla oznaczania towaréw identycznych lub podobnych, bez zgody uprawnionego do
tego znaku, stanowi samo w sobie naruszenie prawa wytacznego przyznanego temu ostatniemu przez art.
5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (1)?

17 Google v Louis Vuitton, (C-236/08).

172 Google v CNRRH (C-238/08) .

173 Google France v Viaticum, Luteciel, (C-237/08).

"4 N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474.

7> Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR 1-1017 [2007].
76 Wyrok ETS z 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline SA, ECR. 1-7041 [2007].
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W 80% spraw przed sadami francuskimi dostawca ustugi linkéw
sponsorowanych byt pozwanym lub wspotpozwanym. Cour de Cassaton, w
przeciwienstwie do sagdéw najwyzszych holenderskiego 1 niemieckiego, zwrocit si¢ do

ETS przede wszystkim z pytaniem o odpowiedzialnosci podmiotow takich jak Google.

3.4.3.6. Orzeczenia sagdoéw francuskich uznajgce brak naruszenia prawa
ochronnego przez Google

Jednakze, nie istniala pelna zgodno$¢ pomiedzy francuskimi sgdami. W
nielicznych sprawach, miedzy innymi: Kerel'”, Citadines'”™, Laurent C."”, Atrya"®,
Gifam'®', wytoczonych przed Sadami Okregowymi w Strasburgu i Paryzu operatorzy
wyszukiwarki nie byli uznani odpowiedzialnymi za naruszenie prawa ochronnego.

W sprawie Kertel, powod chcial zakaza¢ swojemu konkurentowi — Certophone
uzywania znaku towarowego ,,Kertel” jako slowa kluczowego w celu wywotania
reklamy w Google Adwords. Znak byt zarejestrowany dla ustug w klasie nr 35 i 38
(ustugi telekomunikacyjne, telefoniczne). Google nie =zostal pociagnigty do
odpowiedzialnosci, gdyz uzycie nastgpito w stosunku to innych uslug niz
zarejestrowane. Bazujac na tej samej argumentacji sad stwierdzil brak
odpowiedzialnosci na podstawie przepisow o nieuczciwej konkurencji. Co ciekawe,
Google zostal pociagniety do odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych (art. 1382
Francuskiego Kodeksu Cywilnego)'®* za umozliwienie nieuprawnionym uzywania
cudzego znaku towarowego jako stowa kluczowego, bez zastosowania zadnych
srodkow badajacych czy prawo ochronne moze by¢ tu naruszone, utatwiajgc tym
samym naruszenie.

Do podobnych konkluzji doszedt Sad Okregowy w Paryzu, w sprawie

Citadines' i Laurent C."™ stwierdzajac brak naruszenia przez Google. Sad uznal, Ze to

7 Kertel v Google i Cartophone, TGI Paris, [8.12. 2005].
'8 Citadines v Google France, TGI Paris, [11.10. 2006].
17 | qurent C. v Google France, TGI Paris , [13.02 2007].

180 Atrya v Google France i inni; TGI Strasbourg, [ 20.07 2007].

81 Gifam i inni v Google France, TGI Paris, [12.06. 2006].

'8 Code Civil dostepny pod adresem:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607072 1 &dateTexte=2009052
5, ostatnie wejscie: 26.05.2009 .

'8 Citadines v Google France, TGI Paris, [11.10.2006].

'8 Laurent C. v Google France, TGI Paris, [13.02 2007].
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reklamodawca wybierajac znak towarowy w narz¢dziu, uzywa oznaczenia bez zgody
uprawnionego ze znaku. Cho¢ w tej sprawie, Google nie zostal pociggnigty do
odpowiedzialno$ci na zasadach ogolnych to sad wskazat, ze Google powinien
wprowadzi¢ narz¢dzia umozliwiajace dostep do informacji o znakach zastrzezonych.

W sprawie Laurent C., podobnie jak w Kertel sad stwierdzil, ze Google uzywa
znaku zastrzezonego, ale nie w stosunku do ustug, dla ktorych jest on zastrzezony,

dlatego wigc nie narusza prawa ochronnego'™.

3.4.4. Holandia

W przeciwienstwie do wyzej wymienionych orzeczen francuskich, przed Sadem
Apelacyinym w Amsterdamie w sprawie Portakabin v Primakabin'*® postawiono
pytanie o odpowiedzialno$¢ odsprzedawcy za naruszenie prawa ochronnego ze znaku
towarowego zarejestrowanego dla towarow, ktore sprzedawal, w celu nakierowania
konsumentéw na jego stron¢ internetowa. Portakabin (producent budynkow
modulowych 1 przenosnych i witasciciel znaku ,,Portakabin”) wnidst o zaprzestanie
przez Primakabin (odsprzedawc¢ budynkow modutowych) uzywania znaku
towarowego powoda.

Sad Apelacyjny orzekl, iz w niniejszej sprawie reklamodawca moze uzywaé
znaku towarowego (i jego wariacji) jako stow kluczowych. Po pierwsze, reklamodawca
mial uzasadniony powod dla takiego uzycia. Po drugie, Primakabin nie czerpat
nieusprawiedliwionych korzysci z reklam. Sad opart swoje wnioski na fakcie, iz 50 %
obrotu reklamodawcy pochodzilo ze sprzedazy uzywanych produktow Portakabin,
wprowadzonych do obrotu za zgoda lub przez uprawnionego. Reklamodawca byt wigc
uprawiony do uzywania znaku towarowego ,,Portakabin” (i jego wariacji) w zwiazku z
odprzedaza towaréw, 1 Kkorzy$s¢ w postaci przyciagnigcia zainteresowanych
uzytkownikow byta usprawiedliwiona. Co wigcej, sad nie uznal za uzasadnione

(relewantne) rozréznienie pomiedzy uzyciem znaku identycznego 1 jego wariacji.

'3 N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474.

'% Niepublikowane orzeczenie Sadu Apelacyjnego w Amsterdamie w sprawie Portakabin v Primakabin z
14 grudnia 2008 r., Komentarz do orzeczenia: M. Schrijvers: Case Comment Netherlands: Trade Marks-
Infrigiment, Use as Adwords on the Internet Search Engine, EIPR 2007, 29(6), N81-82, Ch. Gielen:
Netherlands: Trade Marks — use of Awords in Internet Search Engine, EIPR 2008, 30(5), N 33-34.
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Uzasadniajgc powyzsze, funkcjonowaniem wyszukiwarek internetowych, jako ze
drobne btedy w pisowni moga nie doprowadzi¢ do wyszukania zamierzonego rezultatu.

Jednakze, w pewnym zakresie, sad ograniczyl sposob uzywania znaku
towarowego (jak 1 jego wariancji) jako stowa kluczowego. Powyzsze uzycie mogto by¢
uzasadnione tylko w zwigzku z odsprzedaza towarow oznaczonych tym znakiem, a
stowo kluczowe moglo prowadzi¢ tylko bezposrednio do podstrony, na ktorej
sprzedawany byt produkt oznaczony znakiem towarowym.

Powyzsze orzeczenia zostalo wydane w trybie postepowania wstepnego. Petne
postepowanie do co meritum toczylo si¢ przed Sadem Okregowym w Hadze. Sad ten
wydatl orzeczenie zgodnie z wytycznymi Sadu Apelacyjnego w Amsterdamie,
formutujac trzy warunki niezbedne dla dozwolonego uzycia oznaczenia jako stowa
kluczowego przez odsprzedawce towarow, gdy:

a) dane towary sg regularnie odsprzedawane;

b) towar zostal wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej przez
uprawnionego lub za jego zgoda;

c) stowo kluczowe jest uzyte w zwigzku ze sprzedazg produktu.

Nastgpuje, wiec wyczerpanie prawa wylacznego uprawnionego (art. 7
dyrektywy 2008/95). W przeciwienstwie do orzeczenia Sadu Apelacyjnego, Sad w
Hadze nie uznal za niezbedne skierowanie uzytkownika (deeplinking) do podstrony
odsprzedawcy, na ktorej sg sprzedawane towary oznaczone znakiem towarowym, lecz
dozwolone jest tez skierowanie na stron¢ glowna.

Portakabin wniost kasacje od wyroku sadu apelacyjnego do Sadu Najwyzszego
(Hoge Raad). Ten za$, skierowal szereg bardzo szczegdlowych pytan prejudycjalnych
do ETS, =zainspirowanych stanem faktycznym w niniejszej sprawie, precyzujac tym
samym, pytania skierowane przez francuski Court de Cassation. Migdzy innym, Sad
holenderski wysungt pytania dotyczace wyjatkéw uzycia cudzego znaku towarowego
zawartych w art. 6 dyrektywy, jak réwniez wyczerpania prawa wylacznego
uniemozliwiajacego uprawnionemu zabronienia uzycia znaku towarowego jako slowa
kluczowego przy sprzedazy produktéw wprowadzonych na rynek przez uprawnionego i

za jego zgoda [patrz. rozdziat 3.4.7]
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3.4.5. Republika Federalna Niemiec

Do niedawna sady niemieckie nizszych instancji byly podzielone w kwestii
uzycia znakow towarowych w reklamie kontekstowej'®’. Dlugo oczekiwana decyzja
niemieckiego Bundesgerichtschof (dalej zwanego ,,BGH”)'® miata przynies¢ jednolite
stanowisko. W styczniu 2009 roku BGH wydal orzeczenia'® w nastgpujacych

92 We wszystkich trzech sprawach

sprawach: Bananabay'”, PBC"', Beta Layout
pozwany wykupowal jako stlowa kluczowe znaki towarowe/firmy powoda. Jednak,
zadna z reklam nie zawierata oznaczenia powoda, ani nie odnosita si¢ do produktow,
czy ustug powoda.

W pierwszej sprawie Bananabay, strony byly konkurencyjnymi podmiotami
sprzedajacymi produkty dla dorostych. BGH wuznal, iz uzycie cudzego znaku
towarowego jako stowa kluczowego odnos$nie identycznych towardéw i ustug, wymaga
wyjasnienia ze strony ETS. Zawieszenie postgpowania w sprawie i skierowanie pytania
prejudycjalnego na podstawie 234 Traktatu, nie jest zaskakujace. BGH postapit tak jak
wiele innych sadow w podobnej sytuacji faktycznej'””.

W drugiej sprawie PCB powdd i pozwany, takze bedacy w stosunku
konkurencji, dziatali w sektorze ,,ptytek z obwodem drukowanym”(ang. printed circuit
board, w skrocie pcb). Pozwany byl wlascicielem zarejestrowanego znaku ,,PCB-
POOL” a powdd uzywat stowa ,,pcb” jako stowa kluczowego. BGH stwierdzit, ze
przecigtny konsument dla tej kategorii produktéw, zrozumiatby akronim ,,pcb” jako
skrot ,,plytek z obwodem drukowanym” 1 orzeki, ze uprawniony nie moze zabronié
uzywania stowa opisowego, nawet, jesli ten znak jest uzywany jako znak towarowy 1

nawet jesli istniato ryzyko wprowadzenia w blad z oznaczeniem zarejestrowanym'”*.

""TN. Shemtov: Searching for...s. 472.

"% O§wiadczenie prasowe BGH, w jezyku niemieckim dostepne pod adresem: http://juris.Bundes gericht
shof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh& Art=pm&Datum=2009&S ort= 3&nr =4668
7&pos=0&anz=17, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.

'8 Zob. wpis na blogu dostepny pod adresem: http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases
.html, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.

1% Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie Bananabay, syg. 1 ZR 125/07.

1 Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie PBC, syg. I ZR 139/07.

12 Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie Beta Layout, syg. I ZR 30/07.

193 Zob. wpis na blogu dostepny pod adresem: http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases
.html, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.

194 Zob. wpis na blogu dostepny pod adresem: http://ipkitten.blogspot.com/2009/01/bgh-refers-main-adw
ord-question-to-ecj.html,ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.
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Wydaje si¢, ze sprawa moglaby by¢ oceniona przez sad inaczej, jesli to wyrazeniem
wykupionym byloby ,,pcb-pool”, a nie rodzajowy skrét ,,pcb”.

Trzecia sprawa Beta Layout, r6zni si¢ od wyzej przedstawionych o tyle, ze
dotyczy uzycia nazwy przedsigbiorstwa a nie znaku towarowego jako stowa
kluczowego. Stronami sporu byly te same podmioty co w sprawie PCB. Pozwany
uzywat firmy powoda ,,Beta Layout” jako stowo kluczowe. Sad uznal, ze takie dziatanie
jest zgodne z prawem, motywujac to faktem, ze uzytkownicy internetowi nawet nie
zatozyliby, ze link, ktory jest wyraznie odrdzniony od naturalnych rezultatow
wyszukiwania pochodzit od powoda'®”.

Decyzje wydane przez BGH prowadza do wniosku, ze obecnie uzycie firmy

konkurenta jest per se dopuszczalne, za§ uzycie znaku towarowego tylko w przypadku,

gdy oznaczenie ma charakter opisowy.

3.4.6. Republika Austrii

Austriacka sprawa, ktora wywotlata niejasnosci interpretacyjne na gruncie art. 5
ust. a dyrektywy 2008/95 w zakresie uzycia cudzych znakéw towarowych w ustudze
linkéw sponsorowanych byta sprawa Die BergSpechte'®.

Powod byt wiascicielem znaku towarowego ,,Die BergSpechte Outdoor Reisen
und Alpinschule Edi Kolblmiiller GmbH” (w klasie towardéw nr 25, 39, 41) 1 domeny
internetowej www.bergspechte.at. Drugi z pozwanych, Trekking, podobnie jak powdd,
organizuje rowerowe 1 wspinaczkowe wycieczki gorskie. Pierwszy z pozwanych,
Giinter Guni, jest prezesem zarzadu Trekking'®’. Drugi z pozwanych jest wlascicielem
domen www.trecking.at. Na skutek wpisania w pole wyszukiwania stow: ,,Edi

Koblmiiller 1ub ,,.Die BergSpechte” operator Google wyswietlat reklam¢ w linkach

195 Zob. wpis na blogu dostepny pod adresem: http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-
cases.html, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.

196 Sprawa przed OGH Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmiiller GmbH v
Giinter Guni i trekking.at Reisen GmbH, syg. 170b3/08b, Pytania prejudycjalne do ETS wraz z
wyjasnieniem OGH sa dostgpne pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe? Abfrage=Justiz&
Dokumentnummer=JJT 20080520 OGHO0002 01700B00003 08B0000 000, ostatnie = odwiedziny:
15.05.2008.r.

7 Zob. Google AdWords - OGH Entscheidung Bergspechte, kwiecien 2009, http://www.rechtsfreund.
at/news/index.php?/archives/387-Google-AdWords-OGH-Entscheidung-Bergspechte.html, ostatnie
odwiedziny: 20.05.2009 r.
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sponsorowanych drugiego pozwanego ,, Trekking and Naturreisen” bezposrednio nad
naturalnymi wynikami wyszukiwania i po prawej ich stronie'”".

Powdd wniodst o naruszenie znaku towarowego przez pozwanego, twierdzac, ze
wprowadza on konsumentow w btad co do pochodzenia strony internetowej od powoda,
gdyz nie wyrdzniala si¢ ona znaczaco od pozostatych rezultatow wyszukiwania. Sady
nizszych instancji przyznaty racj¢ powodowi. Sprawa staneta przed Austriacki Sadem

Najwyzszym, ktory zawiesit postgpowanie i1 skierowat pytania prejudycjalne do ETS.

3.4.7. Pytania prejudycjalne do ETS o dopuszczalno$¢ uzycia znakow
towarowych w reklamie kontekstowe;j

Powyzsze watpliwosci, do co odpowiedzialno$ci za naruszenie prawa do znaku
towarowego zardwno przez operatora wyszukiwarki jak i reklamodawce wykupujacego
stowa kluczowe zostaty skierowane przez sady najwyzsze Francji, Austrii, Holandii i
Niemiec do ETS.

W tym miejscu nalezy podsumowac wszystkie pytania w powyzszych sprawach,
gdyz odzwierciedlaja najistotniejsze problemy prawne.

W zakresie odpowiedzialno$ci operatorow wyszukiwarki internetowej, Cour de
Cassation, w sprawach: Google v Louis Vuitton, Google v CNRRH, Google France v
Viaticum, Luteciel skierowano nastgpujace pytania:

1. Czy oferowanie 1 sprzedawanie przez operatora wyszukiwarki ,stow
kluczowych” imitujacych lub bedacych reprodukcja znakow towarowych w celu
skierowania uzytkownika, wpisujacego te stowo kluczowe w zapytaniu, na link
podmiotu wykupujacego, gdzie oferowane sg produkty identyczne podobne lub
podrobione jest uzywaniem znaku towarowego w rozumieniu art. 5 lit. a i b
dyrektywy 2008/95 i 9 ust. 1 lit. a i b rozporzadzenia?

2. Czy w przypadku, gdy znaki towarowe sa znakami cieszacymi si¢ renoma,
uprawniony moze sprzeciwi¢ si¢ takiemu uzywaniu na podstawie art. 5 ust. 2
dyrektywy 2008/95 1 art. 9 ust. 1 lit. c rozporzadzenia 40/94?

3. Czy w przypadku, gdy powyzsze zachowanie operatora wyszukiwarki nie moze

by¢ zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to mozna operator

198 Ibidem.
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moze by¢ uznany za $wiadczacego ustugi spoleczenstwa informacyjnego

polegajacy na przechowywaniu informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/312'%

Ze wzgledu na inng kwalifikacj¢ prawng ostatniego pytania, bedzie ono

omawiane w rozdziale nastepnym.

W zakresie odpowiedzialnosci reklamodawcow, w sprawach: Portakabin v

Primakabin, Bananabay, Die BergSpechte v Giinter Guni i trekking.at i Google v

CNRRH zostaty skierowane nast¢pujace pytania:

1.

Czy podmiot wykupujacy stowa kluczowe bedace reprodukcja lub imitacja

znaku towarowego, w sposob niewidoczny dla uzytkownika w celu

wyswietlenia linku, ktéry oferuje podobne, identyczne lub podrobione produkty
narusza prawo wyltaczne uprawnionego do tego znaku?

Czy stanowi przy tym réznice:

1) czy ten link jest wymieniony na ogdlnej liScie znalezionych stron, lub

2) w czesci ogloszen oznaczonej jako taka?

Czy stanowi przy tym roznice:

1) czy autor ogloszenia juz przy informacji o odniesieniu na stronie
internetowej operatora wyszukiwarki faktycznie oferuje towary lub ushugi,
ktore sg identyczne z towarami lub ustugami, dla ktorych jest zarejestrowany
znak towarowy, lub

2) czy autor ogloszenia na wlasnej stronie internetowej, na ktorg moze by¢
przekierowany (hipertacze) uzytkownik internetowy faktycznie oferuje
towary lub ustlugi, ktore sa identyczne z towarami lub uslugami, dla ktérych
jest zarejestrowany znak towarowy?

Czy jesli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi uzywanie znaku

towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95, w szczego6lnosci art. 6 ust. 1 lit. b i

¢ moze wtedy prowadzi¢ do tego, ze wiasciciel znaku towarowego nie moze

zakaza¢ uzywania, o ktérym mowa w pytaniu pierwszym, a jezeli tak, to w

jakich okoliczno$ciach?

1% Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektorych aspektow prawnych ustug spoteczenstwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu
elektronicznego w ramach rynku wewngetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), (Dz.Urz.WE L
178, 17/07/2000).
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5. Czy jesli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi uzywanie znaku
towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95 to art. 7 dyrektywy 2008/95 ma
zastosowanie, gdy oferta autora ogloszenia dotyczy, jak opisano w pytaniu
pierwszym, towarow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Wspélnoty pod opisanym w pytaniu pierwszym znakiem towarowym
wilasciciela znaku lub za jego zgoda?

6. Czy odpowiedzi udzielone na powyzsze pytania dotycza takze zarejestrowanych
przez reklamodawce stow kluczowych, o ktorych mowa w pytaniu pierwszym,
w ktorych ten znak towarowy jest §wiadomie podawany z drobnymi btedami w
pisowni, przez co mozliwosci wyszukiwania przez spoteczno$¢ korzystajaca z
Internetu staja si¢ bardziej celowe, gdy si¢ przyjmie, ze znak towarowy na
stronie internetowej klienta jest podawany prawidiowo?

7. Jezeli i w zakresie w jakim odpowiedz na powyzsze pytania prowadzi do tego,
Ze nie ma miejsca uzywanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/95: czy panstwa czlonkowskie mogg wowczas w odniesieniu
do uzywania haset takich, jakie sg przedmiotem tej sprawy, na podstawie art. 5
ust. 5 dyrektywy 2008/95 wedlug przepisow obowigzujacych w tych panstwach
w zakresie ochrony przed korzystaniem ze znaku w innych celach niz
odréznianie towardow lub ustug, przyzna¢ ochron¢ przed korzystaniem z tego
znaku, przez co zdaniem sadow tych panstw cztonkowskich charakter
odrozniajacy lub renoma znaku towarowego bylyby w niedozwolony sposéb
wykorzystywane lub naruszone, czy tez w tym przypadku sady krajowe
obowigzuja ograniczenia prawa wspolnotowego zwigzanie z odpowiedziami na

powyzsze pytania.

3.4.8. Odpowiedzialno$ci operatorow wyszukiwarki internetowej za uzywanie
cudzych znakéw towarowych jako stow kluczowych

Pytanie wyj$ciowe zadane w powyzszych sprawach dotyczylo uzycia znaku w
handlu w $wietle art. 5 ust 1 a 1 b dyrektywy 2008/95 1 art. 9 ust 1 lit. a i b.
rozporzadzenia 40/94. Jak juz zostalo zaznaczone poprzednio w rozdziale 3.3.1.1, ETS

nie odpowiedziat do tej pory jednoznacznie na pytanie czy uzycie znaku miesci si¢
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tylko w zakresie funkcji okreslenia pochodzenia czy moze by¢ rozszerzone na pozostate
funkcje: gwarancyjng i reklamowa.

Z jednej strony, wyrok w sprawie Opel v Autec®®™ wydaje sie sugerowaé, ze
tylko uzycie, ktore jest przez odbiorcow odbierane jako oznaczenie pochodzenia jest
uzyciem w rozumieniu art. 5 ust. 1 a i b dyrektywy 2008/95. Moim zadaniem, o ile link
sponsorowany nie odnosi si¢ w teks$cie lub innej formie do cudzego znaku, a
uzytkownik nie kojarzy tresci reklamowej ze znakiem towarowym i nie wywotuje to
powigzania handlowego pomiedzy reklamg a wlascicielem znaku, to uzycie nie ma
nawet potencjalnego wplywu na podstawowg funkcje znaku.

Z drugiej strony ciekawe jest, jakie bedzie stanowisko ETS, jesli przyjmie on
szersza koncepcje, biorac pod uwage takze inne funkcje niz funkcja oznaczenia
pochodzenia. Przeciez, w wyroku Arsenal v Reed ETS wypowiadajac si¢ o zakresie
interesu uprawnionego ze znaku towarowego, stwierdzit iz:

»|-..] Wylaczne prawa zostaly przyznane po to, aby umozliwi¢ wiascicielowi
znaku towarowego ochrong jego szczegdlnych intereséw jako wtasciciela znaku, tzn.
zapewnienie tego, aby znak towarowy mogl spetnia¢ wilasciwe mu funkcje.
Wykonywanie tychze praw winno by¢ zatem zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych
uzywanie oznaczenia przez osobg¢ trzecig naraza na szwank w sposob rzeczywisty lub
potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczeg6lnosci jego zasadnicza funkcje,
jaka jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru™",

Innymi stowy Trybunat dat do zrozumienia, ze funkcja oznaczenia pochodzenia
jest tylko jedng z funkcji chronionych prawem znakéw towarowych. Przy takiej
interpretacji Trybunal moze stwierdzi¢, ze uzycie znaku towarowego w reklamie
kontekstowej jest uzyciem w rozumieniu art. 5 ust 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 1 art. 9
ust 1 lit. a 1 b. rozporzadzenia 40/94.

W tym samym orzeczeniu ETS zaznaczyl, ze ochrona w pozostatych funkcjach
zalezy miedzy innymi od tego, czy poszczegdlne panstwa czlonkowskie
implementowaty do swoich ustawodawstw krajowych art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95

(ochrona poza funkcja pochodzenia). Mozliwe jest wigc stanowisko Trybunatu

2% Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, [24], ECR 1-1017
[2007].

2" Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, [51], ECR I-
10273 [2002].
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dozwalajace na zakazanie nieuprawnionym uzywania znaku towarowego jako slowa
kluczowego, jesli zostanie wykazana szkoda dla odrdzniajacego charakteru znaku lub
jego renomy. Ochrona ta moglaby by¢ przyznana tylko w tych panstwach, ktére
przyjely powyzsze rozwigzanie do swoich ustawodawstw (np. panstwa Beneluksu).

Analizujac przestank¢ uzycia znaku, Trybunat prawdopodobnie bedzie brat pod
uwagge takze fakt, ze caly proceder sprzedawania stéw kluczowych jest niewidoczny dla
odbiorcy. W poprzednich orzeczeniach Célline Sarl v Célline SA*** i Holterhoff v
Freiesleben®™™ Trybunal ustalil, ze wykorzystanie znaku musi by¢ widoczne dla
odbiorcow, ktérzy tylko w ten sposdéb moga utozsami¢ go z towarem lub ustugg.
Jeszcze bardziej przemawia to za faktem, ze omawiany proceder nie moze by¢ uznany
za uzycie znaku w $wietle art. 5 ust. 1 lit. a 1 b dyrektywy 2008/95. Tym samym
operatorom nie mozna zarzuci¢ naruszenia znaku na powyzsze] podstawie.
Zastosowanie art. 5 ust 1 lit. a 1 b wymaga uzywania podobnego lub identycznego
oznaczenia innego przedsicbiorcy w stosunku do towaréw i uslug podobnych lub
identycznych do tych, dla ktorych zarejestrowany jest znak uprawnionego. Google jak 1
inne serwisy wyszukiwawcze, w przeciwienstwie do reklamodawcow, nie prowadza
dziatalnosci podobnej lub identycznej w stosunku do dziatalno$ci uprawnionego, jak i
nie opatrujag towardw (ustug) cudzym znakiem. Dlatego tez dziatanie operatora
wyszukiwarki nie moze by¢ tozsame z naruszeniem prawa ochronnego na znak
towarowy.

Powstaje jednak pytanie, czy uzycie stow kluczowych odzwierciedlajacych
renomowane znaki towarowe, tak jak ma to miejsce w sprawie Google v Luis Vuittion,
moze naruszy¢ funkcje oznaczenia pochodzenia obok funkcji reklamowej 1 jakoSciowe;j
na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95?

Niektorzy autorzy shusznie podnosza®”, podpierajac swoje tezy orzeczeniami

ETS np. w sprawie Adidas v Marca Mode®”, Opel v Autec®® a takze Célline Sarl v

22 Wyrok ETS z 11 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline [80], ECR 1-7041
[2007].

% Wyrok ETS z 14 maja 2004 r. w sprawie C-2/00, Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut,
ECR 1-4187 [2002].

24 Ppo Jen Yap, Case comment: Essential..., s. 81-87.

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

2% Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, [24], ECR 1-1017
[2007].
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Célline SA*, ze takze przy badaniu naruszenia na podstawie art. 5 ust 2 dyrektywy
2008/95 niezbedne jest wykazanie uzycia znaku w granicach funkcji pochodzenia (obok
funkcji reklamowej lub gwarancyjnej). Idac za tym stanowiskiem, takze w tym
przypadku nie ma miejsca uzycie w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Jesli
jednak przyjmiemy bardziej liberalng koncepcje, zakladajaca, iz znak renomowany
powinien by¢ uzyty tylko w granicach funkcji reklamowej lub gwarancyjnej, to da to
podstawe do dalszej analizy potencjalnego naruszenia. Znaki renomowan sg chronione
poza granicami podobienstwa, takze fakt, iz Google prowadzi dziatalno$¢ zupetnie inng
niz uprawniony, nie jest wykluczajaca przestanka dla stwierdzenie naruszenie. Ponadto,
Sad Apelacyjny w Paryzu w sprawie Google v Luis Vuittion ustalit juz renome znaku
Luis Vuittion. Tak wigc, o ile zostanie wykazane, Zze uzycie oznaczenia powoduje
nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru znaku lub jego
renomy, co jest bardzo mozliwe, gdyz link sponsorowany odnosit si¢ w tej sprawie do
produktow podrobionych, to moim zdaniem, w tym jednym przypadku operatorowi
wyszukiwarki moze by¢ przypisana odpowiedzialno$§¢ za uzycie stow kluczowych

bedacych znakami towarowymi.

3.4.9. Odpowiedzialnos¢ reklamodawcow za wykupienie stow kluczowych
odpowiadajacych cudzym znakom towarowym

Powyzsze rozwazania w kwestii uzycia znaku mozna przenies¢ na grunt analizy
odpowiedzialnosci reklamodawcow wykupujacych stowa kluczowe. Moim zdaniem,
takze w tym przypadku nie dochodzi do uzycia znaku towarowego przez reklamodawce
w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a 1 b dyrektywy 2008/95 1 art. 9 ust.1 lit. a i b
rozporzadzenia 40/94, o ile znak nie jest widoczny w tresci linka sponsorowanego lub
przy informacji o odniesieniu. Takze powyzszag analiz¢ odnos$nie znakow
renomowanych mozna odpowiednio przetozy¢ na grunt odpowiedzialno$ci
reklamodawcow.

Jesli jednak Trybunal uzna, Ze przestanka uzycia jest spetniona to w przypadku

tzw. podwojnej identycznosci ETS moze stwierdzi¢ naruszenie prawa ochronnego na

27 Wyrok ETS z 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline [80], ECR. 1-7041
[2007].
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znak towarowy, gdyz w tym przypadku nie trzeba wykazywa¢ prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad. Reklamodawcy, w wiekszosci omowionych powyzej spraw,
prowadzac dziatalno$¢ konkurencyjng w stosunku do uprawnionego wykupuja stowa
kluczowe identyczne ze znakiem uprawnionego.

Mozliwa jest takze sytuacja, gdy zachowanie reklamodawcy mozna podaé pod
dyspozycje art. 5 ust 1 lit. b dyrektywy 2008/95, wymagajacego spelnienia przestanki
wprowadzenia w btad. Nalezy si¢ wigc zastanowié, czy zachowanie reklamodawcy
moze wprowadzi¢ w btad konsumenta spostrzegawczego, ostroznego i nalezycie
poinformowanegozog.

Ocena wprowadzenia w blad moze by¢ o tyle trudna, ze przy zidentyfikowaniu
grupy odbiorcoOw nalezy wzig¢ pod uwage dwa czynniki. Po pierwsze, tradycyjnie
okreslenie danej kategorii odbiorcow dla produktéw 1 ustug. Po drugie, wsrod
powyzszej kategorii, nalezy wziag¢ pod uwage sprawnos$¢ poruszania si¢ po Internecie i
wiedzg o funkcjonowaniu wyszukiwarek internetowych, w szczegdlnosci wiedze, ze
linki sponsorowane nie sg cz¢scig wynikow naturalnych, ale rezultatem odptatnego
dzialania.

W mojej opinii, przy ocenie calosciowej, uzytkownik ostrozny, poinformowany
1 spostrzegawczy moze co najwyzej skojarzy¢ zwigzek pomiedzy przedsigbiorstwami,
co jak zostalo juz wyjasnione, nie jest wystarczajace dla stwierdzenia naruszenia. Ale
taki konsument nie powinien by¢ wprowadzony w btad co do pochodzenia, o ile:

a) linki sponsorowane s3 w wystarczajagco klarowny sposdéb wyrdznione od
pozostatych rezultatow przy czym, wydaje si¢, ze nie ma roznicy, czy link jest
wymieniony na ogolnej liScie odestan czy obok wynikow wyszukiwania;

b) ani link sponsorowany ani tre$§¢ strony w sposob zwodniczy nie wskazuje na

powigzanie z uprawnionym.

Mozna, jednakze pokusi¢ si¢ o stwierdzenie, ze ma tu miejsce posrednie
wprowadzenie w btad polegajace na krotkotrwatym skierowaniu odbiorcy na inng
stron¢ niz ta, na ktdrej miatl zamiar si¢ znalez¢. Teoria ta, jak do tej pory, nie jest

akceptowana przez ETS™®.

2% Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd v Klijse Handel, ECR 1-3819 [1999].
% D. Kasprzycki, Problematyka reklamy..., s.219.
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O ile Trybunat uzna taki proceder za uzywanie znaku towarowego, to bedzie
rozwazatl takze dopuszczalno$§¢ uzycia cudzego znaku towarowego w celach
informacyjnych lub w celu wskazania przeznaczenia towardw jakie ma miejsce na
gruncie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ dyrektywy 2008/95. Uzycie cudzego znaku towarowego w
reklamie w celu promowania swoich ustug, towarow jest dopuszczalne, o ile nie
zagraza interesowi uprawnionego, jest zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu, nie

wprowadza w konsumentéw w blad co do pochodzenia towaru (ustugi)®'®

. Wydaje sie,
ze uzycie znaku towarowego bedzie dozwolone, o ile:

a) link lub strona internetowa wykupujacego stowo kluczowe, odzwierciedlajace
cudzy znak towarowy, w dostateczny sposoéb odnosi si¢ do produktu
opatrywanego tym  znakiem, bez stworzenia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad konsumenta co do pochodzenia danej strony od
uprawnionego ze znaku;

b) znak cieszacy si¢ renoma jest wykorzystywany w taki sposob, ze nie przynosi to
szkody dla renomy znaku;

¢) podmiot uzywa znaku w celach informacyjnych lub w celu wskazania
przeznaczenia towarow (brana jest pod uwage $wiadomos¢ wykorzystujacego

znak).

Powyzsze sytuacje powinny by¢ jednakze badane ad casu.

W dalszej kolejnosci nalezy rozwazy¢é mozliwos¢ powotania si¢
wykorzystujacego znak towarowy na wyczerpanie prawa ochronnego (art. 7 dyrektywy
2008/95). Uprawniony nie moze zakaza¢ uzywania znaku towarowego w doniesieniu do
towarow, wprowadzonych do obrotu przez uprawnionego lub w wyniku jego zgody.
Daje to nabywcy towaru mozliwos$¢ dalszej odsprzedazy towardw, a co istotniejsze dla
omawianego procederu, takze prawo reklamowania towaru oznaczonego znakiem.
Wydaje si¢ wigc, ze jest to nawet w interesie uprawnionego, zeby towary oznaczone
jego znakiem byly promowane w jak najefektywniejszy sposob, przyktadowo przez
linki sponsorowane, co moze zwigkszy¢é sprzedaz towaru opatrzonego znakiem

uprawnionego. Jednakze, nalezy pamigta¢, Ze uprawniony moze sprzeciwi¢ si¢

219 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 1-905 [1999]; Wyrok ETS z 11 wrzesnia 2007 r. w sprawie
C-17/06 Célline Sarl v Célline, [80], ECR. 1-7041 [2007].
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dalszemu obrotowi towarowemu, je$li ma prawnie uzasadnione powody, W
szczegblnosci, jezeli stan towaréw ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu
do obrotu.

Wydaje si¢, ze nie ma wplywu na powyzsze rozwazania fakt, iz znak
towarowy jako stowo kluczowe $wiadomie podawany jest z drobnymi bledami w
pisowni, gdy przyjmie si¢, ze znak towarowy na stronie internetowej klienta podawany
jest prawidtowo. Jest zjawiskiem powszechnym, ze uzytkownik Internetu wpisujacy w
pole wyszukiwarki zapytanie, moze dokona¢ drobnych pomylek pisarskich, zwtaszcza
gdy stowo jest skomplikowane. Dzigki temu zwicksza si¢ trafno$¢ wyszukania przez
uzytkownika Internetu.

Najwigksze szanse przyznania ochrony przed omawianym procederem maja,
moim zdaniem, uprawnieni dochodzacy ochrony w panstwach, ktore wprowadzity
przepisy na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy zakresie ochrony przed korzystaniem ze
znaku w innych celach niz odr6znianie towarow lub ustug. W panstwach Beneluksu,
nawet jesli Trybunal uzna, Ze nie ma miejsca na uzywanie znaku towarowego w
rozumieniu art. 5 ust. 1 1 2 dyrektywy 2008/95, ochrona taka utrzyma si¢ na mocy
przepisu implementujacego art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95. Takie uzycie powinno by¢
oceniane poza funkcja pochodzenia jak wskazuja poprzednie orzeczenia ETS*!".

Istotna jest takze odpowiedz na pytanie, kto w omawianym procederze uzywa
znaku towarowego w charakterze znaku towarowego. Moim zdaniem, to nie operator
ani reklamodawca lecz konsument, wprowadzajac w pole wyszukiwania termin
odzwierciedlajacy znak towarowy. Oczywiscie, jako Ze, powyzsze uzycie jest uzyciem

w ramach wolno$ci stowa, nie moze by¢ zabronione przez uprawnionego.

3.4.10. Reklama kontekstowa z perspektywy prawa polskiego

Dotychczas sady polskie nie miaty okazji zaja¢ stanowiska w kwestii
opisywanego procederu. W braku polskiego orzecznictwa, trudno jest wigc formutowac

jakiekolwiek wnioski co do potencjalnego ustosunkowania si¢ sagdow polskich do tej

2 Wyrok ETS z 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline,[80], ECR. 1-7041
[2007]; Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG,[24], ECR I-
1017 [2007].
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kwestii. Wydaje si¢, ze w przypadku pojawienia si¢ sprawy o nieuprawnione uzycie
znaku towarowego w reklamie kontekstowej sady beda kierowaé si¢ wytycznymi
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci. Zwlaszcza, ze jak si¢ jednoglo$nie
podkresla w polskiej doktrynie?'?, art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. chroni funkcje
pochodzenia a art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. zapewnia ochron¢ poza funkcja pochodzenia.
Ponadto, podczas gdy w europejskim prawie znakow towarowych przy ocenie renomy
znaku przyjmuje si¢ kryterium ilosciowe, w polskiej literaturze i orzecznictwie, bierze
si¢ pod uwage takze kryterium jakos$ciowe, co moze prowadzi¢ do réznej ochrony
prawnej. Nalezy jednak zauwazy¢, ze z pewnoscig nie zostanie przyznana ochrona
przed uzywaniem w celach innych niz odréznienie oznaczen, gdyz jak do tej pory

Polska nie implementowata art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95.

212 E Nowiniska, U. Prominska , M. du Vall: Prawo wlasnosci..., s. 248.
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4. Odpowiedzialnos¢ operatorow wyszukiwarek
internetowych i reklamodawcow na innych podstawach
niz prawo znakow towarowych

4.1.Wstep

W wigkszosci przypadkéw wykorzystania cudzego znaku towarowego bez
zgody uprawnionego w reklamie kontekstowej (za wyjatkiem uzycia znaku
renomowanego) problematyczne bedzie wykazanie naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy na gruncie prawa wlasnosci przemystowej lub rozporzadzenia 40/94,
przy przyjeciu interpretacji prounijnej. Nalezy w dalszej kolejno$ci zastanowi¢ sie, czy
na podstawie innych przepiséw ochrona przed nielegitymowanym uzyciem moglaby
by¢ przyznana. Wydaje si¢, ze uprawniony ze znaku moze mie¢ wigksze szanse
uzyskania ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (dalej

- 213
zwane] u.z.n.k.)

. W dalszej kolejnosci, przeprowadzona jest analiza wylaczenia
odpowiedzialnos$ci operatorow przez nieuznanie ich za podmioty §wiadczace ushugi
spoteczenstwa informacyjnego polegajace na przechowywaniu informacji na gruncie
ustawy o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (dalej zwanej u.é.u.d.e.)214, bedacej
implementacja dyrektywy 2000/31. Problematyka ta jest przedmiotem jednego z pytah
postawionych Trybunatowi w tzw. ,}laczonych sprawach Google”. Ponadto, nalezy

rozwazy¢ czy 1 w jakich przypadkach uprawniony moze mie¢ roszczenie przeciwko

operatorom wyszukiwarki takze na gruncie kodeksu cywilnego®"”.

213 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Tekst jedn.: Dz. U. 03 Nr153
poz. 1503. Niniejsza ustawa dokonuje¢ w zakresie swojej regulacji wdrozenia dyrektywy 97/55/WE z dnia
6 pazdziernika 1997 zmieniajgcej dyrektywe 84/450/EWG dotyczaca reklamy wprowadzajacej w btad w
celu wlaczenia do niej reklamy poréwnawczej (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. dotyczaca reklamy
wprowadzajacej w btad i reklamy porownawczej (wersja ujednolicona), Dz. Urz. WE L 376/21.

1% Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.
1204, z pézn. zm ).

1% Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.).
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4.2.Wykorzystanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej jako
czyn nieuczciwej konkurencji

4.2.1. Uwagi wstepne

Ochrona przed nieuczciwa konkurencja stuzy uczciwemu i niezafatszowanemu
funkcjonowaniu rynku i zachowaniu poprawnego mechanizmu gospodarki rynkowej*'®.
Przepisy zwalczajace nieuczciwg konkurencje majg za zadanie chroni¢ nie tylko
konkurentow, ale takze ich klientow.

Reklama kontekstowa w formie linkow sponsorowanych moze by¢ korzystna
zaréwno dla klientow jak i reklamodawcdow, nie oznacza to jednak, Ze jest stuszna i
uczciwa z punktu widzenia uprawnionego do znaku towarowego®'’. W jakich wigc
sytuacjach wykorzystanie stowa kluczowego przez reklamodawce lub operatora bedzie
zagraza¢ interesowi uprawnionego przedsiebiorcy lub klienta? Niniejszy podrozdziat
jest proba odpowiedzi na powyzsze pytanie przez dokonanie kwalifikacji omawianych

zachowan jako deliktow nieuczciwej konkurencji na gruncie u.z.n.k.

4.2.2. Stosunek prawa przepisOw ustawy prawo wiasnosci przemystowe;j i
regulacji zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W $wietle art. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy tej ustawy nie uchybiaja, m.in. przepisom
przewidzianym dla ochrony znakéw towarowych w innych ustawach. Ustawodawca
polski przyjat wiec zasade kumulacji ochrony znakow towarowych na podstawie
przepisow p.w.p. i u.z.n.k.*'® Oznacza to, ze w sytuacji, gdy dane zachowanie wypelnia

dyspozycj¢ norm zaré6wno przepisow u.z.n.k jak i p.w.p. ochrona przed naruszeniem

2167 Okon [w:] E. Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. Litwinski, Z. Okof, M.
0z6g, P. Podrecki, G.Sibiga, M, Swierczynski, T. Targosz: Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007,
s. 623.

*'7 GR. Ferrera: The Search Engine Advertising market — lucrative space or trade mark liability?, Texas
Intellectual Property Journal, Winter 2009.

*I® E. Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa

2007, s. 34.
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znaku towarowego jest dopuszczalna zarowno na postawie pojedynczo kazdej z nich jak
i na gruncie obu ustaw?"’.

Takze w przypadku nieuprawnionego uzycia stow kluczowych bedacych
zarejestrowanym oznaczeniem konkurenta w reklamie kontekstowej, uprawnieni ze
znaku moga dochodzi¢ swoich praw na podstawie obu ustaw. Jednakze, w przypadku
znakoéw zwyktych uprawnieni mogg mie¢ problem z udowodnieniem przestanek uzycia
w handlu 1 prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad na gruncie p.w.p. i

rozporzadzenia 40/94. W takiej sytuacji jedynag alternatywg ochrony moze by¢

dochodzenie roszczen na gruncie u.z.n.k.

4.2.3. Czyn nieuczciwej konkurencji

O zakresie przedmiotowym u.z.n.k. méwi przepis artykutu 1, ktéry wskazuje, ze
ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci
gospodarczej w interesie publicznym, przedsi¢biorcow oraz klientow.

Omawiana ustawa zawiera klauzulg¢ generalna, okre$lajaca czyn nieuczciwej
konkurencji oraz wymienia stypizowane delikty?®. Art. 3 ust. 1 u.z.nk. definiuje
klauzule generalng czynu nieuczciwej konkurencji jako dziatanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, zagrazajace lub naruszajace interes innego przedsigbiorcy lub
klienta. Nastepny ustep tego samego artykulu wymienia szczegoélne typy deliktow
nieuczciwe] konkurencji, ktore zostaly ujete w rozdziale drugim ustawy, w artykutach

7-17 lit. e u.z.n.k. Kazdy z tych deliktéw stanowi ,,samodzielny”**'

CZyn nieuczciwej
konkurencji, konkretyzujacy sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami oraz naruszenie
interesu przedsigbiorcy lub klienta.

W tym miejscu nalezy pokrétce omowi¢ relacje pomiedzy klauzula generalng a
stypizowanymi czynami nieuczciwe] konkurencji. Klauzula generalna w stosunku do

nazwanych czynow nieuczciwe] konkurencji petni dwie funkcje: uzupelniajaca i1

1% A. Kobylanska: Ochrona znakéw towarowych w Internecie, Warszawa 2005, s. 84.

S Szwaja, [w:] A. Jakubecki, M. K¢pinski, M. Mozgawa, M. Pozniak-Niedzielska, T. Skoczny, R.
Skubisz, S. Soltysinski 1. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz,
Warszawa 2006, s. 16.

221 7. Okon [w:] Prawo Reklamy..., s. 624.
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korygujaca®®. Pierwsza z nich polega na kwalifikacji dzialaf jako czynéw nieuczciwej
konkurencji, innych niz wymienione explicite w ustawie. Funkcja korygujaca dotyczy
sytuacji, w ktorej, cho¢ dane zachowanie wypetlia dyspozycje jednej z norm
okreslonych w artykutach 7 — 17 lit. e u.z.n.kk.,, to nie moze by¢ uznane za czyn
nieuczciwej konkurencji, gdyz dane dzialanie nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami
lub nie narusza interesu innego przedsiebiorcy lub klienta. W doktrynie i orzecznictwie
podkresla si¢ jednak, ze taka kwalifikacja jest mozliwa tylko w wyjatkowym
sytuacjach™®.

Aby stwierdzi¢, ze dane dziatanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji nalezy
wykazac:

1) ze dziatanie podjete zostalo w zwiazku z dziatalno$cig gospodarcza (art. 1

u.z.n.k);

2) zachodzi bezprawno$¢ dziatania bedacego sprzecznym z prawem lub dobrymi

obyczajami (art. 3 ust. 1 v.z.n.k);

3) istnieje zagrozenie interesu innego przedsigbiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1

u.z.nk)?

4.2.4. Dzialanie w zwigzku dziatalno$cig gospodarcza

Pojecie dzialalnosci gospodarczej nie jest zdefiniowane w u.z.n.k. Artykut 1
ustawy tylko szczegétowo wymienia rodzaje dzialalno$ci gospodarczej: produkcje
przemystowa, rolng, budownictwo 1 ustugi. Ustawa nie obejmuje dziatalnosci
politycznej, charytatywnej, religijnej czy kulturalnej**’.

Czyn nieuczciwej konkurencji moze by¢ popetniony przez przedsigbiorcoOw oraz

226

wyjatkowo przez inne podmioty, o ile ustawa na to wskazuje”. Przedsigbiorcami, w

rozumieniu ustawy, sa osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne

222 M. Modrzejewska [w;] J. Okolski, M. Safjan, W. Opalski, M. Modrzejewska, J. Modrzejewski, M.
Litwinska- Werner, L. Gasinski, J. Krauss, C. Wisniewski: Prawo handlowe, Warszawa 2008.

2, Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 138 i nas., E. Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s.
45; B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 w.z.n.k.),
ZNUJ PwiOWI 2003, s. 115.

224 E. Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s., 54; J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu...,s. 138, s.
11.

22 J P Antoniuk.: Ochrona znakéw..., s. 202; E. Nowiniska, M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 34.
2% M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 42.
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niemajace osobowos$ci prawnej, ktore prowadzac, chociazby ubocznie, dziatalnos¢
zarobkowa lub zawodowa uczestnicza w dziatalnosci gospodarczej (art. 2 u.z.n.k.).
Nalezy zauwazy¢, ze ustawa ma takze zastosowanie bez wzgledu na to czy dziatalnos¢
jest legalna oraz czy zostala wpisana do wilasciwego rejestru’’.

Ustawa generalnie nie wymaga istnienia stosunku konkurencji miedzy sprawca a
pokrzywdzonym przedsicbiorca®®®, cho¢ jak podkresla M. du Vall*®, niektore
stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji (np. nieuczciwa reklama poréwnawcza)
wymagajg istnienia takiego stosunku. Zaistnienie czynu nieuczciwej konkurencji jest
mozliwe miedzy podmiotami prowadzacymi inny rodzaj dzialalnosci®*’. Wystarczajace
jest, aby sprawca dzialat na szkode pokrzywdzonego™', przykladowo przez uzyskanie
korzy$ci z renomy znaku towarowego, co moze prowadzi¢ do tzw. rozwodnienia
znaku®?.

Niezaprzeczalnie dziatanie polegajace na sprzedawaniu przez operatoréw
wyszukiwarki stow kluczowych w celu wywotania reklamy kontekstowej miesci si¢ w
ramach dziatalno$ci gospodarczej. Nalezy takze przyjac, ze reklamodawca wykupujacy
stowa-klucze w celu reklamowym z zasady bedzie prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarcza
w rozumieniu ustawy. Jak zostalo wykazane w rozdziale 3.4., w wigkszosci
dotychczasowych sporow pomiedzy uprawnionym ze znaku towarowego a
reklamodawcami, obie strony byty przedsiebiorcami, a ponadto istnial miedzy nimi
stosunek konkurencji*’. Intencja wykupujacych stowa kluczowe odpowiadajace
znakom towarowym jest wlasnie przyciggnigcie na strong¢ internetowa klienteli
konkurenta. Nalezy jednak pamigtac, ze jesli stowa kluczowe sa wykupowane przez
podmioty zajmujace si¢ dziatalno$cig charytatywna, polityczna, religijna, czy kulturalng
dla zaspokajanie ich celéw statutowych to ustawa nie bedzie miala tu zastosowania.

Podkresla si¢, ze uzycie cudzego oznaczenia w dziatalno$ci gospodarczej w

swietle u.z.n.k. nie musi by¢ uzyciem w charakterze znaku, czyli w ramach funkcji

7y, Szwaja: Ustawa o zwalczaniu, 2000, s.76.

28 B Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 42; 1. Szwaja, [W]: Ustawa o zwalczaniu, s.103,
22 B Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 35.

20 3 R Antoniuk: Ochrona znakéw..., s. 203 i cytowana tam literatura.

2! Ibidem, s. 203.

32 R. Kasprzycki, B. Pietrzak: Abstrakcyjny stosunek konkurencji, ,Palestra” 1994, nr 11, s. 2.

23 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmiiller GmbH v Giinter Guni i trekking.at
Reisen GmbH, (C-278/08); Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 125/07; Orzeczenie BGH z
22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 30/07; Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 139/07; Reed
Executive Plc v Reed Business Information Ltd, Court of Appeal, [3.03.2004] EWCA civ 159.
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oznaczenia pochodzenia tak jak ma to miejsce w p.w.p.”".

Dlatego tez, o ile
kwalifikacja powyzszego zachowania jako uzywanie znaku towarowego w charakterze
znaku nastrecza trudnos$ci na gruncie prawa znakow towarowych, to wykupywanie lub
sprzedawnie stowa kluczowego odpowiadajacego znakowi towarowemu osoby trzecie;j,

bedzie mozna uznaé za uzycie znaku w dziatalno$ci gospodarczej w rozumieniu u.z.n.k.

4.2.5. Bezprawnos$¢ dzialania

Bezprawnos$¢ dziatania sprawcy moze polega¢ na sprzecznosci z prawem lub
dobrymi obyczajami. Swiadomos¢ i wina sprawcy nie sa warunkami bezprawnosci.
Sprzeczno$¢ z prawem nalezy rozumie¢ jako naruszenie obowigzujacej normy
prawnej>>".

Wobec powyzszego, uznaje si¢ za czyn nieuczciwej konkurencji dziatanie
sprzeczne z prawem polegajace na uzywaniu cudzych znakéw towarowych przez
reklamodawcéw w reklamie kontekstowej, a wigc wkroczenie w sfer¢ pozytywnych
praw uprawnionego, o ile to dziatanie wypelnia dyspozycj¢ norm zawartych w p.w.p. -
art. 296 ust. 2 oraz w rozporzadzeniu 40/94 - art. 9 ust. 1, chyba Ze dzialanie stanowi
jedng z form ograniczenia prawa ochronnego (155-158 lub 160 p.w.p., art. 12 i 13
rozporzadzenia 40/94).

Nalezy nadmieni¢, ze M. Kepinski uznaje, iz art 3 u.z.n.k. stosuje si¢ rowniez,
gdy naruszenie przepisOw daje naruszycielowi przewage konkurencyjng nad innymi
podmiotami**°.

Bezprawno$¢ moze polega¢ takze na sprzecznosci z dobrymi obyczajami.
Niezdefiniowane w u.z.n.k., normatywne pojecie dobrych obyczajow jest przestanka
ocenng, ktora jak dotad nie zostala jednoznacznie okreslona przez orzecznictwo ani
doktryng. Podkresla si¢, ze przy interpretacji pojecia dobrych obyczajow nalezy
stosowa¢ podejécie ekonomiczno-funkcjonalne™’. Przyjmuje sie, ze dobre obyczaje nie

sa normami prawnymi, lecz normami postgpowania, tak jak zasady wspolzycia

234 J R Antoniuk: Ochrona znakéw..., s. 204.

23 E Nowiniska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 47.

2% M. Kepinski: Problemy ogélne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS1994, nr 2.
By, Szwaja: Ustawa o zwalczaniu...,s. 3.
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. 238
spolecznego oraz ustalone zwyczaje™".

Okreslenie dobrych obyczajow, w tym
ustalonych zwyczajow™’, powinno by¢ zawezone do zachowan przedsiebiorcow w
dziatalnosci  gospodarczej, nie wykluczajagc jednocze$nie calkowicie ocen
aksjologicznych. Zaréwno w przypadku problematyki zwyczaju jak 1 dobrych
obyczajow mamy do czynienia z powszechnymi standardami postgpowania w danym
srodowisku*. Przy czym norma prawa zwyczajowego powinna byé potwierdzona w
akcie sgdowym lub administracyjnym jak tez przez wyksztatcenie si¢ przekonania, ze
powstata praktyka jest obowiazujacym prawem lub standardem postgpowania®*'.

Do tej pory zaden sad polski nie zmierzyl si¢ ze zdefiniowaniem pojgcia
dobrych obyczajéw w stosunku do uzywania stow kluczowych bedacych cudzym
znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. Nalezaloby zbadaé, czy omawiany
proceder wykupowania lub sprzedawania cudzych oznaczen jako stéw kluczowych
moze prowadzi¢ do naruszenia ustalonych zwyczajow w sieci. Przy okresleniu, czy
dane dziatanie miesci si¢ w zakresie dobrych obyczajow nalezy wzig¢ pod uwage ogot
okolicznosci faktyczne danej sprawy>*. Z jednej strony, nie mozemy stwierdzié, ze
niezgodne z normami postepowania jest wykupowanie stow kluczowych zawierajacych
terminy deskryptywne, mogace odnie$¢ si¢ do roznych kategorii towaréw, np. ,,apple”.
Z drugiej za$ strony, w przypadku wykorzystania renomy znaku dla przyciggnigcia
klienteli uprawnionego z tego znaku lub pasozytniczego wykorzystania znaku w celu
skierowania uwagi klienta na towary naruszyciela, bezsprzecznie mozna stwierdzié, ze
narusza to pewne ustalone zwyczaje. Wydaje si¢ takze, ze uzycie znaku zwykltego
(nierenomowanego), w ztej wierze tj. dla odciaggnigcia klientéw od konkurenta jest
naruszeniem przyjetych norm postgpowania przez uczestnikow handlu elektronicznego.

O ile powyzsze rozwazania znajduja potwierdzenie w polityce operatoréw
wyszukiwarek, ktorzy swoje ushugi kieruja na terytorium Polski lub Unii Europejskiej
(za wyjatkiem Irlandii Potnocnej 1 Wielkiej Brytanii), to nie utwierdza nas w tym

przekonaniu polityka Google w panstwach poza Unig Europejska. Google ostatnio

28 E. Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 53, i cytowana tam literatura.

29 Ustawa z 1926 roku postugiwata sic pojeciem ,ustalonych zwyczajow” i ,zasad wspolzycia
spolecznego” Terminy te nie zostaly jednak przyjete w u.z.n.k., zob. J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu...,
s. 58.

9P P. Polanski: Prawne problemy spamdexingu, Kwartalnik Prawa Nowych Technologii 2008 3/2008,
s. 8.

2 Ihidem, s. 9.

2 E Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 48.
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zezwolit na postugiwanie si¢ cudzymi znakami towarowymi w ich systemie reklamy
kontekstowej w ponad 190 krajach. Wedtug tej polityki, Google nie monitoruje uzycia
znakow towarowych przez ustugobiorcow. Tylko w wyjatkowych okolicznosciach, w
wyniku skargi uprawnionego uniemozliwia uzycie znaku przez reklamodawcow (np. w
przypadku umieszczenie znaku towarowego w linku sponsorowanym)®*’. Powyzsza
polityka nie dotyczy jednak panstw Unii Europejskich (oprocz Wielkiej Brytanii i
Irlandii), Google przeglada system pod katem uzycia znaku jako stowa kluczowego
przy otrzymaniu skargi od uprawnionego. W przypadku nieuprawnionego uzycia znaku
towarowego, Google zada usuniecia znaku i1 uniemozliwia reklamodawcy wykupienie
go w przysztosci®*.

Bardziej rygorystycznag polityke przyjeta wyszukiwarka Yahoo!. Zasady Yahoo!
Search Markteing®” wymagaja od reklamodawcow na catym §wiecie zobowigzania sie,
ze ich stowa kluczowe, tres¢ reklamy, opis i zawarto$¢ stron internetowych nie
naruszajg praw wylacznych do znakdéw towarowych osob trzecich. Yahoo! pozwala na
wykorzystanie znaku towarowego tylko, gdy: (1) strona internetowa odnosi si¢ do
znaku towarowego uprawnionego ze znaku lub produktu oznaczonego znakiem w
dozwolony sposob bez stworzenia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
konsumenta, przyktadowo, reklama poréwnawcza, sprzedawanie towar6w 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, Zze obaj operatorzy zwracajg uwage na problem uzycia stow
kluczowych w reklamie kontekstowej, to jednak wyraznie widac¢, ze nie ma konsensusu,
co do jednakowej praktyki postgpowania w niniejszym zakresie, na podstawie, ktorej
mozna by bylo uznaé, ze wylonit si¢ zwyczaj okreSlonego postgpowania w skali
globalnej. Ale warto zauwazy¢, ze standardem panujagcym w polityce operatorow
wyszukiwarek w Europie, w tym w Polsce, jest jednak nieuzywanie cudzych znakow

towarowych w celu wywolania reklamy kontekstowej. Dlatego tez nalezy przyjac, ze

3 What is Google's U.S. trademark policy?, dostepne pod adresem: http://adwords.google.com /support/
bin /ans wer.py?answer=145626, ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.

4 Zasady reklamowe programu Adwords, dostepne pod adresem: http://adwords.google.com/support/ bi
n/static.py?page=guideli nes.cs&topic=9274&subtopic=9295&answer =47 165, ostatnie odwiedziny:
26.05.2009 r.

* Raising Trademark Concerns about Sponsored SearchTM Listings, dostepne pod adresem:
http://searchmarketing.yahoo.com/legal/trademarks.php, ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.
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uzycie cudzego znaku towarowego (poza wyjatkami dozwolonymi przez prawo) moze
prowadzi¢ do naruszenia dobrych obyczajow przez wyszukiwarki internetowe i
reklamodawcow, gdyz stoi to w sprzecznosci z zasadg uczciwej konkurencji w handlu

elektronicznym i potwierdzajg to polityki przjete przez operatoréw w Unii Europejskie;.

4.2.6. Naruszenie interesu

Aby dziatanie mozna bylo uzna¢ za czyn nieuczciwej konkurencji musi ono
narusza¢ lub zagraza¢ interesowi publicznemu, klientéw lub innego przedsigbiorcy.
Interes w rozumieniu ustawy powinien by¢é utozsamiany z interesem gospodarczym?*°.
Naruszenie lub zagrozenie interesu ma miejsce, gdy jeden przedsiebiorca, swoim
dziataniem, godzi w dobra materialne lub niematerialne innego przedsigbiorcy. Szkoda
moze mie¢ wymiar rzeczywisty lub prawdopodobny, ale zawsze realny. Przy badaniu
prawdopodobienstwa powstania szkody nalezy wzig¢ pod uwage kryteria obiektywne, a
nie subiektywne odczucia przedsigbiorcy.

Nieuprawnione uzywanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej moze
godzi¢ w interesy uprawnionego z kilku wzgledow. Po pierwsze, uzytkownicy Internetu
w poszukiwaniu strony internetowej uprawnionego moga by¢ odciagnigci od jego
strony i skierowani na stron¢ konkurenta. Uprawniony moze utraci¢ w ten sposdb swoja
klientele, co moze by¢ odzwierciedlone w obnizeniu wartosci sprzedazy. Po drugie,
bezprawne notoryczne uzycie znaku renomowanego, moze przyczynia¢ si¢ do
deprecjacji znaku, a tym samym do pomniejszenia majatku niematerialnego
przedsiebiorcy. Po trzecie, powyzsze dziatanie moze utrudnia¢ kontakt uprawnionego z
klientela, gdyz linki sponsorowane wyswietlaja si¢ tuz nad wynikami naturalnymi. Z
drugiej strony mozna uznaé, ze wyswietlanie linkow sponsorowanych jest dziataniem
na korzy$¢ konsumentow. Uzytkownik poszukujac towaru czy ustugi przez
wyswietlanie si¢ reklam moze skorzysta¢ z bardziej korzystnej oferty, przez co takze
minimalizuje czas przeznaczony na poszukiwanie interesujacego go produktu.

Obrazowym przyktadem naruszenia interesu przedsigbiorcy w przypadku uzycia

cudzego oznaczenia dla wywotania reklamy dopasowanej do tresci strony internetowe;j

% E. Nowinska: M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 47.
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. . e 24
jest sprawa American Airlines v Yahoo!*"

. W sprawie tej, pozwany wykorzystywal
znak towarowy powoda (znanych linii lotniczych) dla wywotania w linkach
sponsorowanych odestan do stron konkurentow. Z jednej strony takie dzialanie moze
by¢ uznane za naruszeniem interesu American Airlines, gdyz klienci szukajacy
polaczen lotniczych powoda, wybierali potaczenia oferowane przez konkurencyjnych
przewoznikow. Z drugiej strony, nalezaloby si¢ zastanowi¢ czy takie zestawienie ofert
nie prowadzi do zwigkszenie konkurencyjnosci, na ktérej korzysta klient, a takze czy

jest ono formg dozwolonej reklamy porownawczej. Sprawa American Airlines v Yahoo!

nie jest jeszcze rozstrzygnieta.

4.2.7. Wykorzystanie stoéw kluczowych stanowiacych znak towarowy w
reklamie kontekstowej jako szczegdlne czyny nieuczciwej konkurencji

Omawiana ustawa typizuje czyny nieuczciwej konkurencji**®. W celu
kwalifikacji prawnej dzialania polegajacego na wykupie stow kluczowych, dziatanie to
musi w pierwszej kolejnosci wypetniaé dyspozycje przepisow art. 5-17 ¢ u.z.nk,, a
dopiero pozniej nalezy ocenia¢ dopuszczalno$¢ tego zachowania pod katem klauzuli
generalnej (art. 3 u.z.n.k.).

Ponizej zostang omowione tylko te przepisy, ktoérych dyspozycja moze by¢,
moim zdaniem wypehiona, przy badanu procederu wykupowania stow kluczowych
bedacych cudzymi znakami towarowymi. Pod tym katem zostang omoéwione
nastepujace delikty nazwane: wprowadzajace w blad oznaczenie przedsigbiorstwa (art.
5 u.z.n.k.), wprowadzajace w btad oznaczenie towaréw lub ustug (art. 10 u.z.n.k.),
reklama wprowadzajgca w btad (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.).

7 pozew w sprawie American Airlines v Yahoo! Z 17 pazdziernika 2008 ( 9th Okreg), Pozew dostepny
na stronie: http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/texas/txndce/4:2008cv00626/181052/1/,
ostatnie odwiedziny: 25.05.2008 r.

248 Wedlug art. 2 Czynami nieuczciwej konkurencji sa w szczegoélnosci: wprowadzajace w btad
oznaczenie przedsigbiorstwa, fatlszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficznego towaréw
albo ustug, wprowadzajace w btad oznaczenie towaréw lub ustug, naruszenie tajemnicy przedsigbiorstwa,
naklanianie do rozwigzania lub niewykonania umowy, nasladownictwo produktéow, pomawianie lub
nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dost¢pu do rynku, przekupstwo osoby petniacej funkcje publiczna, a
takze nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej oraz prowadzenie
lub organizowanie dziatalnosci w systemie konsorcyjnym.
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Odpowiedzialno$c serwisow wyszukiwawczych rozpatrywana jest w tym
podrozdziale tylko na gruncie art. 17 u.z.n.k., co najmniej z trzech wzgledow. Po
pierwsze, moim zdaniem, nie mozna im przypisa¢ odpowiedzialnosci za reklame osob
trzecich. Po drugie, serwisy wyszukiwawcze moga by¢ uznane co najwyzej za
posrednikow oferujacych ustugi, gdyz to reklamodawcy, a nie operatorzy wybieraja
odpowiadajace im stowa kluczowe. Po trzecie, w przypadku reklamy i wprowadzenia w
btad co do tozsamosci i pochodzenia towaré6w omawiany mechanizm jest niewidoczny
dla odbiorcy, a odbiorca powinien mie¢ mozliwo$¢ percepcji przekazéw kierowanych

.24
do niego®®’.

4.2.7.1.  Uzycie cudzych oznaczen wprowadzajacych w btad co do
tozsamosci

Proceder uzycia znakow towarowych jako stow kluczowych mozna rozwaza¢ w
zakresie zgodnoSci takiego dziatania z art. 5 u.z.n.k. Przepis ten wskazuje, iz czynem
nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsigbiorstwa, ktore moze
wprowadzi¢ klientéw w blad co do jego tozsamos$ci, przez uzywanie m.in. znaku
towarowego wczesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego
przedsigbiorstwa.

Przestanka wprowadzenia w btad jest interpretowana szerzej niz na gruncie
p.-w.p. W u.z.n.k. wprowadzenie btad zachodzi nawet, jesli zaistniata tylko mozliwo$¢
takiego oddziatywania, chociazby skutek rzeczywiscie nie nastgpil lub nigdy nie

nastapi>>’

. Mozna tu pokusi¢ si¢ o pordwnanie powyzszego rozumienia omawianej
przestanki do wstepnego wprowadzenia w btad, nieaprobowanego na gruncie prawa
znakow towarowych przez ETS. Powstaje takze pytanie, czy klient uprawnionego ze
znaku towarowego po wpisaniu terminu zaklada, Ze linki sponsorowane moga
pochodzi¢ od przedsigbiorcy, ktérego oznaczenie zostalo uzyte jako zapytanie.

Omawiana przestanka musi by¢ jednak interpretowana z punktu widzenia

przedstawiciela danej grupy klientow przedsigbiorcy, klienta dostatecznie rozwaznego 1

9 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy..., s. 224.
Y E. Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 46.
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poinformowanego®'. Wydaje si¢, ze przecietny uzytkownik danej grupy towaréw i
ustug nie widzi procederu wykupywania znakow towarowych jako stow kluczowych, a
moze nie by¢ nawet §wiadomy powigzania wpisanego zapytania z wyswietlang reklamag
kontekstowa. Linki sponsorowane jak i reklama dopasowana do tresci strony, jesli sg w
sposOb wystarczajacy wyrdznione nie mogg wprowadzi¢ klienta w blad co do
tozsamosci przedsigbiorcy, o ile ani strona ani link nie zawieraja wprowadzajacych w

btad informacji, ze pochodzg od uprawnionego ze znaku towarowego.

4.2.7.2.  Uzycie cudzych oznaczen wprowadzajacych w btad co do
pochodzenia towaru

O ile powyzej komentowany czyn nieuczciwej konkurencji chroni przed
wprowadzeniem w btad co do tozsamosci przedsigbiorcy to art. 10 u.z.n.k. dotyczy
oznaczen towarow lub ustug. Zakresy obu przepiséw moga si¢ wzajemnie przecinac,
gdyz czesta praktyka w obrocie jest nadawanie takich samych oznaczen przedsigbiorcy
1 pochodzacym od niego produktom. Dlatego rozwazania z rozdzialu poprzedniego

mozna przenie$¢ na grunt art. 10 u.z.n.k.

4.2.7.3. Reklama wprowadzajaca w btad

Wydaje sie, ze art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. (reklama wprowadzajaca w btad)*>*

moze by¢ takze poddany analizie pod katem procederu wykupywania stéw kluczowych
odpowiadajacych znakom towarowym osoby trzeciej. Czynem nieuczciwej konkurencji
jest reklama wprowadzajaca w btad klienta i mogaca przez to wplyna¢ na jego decyzje,
co do nabycia towaru lub ustugi. Nalezy, wiec wykaza¢, ze dany przekaz jest reklama,
wprowadza w blad 1 rzeczywiscie moze wplyna¢ na decyzje o zakupie towaru.

Zakwalifikowanie linkow sponsorowanych czy baneru reklamowego jako reklamy nie

21 pkt. 18 i 19 Preambuty do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.

»? Reklama wprowadzajaca w blad zostata uregulowana na poziomie europejskim przez Dyrektywa
2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca reklamy
wprowadzajacej w blad i reklamy porownawczej (wersja ujednolicona),Dz. Urz. WE L 376/21 oraz w
dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych.
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powinno budzi¢ watpliwosci®>. Omawiane dziatanie ma na celu promowanie
przedsigbiorcy i zachgcenie uzytkownikéw do zapoznania si¢ z jego strong internetowa.
W drugiej kolejnosci nalezy rozwazy¢, czy w takiej sytuacji ma miejsce wprowadzenie
w btad klienta i wplyni¢cie na decyzje, co do nabycia towaru lub ustugi. Analiza
powinna by¢ przeprowadzana z punktu widzenia klienta nalezycie poinformowanego,
odpowiednio ostroznego i uwaznego™*. Reklama wprowadzajaca w blad wystepuje,
gdy powstaje w oczach konsumenta wyobrazenie o towarze i1 ustudze niezgodne z
rzeczywistym stanem rzeczy”>. Wydaje sie, Ze szanse uprawnionego na skuteczne
powotanie si¢ na art. 16 ust.l1 pkt 2 u.z.n.k. sg do$¢ nieznaczne w sytuacji, gdy
reklamodawca wykupuje stowo kluczowe bedace znakiem towarowym, jesli wezmiemy
pod uwage standard przecigtnie poinformowanego klienta.

W tym miejscu nalezatoby poczyni¢ uwage na temat sposobu badania przez sad
reklamy wprowadzajacej w btad odbiorcow. Istnieja dwie metody. Pierwsza z nich tzw.
normatywna koncertuje si¢ na wzorcu przecigtnego, rozwaznego, dostatecznie
poinformowanego konsumenta przy ocenianiu konkretnego przekazu reklamowego®°.
Druga, tzw. empiryczna polega na badaniu opinii publicznej lub postuzeniu si¢
dowodem =z opinii bieglego. Jak juz zostalo wskazane powyzej, w prawie
wspolnotowym jednoznacznie przyjmuje si¢ zastosowanie normatywnej koncepcji, zas
metoda empiryczna ma jedynie zastosowanie pomocnicze. W sprawie Gut

»7 ETS wskazal, ze w pierwszej kolejnosci sad krajowy musi zatozy¢

Springenheide
domniemanie przecigtnego, nalezycie poformowanego, uwaznego 1 racjonalnego
konsumenta. Dopiero, jesli nastrgcza to trudnosci to powinien zleci¢ przeprowadzenie
badania opinii publicznej lub opinii bieglego. Przy rozstrzyganiu o wprowadzeniu
odbiorcow linkdow sponsorowanych w blad sad moze pomocniczo skorzysta¢ z metody

empirycznej. Waznym jest, aby przyszle orzeczenia wydane w sprawie uzycia cudzego

3 D, Kasprzycki: Problematyka reklam..., s. 225.

254 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczaca
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiebiorstwa wobec konsumentoéw na rynku
wewnetrznym oraz zmieniajgca dyrektywe Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzadzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”), Dz. Urz. WE L 149/22,
preambuta pkt.18 1 19.

357, Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 458.

6, Szwaja, Ustawa o zwalczaniu..., s. 698.

7 Wyrok ETS z 16 lipca 1998 r.w sprawie C-210/96, Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt fiir Lebensmitteliiberwachung, ECR 1-4657 [1998].
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oznaczenia w reklamie kontekstowej, byly wydawane wedtug powyzszych zasad, czyli
byly oparte na odbiorze opisywanego procederu z punku widzenia klientow, a nie
subiektywnej ocenie s¢dziego.

W jedynym, jak do tej pory, wydanym w Polsce orzeczeniu w sprawie
metatagow™®, kwalifikujacym zachowanie polegajace na umieszczaniu w niewidocznej
dla uzytkownika tresci witryny cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego,
sad stwierdzit, ze dzialania te sg reklamg wprowadzajaca w btad. Proceder uzycia
metatagow prowadzi do wypchnigcia okreslonych stron internetowych na najwyzsze
pozycje w Internecie, i jako naturalny rezultat wyszukiwania moze prowadzi¢ w biad
konsumenta. Nalezy jednak z ostroznoscig podchodzi¢ do powyzszego orzeczenia i nie
stosowa¢ go automatycznie, a nawet analogicznie w odniesieniu po procederu
wykupywania stow kluczowych. W przeciwienstwie do uzycia cudzego znaku
towarowego w metatagach, prowadzacego do znieksztalcenia rezultatdéw naturalnych,
efektem uzycia cudzego znaku towarowego w systemie linkdw sponsorowanych jest
reklama w wigkszosci przypadkéw wyraznie wyodrebniona od rezultatow naturalnych.
Moim zdaniem, uzytkownik sieci wpisujacy w pole wyszukiwania zapytanie bedace
cudzym znakiem towarowym jest na tyle rozsadny, przecigtnie poinformowany i
rozwazny, ze widzac link sponsorowany kierujcy do strony nieuprawnionego w
oddzielnym od wynikdw naturalnych wyraznie oznaczonym polu, nie zostaje
wprowadzony w blad.

Druga przestankg niezbedng do stwierdzenia omawianego czynu nieuczciwej
konkurencji jest wykazanie wptywu na decyzj¢ klienta co do nabycia towaru lub
ustugi®. Wydaje si¢ ze, o ile reklama w postaci linkéw sponsorowanych nie moze
prowadzi¢ do wprowadzenia w btad klienta (jesli jest nalezycie wyodrgbniona i nie
wskazuje na pochodzenie od uprawnionego ze znaku), to moze zmieni¢ decyzje
konsumenta co do zakupu towaru od konkurenta. Spetlienie jednak tylko ostatniej
przestanki nie moze prowadzi¢ do stwierdzenia zaistnienia czynu nieuczciwej

konkurencji.

% Sad okregowy w Poznaniu, Wydziat X Gospodarczy, X GC 210/03/2 27 pazdziernika 2004 r.,
niepublikowane.
»% E. Nowinska, M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 46.
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4.2.7.4. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami

W $wietle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.nk. czynem nieuczciwej konkurencji w
zakresie reklamy jest reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub
uchybiajgca godnosci cztowieka. Zakwalifikowanie linkéw sponsorowanych jako formy
reklamy nie budzi watpliwosci. I jak zostalo wykazane w rozdziale 4.2.6, reklama
kontekstowa moze by¢ sprzeczna z przepisami prawa jak i dobrymi obyczajami.
Powstaje pytanie, czy mozna takze stwierdzi¢, ze omawiana forma reklamy moze by¢
niezgodna z dobrymi obyczajami takze w $wietle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Pomijajac
w tym miejscu dyskusje dotyczacg relacji art. 3 u.z.n.k. i art. 16 ust. 1 pkt 1 v.znk. w
zakresie interpretacji przestanki dobrych obyczajow na gruncie tych dwodch
przepisow*® i przyjmujac szerokie znaczenie klauzuli dobrych obyczajow (4. takie jak
na w $wietle art. 3 u.z.n.k.) na gruncie art. 16, mozna stwierdzi¢, ze wykorzystanie
cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej online jest niezgodne z dobrymi

obyczajami.

4.2.7.5. Ewentualna odpowiedzialno$¢ operatora wyszukiwarki na gruncie
art. 17 uv.z.nk.

Art. 17 u.z.nk. moéwi, ze sprawca czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie
reklamy jest takze agencja reklamowa oraz przedsigbiorca, ktory reklame¢ opracowat. Z
uwagi na proceder sprzedawania stow kluczowych przez serwisy wyszukiwawcze,
zwlaszcza przy uzyciu narzedzia propozycji stow kluczowych, nalezy si¢ zastanowic,
czy operator moze by¢ uznany za takiego przedsigbiorce lub agencje reklamowa.

Moim zdaniem, odpowiedZ nie jest jednoznaczna. Sensem niniejszego
uregulowania jest pociaggniecie do odpowiedzialnosci, oprocz sprawcy czynu
nieuczciwe] konkurencji w zakresie reklamy, takze podmiotu, ktory opracowat,
przygotowat koncepcje reklamy 1 podjat dziatania polegajace na wprowadzeniu na jej
rynek®®'. Wydaje si¢, ze operator wyszukiwarki nie uczestniczy w tworzeniu tresci

reklamy, ktéra jest opracowywana przez reklamodawcg. Jak podkresla M.

2607 Okon [w:] Prawo reklamy ..., s. 669.
oy, Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 239.
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262 - : . . Lo L _ o
Romanowski™”, nie mozna rozciagna¢ odpowiedzialno$ci za czyn nieuczciwej

konkurencji, na podmioty ktore ,uczestnicza w jej rozpowszechnianiu poprzez
planowanie i zakup na zlecenie reklamodawcy [...] przestrzeni reklamowej™®. Google
oraz inne podmioty oferujace ustuge linkow sponsorowanych udostepniajg przestrzen
reklamowg na swojej stronie internetowej ponad lub z boku naturalnych rezultatow
wyszukiwania. Z drugiej strony, jak argumentuje R. Skubisz”®, nie ma przeszkod, aby
interpretowac pojecie ,,agencja reklamowa”(przedsigbiorca, ktory reklame opracowat)
szeroko. W zakres pojecia wchodzg takze podmioty zajmujace si¢ tylko
rozpowszechnianiem, a nie wplywem na tre§¢ reklamy. Przyjmujac taki zakres
dziatalnosci agencji reklamowej mozna by broni¢ stanowiska, ze operator wyszukiwarki
internetowe] moze by¢ legitymowany biernie. Nalezy takze podkresli¢, ze czyn
nieuczciwe] konkurencji okreSlony w art. 17 u.z.nk. jest czynem samodzielnym,
wystepujacym niezaleznie od tego, czy reklamodawca popetil czyn nieuczciwej
reklamy (art. 16 u.z.n.k.). Konsekwencja wuznania, ze dzialano$¢ operatorow

. . . oq- .y . . . 265
wyszukiwarek jest czynem wlasnym, jest mozliwos$¢ samodzielnego ich pozwania™".

4.3.Brak wylaczenia odpowiedzialnosci w §wietle art. 14 dyrektywy
2000/31 1 art. 14 u.s.u.d.e.

Alternatywnym pytaniem skierowanym przed ETS w stosunku do
odpowiedzialno$ci serwisu wyszukiwawczego na gruncie znakow towarowych w tzw.
taczonych sprawach Google’®, bylo pytanie o skorzystanie przez operatora z
,bezpiecznego portu” wytaczenia odpowiedzialnosci na postawie dyrektywy 2000/31,
ktore brzmiato nastepujaco:

,Czy w przypadku, gdy powyzsze zachowanie operatora wyszukiwarki nie moze

by¢ zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to operator moze by¢ uznany

262 M. Romanowski: Legitymacja procesowa agencji reklamowej, PPH 2001, nr 7, s. 22.

2 Ibidem, s. 22.

64y, Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 762.

25 Ibidem, s. 763

% Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier, (C-236/08); Google France v. Viaticum,
Luteciel,(C-237/08); CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca
,, Unicis ”,(C-238/08); pytania prejudycjalne dostgpne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.
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za $wiadczacego ushugi spoteczenstwa informacyjnego polegajace na przechowywaniu
informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/31 art. 14.”

Podejmujac probe odpowiedzi na powyzsze pytanie nalezy w pierwszej
kolejnosci zbada¢, czy ustugi typu Adwords $wiadczone przez operatora sg ustugami
spoteczenstwa informacyjnego w $wietle dyrektywy 2000/31, a nast¢pnie nalezy
zastanowic¢ si¢, czy ustuga ta polega na przechowywaniu informacji (art. 14. dyrektywy
2000/31). Analiza powyzszych zagadnien bedzie miata na celu wykazanie, ze operator
nie bedzie mogl skorzysta¢ wylgczenia odpowiedzialnosci na podstawie art. 14
dyrektywy 2000/31.

W swietle dyrektywy 2000/31 ushugi spoteczenstwa informacyjnego musza by¢
ustugami $wiadczonymi za wynagrodzeniem, na odleglo$é¢ i droga elektroniczna®®’ a
jednoczesnie nie zostaly wyraznie przez prawodawce unijnego wykluczone spod
zastosowania dyrektywy”®®. Wyszukiwarki internetowe oferujace ustuge linkow
sponsorowanych czy reklamy dopasowanej do treSci witryny moga by¢ bezsprzecznie
uznane za podmiot $wiadczacy ustuge spoteczenstwa informacyjnego.

Dyrektywa 2000/31 nie postuguje si¢ pojeciem reklamy lecz informacji
handlowej. Art. 2 lit. f stanowi, ze ,,informacja handlowa" to kazda forma informacji
przeznaczona do promowania, bezposrednio lub posrednio, towardéw, ustug lub
wizerunku przedsigbiorstwa, organizacji lub osoby prowadzacej dziatalno$¢ handlowa,
gospodarcza, rzemies$lnicza lub wykonujaca zawdd regulowany*. Przy czym informacje
umozliwiajgce bezposredni dostep do dziatalnosci przedsigbiorstwa i te odnoszace si¢
do towardw, ustug lub wizerunku przedsigbiorstwa, opracowywane niezaleznie same w
sobie nie stanowia infomacji handlowych. Wyszukiwarki internetowe oferujace ushuge
linkow sponsorowane czy reklamy dopasowanej do tre§ci witryny moga byc¢

bezsprzecznie uznane za podmioty $wiadczace ustugi reklamowe (informacji

267 Definicja ustugi spoteczenstwa informacyjnego znajduje si¢ w art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniajaca dyrektywe 98/34/WE ustanawiajaca
procedure udzielania informacji w zakresie norm i przepiséw technicznych, Dz. U. UE L 217/18., Ustuga
$wiadczona: ,,na odleglto$¢” oznacza ustuge Swiadczong bez réwnoczesnej obecnosci stron; ,.droga
elektroniczng” oznacza, iz ustuga jest przesytana pierwotnie i otrzymywana w miejscu przeznaczenia za
pomoca sprzetu elektronicznego do przetwarzania (wlacznie z kompresja cyfrowa) oraz przechowywania
danych, i ktora jest catkowicie przesylana, kierowana i otrzymywana za pomoca kabla, odbiornika
radiowego, $rodkow optycznych lub innych srodkow elektromagnetycznych; ,,na indywidualne zadanie
odbiorcy ustug” oznacza, ze ustuga $wiadczona jest poprzez przesytanie danych na indywidualne zadani.
268 Zatacznik V dyrektywy 98/48/WE zawiera wykaz ustug nieobjetych art. 1 pkt 2:
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handlowej)*®’, gdyz maja one na celu promowanie ustug, towaréw czy przedsiebiorcow.

W dalszej kolejnosci nalezy rozwazy¢, czy omawiana ushuga reklamowa stanowi
usluge polegajacg na przechowywaniu informacji w mysl art. 14 dyrektywy 2000/31
(hosting). Powstaje pytanie, czy Google w ogole przechowuje informacje dostarczane
przez uzytkownika. Wydaje si¢, ze odpowiedz powinna by¢ negatywna, gdyz
ustugobiorca nie przekazuje ustugodawcy zadnych informacji na przechowanie, lecz
uzywa mechanizmu umozliwiajgcego wywolanie reklamy. Z drugiej strony, mozna
twierdzi¢, cho¢ argumentacja nie jest moim zdaniem przekonywujaca, ze informacjg
przechowywang przez ustugodawce jest termin stowa kluczowego i tres¢ reklamy.

Jesli jednak uznamy, ze omawiany proceder reklamowy jest przechowywaniem
informacji to nalezy si¢ zastanowi¢ czy operator moze uchyli¢ si¢ od odpowiedzialnosci
na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31. Przepis ten daje nastepujace podstawy
wylaczenia:

a) brak wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym charakterze dzialalnosci
lub informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych — brak
wiedzy o stanie faktycznym lub okoliczno$ciach, ktére w sposob
oczywisty $wiadczg o tej bezprawnosci; lub

b) niezwloczne podjecie odpowiedniego dziatania w celu usunigcia lub
uniemozliwienia dostepu do informacji, gdy ustugodawca uzyska takie

wiadomosci lub zostanie o nich powiadomiony.

W pierwszej kolejnosci nalezy zwrdci¢ uwage na pkt 42 preambuty do
dyrektywy ktory stanowi:

»Wylaczenia w dziedzinie odpowiedzialno$ci ustanowione w niniejszej
dyrektywie obejmuja jedynie przypadki, w ktorych dziatalno$¢ podmiotu $wiadczacego
ustugi spoteczenstwa informacyjnego jest ograniczona do technicznego procesu obstugi
1 udzielania dostgpu do sieci komunikacyjnej, w ktorej informacje udostepniane przez
osoby trzecie sa przekazywane lub przechowywane czasowo, w celu poprawienia
skuteczno$ci przekazu; dzialanie takie przybiera charakter czysto techniczny,

automatyczny 1 bierny, ktéry zaklada, ze podmiot §wiadczacy ustugi spoteczenstwa

99 p_P. Polanski: Spam, spamdexing and regulation of internet advertising, Int. J. Intellectual Property
Management, Vol. x, No. x, 200x, s. 141.
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informacyjnego nie posiada wiedzy o informacjach przekazywanych Iub
przechowywanych ani kontroli nad nimi.”

Z powyzszego punktu wynika, ze wylgczenie odpowiedzialnosci ma miejsce
tylko, jesli dzialanie ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Dzialanie
ustugodawcy Google jest wprost przeciwne, gdyz operator aktywnie $wiadczy swoje
ustugi reklamowe, za ktére otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie uzaleznione od
pojawienia si¢ linku reklamowego i kliknigcia na niego przez uzytkownika. Nie jest to
»czysto techniczny” przekaz. Operator sam oferowal ustugi reklamowe 1 miat
swiadomo$¢ rozwigzan technicznych przyjetych w systemie.

W licznych procesach wytoczonych we Francji przeciwko Google, operator
probowat uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci jako dostawca ushugi hostingu.
Kontrargumentacja pozwanego opierata si¢ przede wszystkim na fakcie, iz ushuga jest
swiadczona na zadanie ustugobiorcy, na podstawie obliczanych komputerowo
statystyk®’". Jednak w zadnym ze sporéw sady francuskie nie przyznaty racji powodom.

Nalezy takze podkresli¢, ze artykut 14 dyrektywy 2000/31 jest wyjatkiem
wylaczajacym odpowiedzialno$¢ od reguly ogolnej i1 zgodnie z zasada, ze wyjatki
powinny by¢ interpretowane $ci§le, to jego interpretacja nie powinna by¢
rozszerzana® .

Mozna takze argumentowac, ze operator wyszukiwarki nie moze skorzysta¢ z
tzw. ,,wyspy bezkarno$ci” z innego powodu niz omoéwiony powyzej. Mianowicie,
prawodawca unijny nigdy nie przewidzial stosowania art. 14 dyrektywy 2000/31 do
operatoréw wyszukiwarek internetowych (przy zalozeniu, ze ustuge typu Adwords 1
Adsense zaliczymy do ushugi systemu wyszukiwawczego). W przeciwienstwie do
Digital Millenium Copyright Act’”, ktéry przewiduje wylaczenie odpowiedzialnosci za

naruszenie prawa autorskiego pod pewnymi warunkami’”>. Prawodawca europejski nie

0 GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. ¢/ Google France et Google Inc, CA
Paris,[1.02.2008], wyrok dostepny pod adresem: http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1021, oraz
omawiane w rodz 4.3 nast¢pujace 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].

7! J. Barta, R. Markiewicz: Handel elektroniczny: prawne problemy, Warszawa 2007, s. 469.

2 Digital Millenium Copyright Act z 20 pazdziernika 1998.

P S3 to nastepujace warunki: brak po stronie systemu wyszukiwawczego $wiadomosci co do
bezprawnosci strony z odestaniem, brak jakichkolwiek bezposrednich korzysci z tytutu odsytania do
takich stron, zablokowanie dostgpu lub usunigcia bezprawnych materialow po otrzymaniu stosownego
zawiadomienia. Nalezy nadmieni¢, prawdopodobnie takze, iz w tym wypadku Google bgdzie pociagnigty
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przyjal powyzszego rozwigzania, cho¢ wskazat, ze w ciggu trzech lat od uchwalenia
dyrektywy, bedzie rozwazona kwestia odpowiedzialnoéci’™. Niektore panstwa Unii
Europejskiej przyjety regulacje na wzoér amerykanski. Przykladowo ustawodawca
austriacki dokonujac implementacji dyrektywy, wprowadzil oddzielne uregulowanie
wylaczenia odpowiedzialno$ci za linki i systemy wyszukiwawcze®””.

Podsumowujac, obie z powyzej przedstawionych lini argumentacji powadza do
wniosku, ze operator wyszukiwarki internetowej nie bedzie moght by¢ uznany za
podmiot $wiadczacy wustuge spoteczenstwa informacyjnego, polegajaca na
przechowywaniu informacji w §wietle art. 14 dyrektywy 2000/31.Ponadto, wydaje sig,
ze analogiczng interpretacje art. 14 dyrektywy 2000/31 w stosunku do procederu
reklamy kontekstowej nalezy przyja¢ na gruncie art. 14 u.S.u.d.e., bedacego

implementacjg art. 14 dyrektywy 2000/31.

4.4.0dpowiedzialno$¢ wyszukiwarek internetowych na podstawie zasad
ogolnych (art. 422 k.c.)

Brak wylaczenia odpowiedzialnosci na podstawie art. 14 u.S.d.e. lub art. 14
dyrektywy 2000/31 ani mozliwe przypisanie odpowiedzialno$ci na gruncie art. 17
uznk?® nie przekresla rozwazan o ewentualnej odpowiedzialno$ci operatora
wyszukiwarki na zasadach ogoélnych za pomocnictwo (art. 422 k.c.). W doktrynie
podnosi si¢, ze okreslone dziatanie mozna zakwalifikowaé jako pomocnictwo, jesli ma
charakter czysto pasywny, co stanowi element odrézniajacy je od sprawstwa®’’. Wedtug
art. 422 k.c. za szkode odpowiedzialny jest nie tylko ten kto wyrzadzit szkodg, lecz

takze ten kto pomagal w jej wyrzadzeniu, naklanial do niej i $wiadomie z niej

do odpowiedzialno$ci poniewaz czerpie bezposrednie korzySci z tytulu odsytania do linkow
sponsorowanych.

Artykul 21 ust. 2. Sprawozdanie, w celu zbadania koniecznosci dostosowania niniejszej
dyrektywy, analizuje w szczegblnosci koniecznos¢ przedstawienia propozycji odnoszacych si¢ do
odpowiedzialnos$ci ustugodawcow zapewniajacych tacza hipertekstowe oraz $wiadczacych ushugi
narzedzi lokalizacyjnych, procedur powiadamiania i usuwania oraz odpowiedzialno$ci po usunigciu
treSci. Sprawozdanie analizuje takze konieczno§¢ warunkéw dodatkowych zwolnienia od
odpowiedzialnosci, przewidzianego w art. 12 i 13, biorac pod uwage rozwoj techniczny [..].

7. Barta, R. Markiewicz: Handel elektroniczny ..., s. 470.

ey, Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 764.

*'T R. Markiewicz: Stosowanie prawa autorskiego, Wyktad w ramach konferencji organizowanej przez
Koto Naukowe UW WPIA ,IP”, Zarzqdzanie prawami wlasnosci intelektualnej. Korzystanie z praw
autorskich, marzec 2009.
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skorzystat. Istnieja dwa rodzaje pomocnictwa: w ujgciu waskim i szerokim. Przy
waskim ujeciu pomocnictwa (pomocnitwo w czystej postaci i podzeganie), podmiot jest

odpowiedzialny, jesli wiedzial o naruszeniu i godzit sic na nie?’®.

Operator
wyszukiwarki czesto nie wie, ani nie jest Swiadomy naruszenia, wigc nie mozna mu
przypisa¢ odpowiedzialnosci na tej podstawie. Jesli jednak przyjmiemy, ze mozliwa jest
odpowiedzialno§¢ pomocnika w przypadku kazdego rodzaju niedbalstwa’’’, to
wystarczy, ze operator z tatwosciag mogt sie dowiedzie¢ o naruszeniu prawa
wylacznego. Sama wiedza o naruszeniu nie jest przestanka konieczng. W takim ujeciu
na operatorze jako na podmiocie profesionalnym spoczywa obowigzek dochowania
nalezytej staranno$ci (355 k.c.), a wigc monitorowania procesu wykupywania stow
kluczowych oraz dostarczania narzedzi, ktore wykluczatyby proceder uzywania
cudzych znakow towarowych. W powyzszym rozumieniu pomocnictwa mozliwe jest
pociagniecie operatora do odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych.

W zakres szerokiego ujecia pomocnictwa wchodzi paserstwo (uzyskanie
korzysci z czynu) 1 poplecznictwo (udzielenie jakiej$§ formy pomocy po dokonaniu

czynu)**’

. W powyzszym znaczaniu pomocnictwa wiedza o naruszeniu nie zawsze jest
konieczna. Operator, nie wiedzagc o uzyciu cudzego znaku towarowego przez
reklamodawcg nastgpczo moze odnies¢ z takiego czynu korzy$¢ (niekoniecznie
majatkowa) i by¢ pociagniety do odpowiedzialnosci.

Jak dotad tylko sady francuskie przypisaty odpowiedzialno§¢ operatorowi
wyszukiwarki na zasadach ogélnych®®', co cickawe, jako sprawcy czynu
niedozwolonego (art. 1384 Francuskiego Kodeksu Cywilnego), a nie jako
pomocnikowi, uzasadniajac taka kwalifikacj¢ faktem iz, pozwani czynnie uczestniczyli

w procederze sprzedawania znakéw jako stow kluczowych, sugerujac za pomoca

narzg¢dzi propozycji stow kluczowych znaki towarowe.

4.5.Uwagi koncowe

% G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego, Ksiega Trzecia. Zobowigzania, Warszawa 2002, s. 318.
> Wyrok Sady Najwyzszego z 19 sierpnia, (R 909/57), RPEiS 1959/3, s. 340.

0 G.J. Pacek, P. Wasilewski, Petnomocnictwo (pomocnictwo) w ujeciu cywilistycznym a
odpowiedzialnosc dostawcow ustug hostingowych — druglos w sprawie, PPH lipiec 2008, s. 28.

1 Orzeczenia te zostaty oméwione w rozdziale 3.3.
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W S$wietle powyzszej analizy przypisow prawa mogacych by¢ podstawa ochrony
uprawnionego ze znaku towarowego, mozna wysung¢ wniosek, iz podobnie jak w
przypadku dochodzenia ochrony na gruncie prawa znakéw towarowych, tatwiej jest
pociggna¢ do odpowiedzialnosci konkurentow wykorzystujacych znak towarowy w
reklamie kontekstowej niz operatorow wyszukiwarki. Jednakze, w braku orzecznictwa
sadow polskich w omawianym przedmiocie nie mozna wysunaé ostatecznych
wnioskow. Wydaje si¢, ze o ile, dyspozycje stypizowanych czyndw nieuczciwej
konkurencji nie zawsze bedg wypehlione, to klauzula generalna przez jej szerokie
sformutowanie moze by¢ wykorzystana do skutecznego dochodzenia roszczen przez
uprawnionego ze znaku towarowego przeciwko operatorom 1 reklamodawcom.
Mozliwe jest takze pociagnigcie do odpowiedzialnosci reklamodawcéw na podstawie
art. 16 ust. 1 pkt 1, za$ operatoréw na podstawie art. 17 u.z.n.k.

Jak wynika z powyzszego uzasadnienia, operatorzy wyszukiwarki nie beda
mogli korzysta¢ z tzw. ,,wysp bezkarnosci® (art. 14 dyrektywy 2000/31 1 14 u.$.d.e.).
Prawdopodobnym wydaje si¢ przypisanie odpowiedzialno$ci operatorom jako

pomocnikom (w ujeciu szerokim) na podstawie 422 k.c.
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Podsumowanie

W braku orzecznictwa sadow polskich i w oczekiwaniu na orzeczenia
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwos$ci nie mozna formutowaé jednoznacznych
wnioskow w zakresie granic dozwolonego uzycia cudzych znakéw towarowych w
reklamie kontekstowej. Uwazam, jednakze, ze dokonana w niniejszym opracowaniu
interpretacja obowigzujacych przepisoéw pod katem omawianego procederu w sposob
zbalansowany wywaza interesy uprawnionego 1 innych podmiotow korzystajacych ze
znaku, a takze konsumentow. Nalezy pamigtac, ze zasadniczym celem prawa znakow
towarowych 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stworzenie
przyjaznego przedsigbiorcom 1 konkurencyjnego $rodowiska gospodarczego,
chronigcego konsumentow.

Podsumowujgc rozwazania, nalezy stwierdzi¢, ze na gruncie obecnego stanu
prawnego inaczej rozklada si¢ odpowiedzialno$¢ operatorow wyszukiwarek i
reklamodawcow. Wydaje si¢, ze to wilasnie tym ostatnim latwiej bedzie przypisac¢
odpowiedzialno$¢ za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Reklamodawca
swiadomie wybiera stowo kluczowe odzwierciedlajace znak towarowy konkurenta w
celu przyciagnigcia jego klienteli. Moim zdaniem, w $wietle prawa znakow
towarowych reklamodawca nie bgdzie naruszycielem cudzego znaku towarowego (za
wyjatkiem znakow renomowanych), gdyz nie uzywa tego znaku w charakterze znaku
towarowego. Jakkolwiek, dokonana przez Trbunal wyktadnia przestanki uzycia, ktora
jest kluczowa dla stwierdzenia naruszenia, pozostawia watpliwosci interpretacyjne.
Miejmy nadzieje, ze oczekiwane orzeczenia ETS przyczynig si¢ do jednoznacznej
wyktadni przestanki uzycia znaku w rozumieniu art. 5 ust. 1 1 2 dyrektywy 2008/95.

Na podstawie u.z.n.k. uprawniony ma wigksze szanse na uzyskanie ochrony
niz na gruncie prawa znakow towarowych. Jak zostalo wykazane, dziatanie
reklamodawcy moze wypehia¢ dyspozycje norm art. 3 oraz 16 ust. 1 pkt 1 v.z.n.k.

Z kolei dysponentom wyszukiwarek internatowych o wiele trudniej bedzie,
moim zdaniem, przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za naruszenie prawa do znaku towarowego

(za wyjatkiem znakéw renomowanych) na podstawie obecnego stanu prawnego.

98



Przemawiaja za tym co najmniej trzy wzgledy. Po pierwsze, nie uzywaja oni znaku
towarowego w jego podstawowej funkcji pochodzenia w stosunku do podobnych czy
identycznych towaréw (ustug). Po drugie, nie majg oni $wiadomosci naruszenia znaku
przez nieuprawnionych. Po trzecie, nalozenie odpowiedzialno$ci monitorowania
wykupu stow kluczowych bedacych jednoczesnie znakami towarowymi, wigzatoby si¢
z ograniczeniem skuteczno$ci tej korzystnej dla uzytkownikow formy reklamy, ktora
prowadzi do zwigkszenia konkurencyjnos$ci i rozpowszechnianiu informacji o dobrach 1
ustugach. Inna interpretacja rozciggnetaby zbyt daleko idacg ochrong uprawnionych ze
znaku towarowego 1 pozostawataby w sprzeczno$ci z podstawowa funkcja jaka ma
petni¢ znak towarowy, a mianowicie funkcja oznaczenia pochodzenia danego towaru od
przedsigbiorcy.

Takze na gruncie u.z.n.k. uprawniony ze znaku towarowego bedzie miat
watpliwa szanse na skuteczne dochodzenie roszczen przeciwko operatorom. Dzigki
szerokiemu sformulowaniu klauzuli generalnej (art. 3 u.z.nk.) moze ona mieé
zastosowanie w tym wypadku. W niektérych sytuacjach uprawniony moégtby powotacd
si¢ réwniez na art. 17 u.zn.k. Prawdopodobnym wydaje si¢ pocigdgniecie do
odpowiedzialnos$ci operatorow jako pomocnikéw na zasadach ogélnych (art. 422 k.c.).

Nie jest jasne, jak nalezy prawnie zakwalifikowa¢ usluge linkow
sponsorowanych. Dziatalno$¢ ustugodawcow zapewniajacych tacza hipertekstowe oraz
swiadczacych ustugi narzedzi lokalizacyjnych (w tym operatorow wyszukiwarek)
zostala explicite wytaczona spod zastosowania dyrektywy 2000/31. Powstaje pytanie,
czy ustuga linkow sponsorowanych réwniez podlega temu wytaczeniu, czy tez nalezy
uzna¢ ja za ustuge $wiadczong drogg elektroniczng w $Swietle dyrektywy 2000/31. W
mysl art. 14 tej dyrektywy operator wyszukiwarki nie moze by¢ uznany za podmiot
swiadczacy ustuge hostingu, a tym samym jego odpowiedzialno$¢ nie moze zostaé
wylaczona. Nalezatoby w tym miejscu wysung¢ postulat, ze dzialalno$¢ operatorow
wyszukiwarek powinna zosta¢ uregulowana prawnie zarowno w prawie polskim jak i na
poziomie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Ze wzgledu na brak pewno$ci prawnej i co
raz szersze zastosowanie przegladarek internetowych, wydaje si¢ koniecznym
wprowadzenie  przepisOw  harmonizujacych  odpowiedzialno$ci  wyszukiwarek
internetowych za naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, w tym praw ochronnych na

znak towarowy.
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