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I — Wstep

1. Niniejsza sprawa jest najnowsza z szeregu
spraw dotyczacych reklamy kontekstowej do-
konywanej z wykorzystaniem wyszukiwarki
internetowej.

2. Strony wystepujace w postepowaniu
przed sadem krajowym $wiadcza ustugi do-
reczania kwiatéw. Spolki, ktére wszczely to
postepowanie (dalej razem okreslane beda
jako ,Interflora”), utrzymuja, Ze pozwana
Marks & Spencer? narusza prawo do znaku
towarowego INTERFLORA?® gléwnie po-
przez zakupienie réznych ciggdw znakdw,

1 — Jezyk oryginatu: angielski.

2 — Poniewaz sprawa przed sadem krajowym przeciwko dru-
giemu pozwanemu zakonczyla si¢ ugoda, Marks & Spencer
pozostal jedynym pozwanym w tym postgpowaniu.

3 — Interflora jest wlascicielem zarejestrowanego w Zjedno-
czonym Kroélestwie znaku towarowego nr 1329840 INTER-
FLORA w odniesieniu do réznych towaréw i ustug ujetych
w klasach 16, 31, 35, 38, 39, 41 i 42 zgodnie z Porozumieniem
nicejskim dotyczacym miedzynarodowej klasyfikacji towa-
réw i ustug dla celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r, ze zmianami. Obejmuja one ,naturalne rosliny
i kwiaty” w klasie 31, ,uslugi reklamowe $wiadczone na
rzecz florystéw” i ,ustugi w zakresie informacji dotyczacych
sprzedazy [...] kwiatéw” w klasie 35, ,transport kwiatow”
w klasie 39. Interflora jest rowniez wlascicielem wspdlno-
towego znaku towarowego nr 909838 INTERFLORA zare-
jestrowanego w odniesieniu do réznych towaréw i ustug
w klasach 16, 31, 35, 38, 39, 41 i 42. Obejmuja one ,naturalne
roéliny i kwiaty” w klasie 31, ,ustugi reklamowe [...] $wiad-
czone na rzecz florystéw” w klasie 35, ,transport kwiatéw”
w klasie 39 i ,ustugi w zakresie informacji dotyczacych
sprzedazy [...] kwiatow” w klasie 42.
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ktére odpowiadaja temu znakowi towaro-
wemu albo go przypominaja, jako stéw klu-
czowych w oferowanej przez Google ustudze
reklamowej AdWords.

3. Cztery pytania prejudycjalne mozna po-
dzieli¢ na dwie grupy.

4. Pierwsza grupa pytan dotyczy praw zwig-
zanych ze wszystkimi znakami towarowymi.
Odpowiednie przepisy zawarte sa w art. 5
ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/
EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlon-
kowskich odnoszacych sie do znakéw towa-
rowych* oraz odpowiadajacej mu regulacji
art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego®. Odpo-
wiedzi na pytania z tej grupy znalez¢ mozna
w wyrokach z 2010 r. wydanych w sprawie
Google France i Google® oraz nastepujacych
po niej sprawach BergSpechte, eis.de i Porta-
kabin’. Sprawy te dotyczyly ,uzywania” przez

4 — Dz.U.1989, L 40,s. 1.

5 — Dz.U.1994, L 11,s. 1.

6 — Wyrok Trybunatu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach pola-
czonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google,
Zb.Orz.s.1-2417.

7 — Wyrok Trybunalu z dnia 25 marca 2010 . w sprawie C-278/08
BergSpechte, Zb.Orz. s. 1-2517; postanowienie Trybunalu
z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie C-91/09 Eis.de; wyrok Try-
bunatu z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin,
Zb.Orz. 5. 1-6963.
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konkurentéw w ustugach reklamowych wy-
korzystujacych wyszukiwarke internetowa
oznaczen identycznych ze znakami towaro-
wymi bedacymi wlasnoscia podmiotéw, kté-
re wszczely postepowania w tych sprawach .

5. Druga grupa pytan dotyczy ochrony zna-
kéw towarowych cieszacych sie renomg, co
stanowi nowos¢ wlasciwa tylko dla niniejszej
sprawy. Znaki takie moga zostac objete przez
panstwa czlonkowskie szersza ochrona na
podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/109. Ta
szersza ochrona udzielana znakom towaro-
wym cieszacym sie renoma’, ktéra przewidu-
je réwniez art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
40/94 w odniesieniu do wspélnotowych zna-
kéw towarowych, jest przedmiotem mniej-
szej liczby orzeczen niz ogdlna ochrona,
o ktérej mowa w poprzednim punkcie. Nowe
zagadnienia, o ktérych tutaj mowa, dotycza
ochrony znakéw towarowych cieszacych sie

8 — Zobacz przypis 27 ponizej.

9 — Uwaga terminologiczna: zaréwno dyrektywa 89/104, jak
irozporzadzenie 40/94 postuguja sie wyrazeniem ,znak towa-
rowy cieszacy sie renomg’, ktéry bedzie uzywany w niniejszej
opinii. Jednakze w kontekstach, ktére nie dotycza konkretnie
prawa Unii Europejskiej, uzywane jest wyrazenie ,powszech-
nie znany znak towarowy”. Dla jasno$ci powinienem dodac,
ze dyrektywa 89/104 zawiera odniesienie do art. 6 bis kon-
wencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej, ktéra
méwi o ,powszechnie znanych znakach towarowych”. Z tego
wzgledu w odwotaniu do konwencji paryskiej zawartym
w art. 16 ust. 2 porozumienia TRIPS réwniez mowa jest
o powszechnie znanych znakach towarowych (zobacz art. 16
ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw
wlasnosci intelektualnej, ktére stanowi zalacznik 1C do
Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Han-
dlu sporzadzonego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
i przyjetego decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia
1994 r. dotyczgca zawarcia w imieniu Wspdlnoty Europej-
skiej w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji
porozumieni bedacych wynikiem negocjacji wielostronnych
w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994); Dz.U. L 336,
s. 1; znanego takze jako ,porozumienie TRIPS”). W Stanach
Zjednoczonych uzywany jest zwrot ,znane znaki” [famous
marks]. Oméwienie tego zawiera: M. Senftleben, The trade-
mark Tower of Babel: dilution concepts in international, US
and EC trademark law, International review of intellectual
property and competition law, Vol. 40, 2009, No. 1, s. 45-77.
Ponadto pragne zaznaczy¢, ze rézne okreélenia, o ktérych
mowa powyzej, odnosza sie w rézny sposéb do przestanek,
ktore powinien spelni¢ znak towarowy, aby moégh by¢ on
uznany za powszechnie znany.

renoma oraz kwestii przeslanek, ktére mu-
szg zostac¢ spelnione, aby zakupienie w inter-
netowej ustudze reklamowej przez podmiot
konkurencyjny stéw kluczowych odpowiada-
jacych znakowi towarowemu stanowito roz-
mywanie (oslabienie poprzez rozmywanie)
tego znaku towarowego lub czerpanie niena-
leznych korzysci (pasozytowanie) przez tego
konkurenta *°.

6. W rzeczywistosci stowo ,Interflora” spel-
nia trzy rézne funkcje w niniejszej sprawie.
Po pierwsze, stanowi wyszukiwane hasto,
ktére moze zosta¢ wpisane w wyszukiwarke
internetowa przez jakiegokolwiek internaute
wedlug jego wyboru. Po drugie, stanowi ono
stowo kluczowe, zakupione przez reklamo-
dawcéw od podmiotu $wiadczacego ustugi
wyszukiwania internetowego w zwiagzku ze
$wiadczona przez niego ustuga reklamowa,
ktérego uzycie skutkowa¢ ma wyswietle-
niem sie danej reklamy. Po trzecie, stanowi
ono symbol o okreslonym znaczeniu, ktéry
zostal zarejestrowany i ktéry uzywany jest
jako znak towarowy wskazujacy, ze okreslone

10 — Nalezy doda¢, ze postrzeganie tego, co stanowi znak
towarowy cieszgcy si¢ renoma, a co nie, moze by¢ rézne
w poszczeg6lnych parnstwach cztonkowskich bez wzgledu
na kryteria w tej mierze ustalone przez Trybunal w wyroku
z dnia 16 wrzeénia 1999 r. w sprawie C-375/97 General
Motors, Rec. s. I-5421, pkt 19-30; zobacz opinie¢ rzecznik
generalnej E. Sharpston z dnia 26 czerwca 2008 r. w spra-
wie C-252/07 Intel Corporation (wyrok z dnia 27 listopada
2008 r.), Zb.Orz. 1-8823, pkt 23.
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towary lub ustugi pochodza z jednego zrédta
handlowego.

7. W tym kontekscie nalezy nadmieni¢, ze
Komisja skrytykowata aspekty orzecznictwa
Trybunalu odnoszace sie do innych funkcji
znaku towarowego poza funkcja wskaza-
nia pochodzenia, uwazajac je za nieprawi-
dlowe i problematyczne z punktu widzenia
pewnosci prawa. Jednak wydaje sie, ze w ni-
niejszej sprawie prejudycjalnej z punktu wi-
dzenia zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104 znaczenie ma wylacznie funkcja
wskazania pochodzenia towaréw lub ustug.
Ponadto réwniez wykladnia art. 5 ust. 2 dy-
rektywy 89/104 nie wydaje si¢ prowadzi¢ do
przyznania bezzasadnie szerokiej ochrony
interesom wlasciciela znaku towarowego.
Z tych wzgledéw nie uwazam, aby koniecz-
ne bylo prowadzenie dalszych rozwazan w tej
mierze.

8. Po stwierdzeniu powyzszego nie mozna
zaprzeczy¢, ze Trybunal znajduje sie w trud-
nej sytuacji w odniesieniu do akceptacji jego
orzecznictwa dotyczacego art. 5 dyrektywy
89/104 réwniez w $wietle krytyki wyrazonej
przez wielu przedstawicieli doktryny oraz
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sedziéw krajowych cieszacych sie autoryte-
tem w sprawach znakéw towarowych ',

9. Jednak moim zdaniem opisane kwestie
wynikaja cze$ciowo z problematycznego
sformulowania art. 5 dyrektywy 89/104.
Dlatego lepszym S$rodkiem zaradczym na
aktualny stan rzeczy byloby podjecie sto-
sownych $rodkéw legislacyjnych niz zmiana
linii orzeczniczej, co pokazuje przyklad ewo-
luowania amerykanskiego ustawodawstwa
federalnego dotyczacego ostabienia znakéw
towarowych '*. Pragne zauwazy¢, ze w grud-
niu 2010 r. Komisja otrzymala analize ogdl-
nego funkcjonowania systemu znakéw to-
warowych w Europie, i miejmy nadzieje, ze

11 — Odnoénie do ostatniej kwestii zobacz na przykiad wnioski
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Court of
Appeal (England and Wales) (Civil Division) w sprawie
L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors [2007] EWCA Civ
968 (z dnia 10 pazdziernika 2007 r.) oraz High Court of
Justice (England and Wales) (Chancery Division) w sprawie
L'Oréal SA & Ors v EBay International AG & Ors [2009]
EWHC 1094 (Ch) (z dnia 22 maja 2009 r.) i w szczeg6lnosci
wyrok Court of Appeal (England and Wales) (Civil Divi-
sion) po odpowiedzi Trybunatu (sprawa C-487/07 L'Oréal
iin., Zb.Orz. 2009, s. [-5185) w sprawie L'Oreal SA & Ors
v Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535 (z dnia 21 maja
2010 1.).

12 — W Stanach Zjednoczonych ochrona znakéw towaro-
wych przed oslabieniem stala sie czeécig prawa federal-
nego w 1995 r. na mocy Federal Trade Mark Dilution Act
[ustawy federalnej o osfabieniu znaku towarowego], ktéra
dodata nowe przepisy, tj. sekcje 45(c), do ustawy Lanhama.
W nastepnej kolejnosci zostala ona znowelizowana moca
Trademark Dilution Revision Act 2005 [ustawy o zmianie
ustawy o ostabieniu znaku towarowego z 2005 r.]; zob. np.
C. Long, The political economy of trademark dilution, w:
Trademark Law and Theory. A Handbook of Contempo-
rary Research, eds. G. Dinwoodie i M. Janis, Cheltenham,
Edward Elgar 2008, s. 132.



INTERFLORA IIN.

mozna si¢ spodziewac podjecia dalszych kro-
kéw w tej mierze .

II — Ramy prawne

A — Dyrektywa 89/104

10. Motyw pierwszy dyrektywy 89/104
przewiduje '

»[U]stawodawstwa w zakresie znakéw towa-
rowych aktualnie stosowane w parstwach
czlonkowskich zawieraja réznice, ktére moga
przeszkadza¢ w swobodnym przeplywie to-
waréw i swobodzie $wiadczenia uslug oraz
moga zakl6caé konkurencje w ramach wspél-
nego rynku; z tego wzgledu oraz w zwiazku

13 — W nastepstwie komunikatu (,Europejska strategia w zakre-
sie praw wlasnosci przemystowej” COM[2008] 465 wer-
sja ostateczna) Komisja Europejska zaméwita w 2009 r.
w instytucie Max-Planck-Institut fiir Inmaterialgiiter- und
Wettbewerbsrecht analize ogélnego funkcjonowania sys-
temu znakéw towarowych w Europie. Ostateczny raport
zostal przedstawiony Komisji Europejskiej w dniu 12 grud-
nia 2010 r. Do chwili sporzadzenia niniejszej opinii nie
zostal on jeszcze upubliczniony; zob. http://ec.europa.eu/
internal_market/indprop/index_en.htm.

14 — Dyrektywa 89/104 zostata uchylona dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25), ktéra weszla
w zycie w dniu 28 listopada 2008 r. Brzmienie art. 5 ust. 1
i 2 dyrektywy 2008/95 odpowiada w zasadniczej mierze
brzmieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104. Niemniej ze
wzgledu na date zajScia okolicznosci faktycznych spér
przed sadem krajowym nadal podlega przepisom dyrek-
tywy 89/104.

z ustanowieniem i funkcjonowaniem rynku
wewnetrznego niezbedne jest zblizanie usta-
wodawstw panstw czlonkowskich”.

11. Motyw dziewiaty dyrektywy 89/104
przewiduje:

»[D]la ulatwienia swobodnego obrotu to-
waréw i uslug podstawowe znaczenie ma
zapewnienie, ze od tej chwili zarejestrowa-
ne znaki towarowe korzystaja z takiej samej
ochrony na podstawie systeméw prawnych
wszystkich panstw czlonkowskich; nie po-
winno to jednakze uniemozliwia¢ pafistwom
czlonkowskim udzielania, z ich wyboru, sze-
rokiej ochrony tym znakom towarowym, kt6-
re cieszg sie renomy’”.

12. Motyw dziesiaty dyrektywy 89/104
przewiduje:

»[Olchrona udzielana zarejestrowanemu
znakowi towarowemu, ktéra w szczegélno-
$ci ma mu zapewni¢ funkcje wskazania po-
chodzenia, jest calkowita w przypadku iden-
tyczno$ci miedzy znakiem i oznaczeniem
oraz towarami lub ustugami; ochrona ma
zastosowanie réwniez do przypadkéw po-
dobienstwa miedzy znakiem a oznaczeniem
oraz towarami lub uslugami; pojecie podo-
bieristwa nalezy interpretowa¢ w odniesie-
niu do prawdopodobienistwa wprowadzenia
w btad; prawdopodobiefistwo wprowadze-
nia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu
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czynnikéw, w szczegdlnosci rozpoznawalno-
$ci znaku towarowego na rynku, mogacego
powstaé skojarzenia ze znakiem uzywanym
lub zarejestrowanym, stopnia podobienstwa
miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem,
miedzy okre$lonymi towarami lub ustugami,
stanowi szczegdlny warunek dla takiej ochro-
ny; sposoby ustalania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, w szczegdlnosci cie-
zar dowodu, sa regulowane przez krajowe
zasady proceduralne, ktérych dyrektywa nie
narusza’.

13. Artykul 5 dyrektywy 89/104, zatytulowa-
ny ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
stanowi * 1

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje
wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wlasciciel znaku jest uprawniony do zakaza-
nia wszelkim stronom [osobom] trzecim, kté-
re nie posiadaja jego zgody, uzywania w obro-
cie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towa-
rowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktdérego z po-
wodu jego identycznosci lub podobien-
stwa do znaku towarowego oraz iden-
tycznosci lub podobienistwa towaréw lub

15 — Dla jasnosci trzeba zaznaczy¢, ze brzmienie art. 5 ust. 2
dyrektywy 89/104 jest odmienne w réznych jej wersjach
jezykowych; zobacz analize Trybunalu w wyroku w sprawie
General Motors, pkt 20.

16 — Przypominam, ze art. 4 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/104, sto-
sowane na etapie rejestracji znaku towarowego, zawieraja
takie same postanowienia jak jej art. 5 ust. 1i2.
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ustug, ktérych dotyczy znak towarowy
ito oznaczenie, istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad wéréd opinii
publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia ozna-
czenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réw-
niez postanowi¢, ze wlasciciel jest uprawnio-
ny do zakazania wszelkim osobom trzecim,
ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym: oznaczenia identycz-
nego lub podobnego do wspdlnotowego zna-
ku towarowego [do znaku towarowego] w od-
niesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano
wspdlnotowy znak towarowy [zarejestrowa-
no znak towarowy], w przypadku gdy cie-
szy si¢ on renoma we Wspdlnocie [w tym
panstwie czlonkowskim] i w przypadku gdy
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnio-
nej przyczyny powoduje nienalezna korzy$é
z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniaja-
cego charakteru lub renomy wspdlnotowego
znaku towarowego [powoduje czerpanie nie-
naleznej korzysci z odrézniajacego charakte-
ru lub renomy znaku towarowego badz tez
dziala na ich szkode].

3. Napodstawie ust. 112 moga by¢ zabronio-
ne miedzy innymi nastepujace dzialania:

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie
ich do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem,;
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d) uzywanie oznaczenia w dokumentach
handlowych i w reklamie.

5. Ustepy 1-4 nie maja wplywu na przepisy
obowigzujace w panstwach czlonkowskich,
dotyczgce ochrony przed uzywaniem ozna-
czenia w celach innych niz odréznienie to-
war6w lub uslug, jezeli uzywanie tego ozna-
czenia bez wlasciwego powodu przyniostoby
nieuzasadniong korzys$¢ lub byloby szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru lub renomy
znaku towarowego [powodowaloby czerpa-
nie nienaleznej korzys$ci z odrézniajacego
charakteru lub renomy znaku towarowego
badz tez dziataloby na ich szkode]”

B — Rozporzgdzenie nr 40/94

14. Motyw siodmy rozporzadzenia
nr 40/94" jest mutatis mutandis tozsamy
z motywem dziesiatym dyrektywy 89/104.
Artykut 8 ust. 5, art. 9 i art. 12 ust. 1 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 odpowiadaja w zasadni-
czej mierze art. 4 ust. 4, art. 5 i art. 6 ust. 1
dyrektywy 89/104.

17 — Rozporzadzenie nr 40/94 zostalo uchylone rozporza-
dzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja ujed-
nolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszlo w zycie w dniu
13 kwietnia 2009 r. Brzmienie art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
207/2009 jest takie same jak art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94. Jednakze spory rozpatrywane w postepowaniu
przed sadem krajowym nadal podlegaja przepisom rozpo-
rzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na date zajscia okoliczno$ci
faktycznych.

15. Artykut 9 (,Prawa przyznane przez
wspdlnotowy znak towarowy”) rozporzadze-
nia nr 40/94 brzmi nastepujaco:

»1. Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje
wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wtasciciel znaku jest uprawniony do zakaza-
nia wszelkim stronom [osobom)] trzecim, kto-
re nie posiadajg jego zgody, uzywania w obro-
cie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspdlnoto-
wym znakiem towarowym dla towaréw
lub uslug identycznych z tymi, dla kté-
rych wspdlnotowy znak towarowy jest
zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z po-
wodu jego identyczno$ci lub podo-
bieristwa do wspdlnotowego znaku
towarowego oraz identycznosci lub po-
dobienstwa towaréw lub ustug, ktérych
dotyczy wspdlnotowy znak towarowy
i to oznaczenie, istnieje prawdopodo-
bieistwo wprowadzenia w btad opinii
publicznej [odbiorcéw]; prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w blad obejmuje
réwniez prawdopodobienstwo skojarze-
nia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego lub podobne-
go do wspolnotowego znaku towarowe-
go w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktdre nie sa podobne do tych, dla ktérych
zarejestrowano wspdlnotowy znak to-
warowy, w przypadku gdy cieszy sie on
renoma we Wspdlnocie i w przypadku
gdy uzywanie tego oznaczenia bez uza-
sadnionej przyczyny powoduje nienalez-
ng korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru lub reno-
my wspolnotowego znaku towarowego
[powodowaloby czerpanie nienaleznej
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korzy$ci z odrézniajacego charakteru lub
renomy wspdlnotowego znaku towaro-
wego badz tez dziatalo na ich szkode].

2. Na podstawie ust. 1 moga by¢ zakazane
w szczegolnosci nastepujace dziatania:

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie
ich do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach
handlowych i w reklamie”

III — Postepowanie przed sadem krajo-
wym i pytania prejudycjalne

A — Ustuga odsytania ,AdWords”

16. Google jest wlascicielem wyszukiwarki
internetowej. Gdy internauta dokonuje wy-
szukiwania wedlug przynajmniej jednego
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hasla, wyszukiwarka wyswietla strony, ktére
wydaja sie najlepiej odpowiada¢ temu hastu
lub tym hastom, w kolejnosci malejacej traf-
nosci. Sa to tak zwane naturalne rezultaty
wyszukiwania.

17. Ponadto Google oferuje odplatna usluge
odsytania zwana ,AdWords” Usluga ta umoz-
liwia wszystkim przedsiebiorcom sprawienie,
poprzez zastrzezenie kilku sléw kluczowych,
ze w razie zbiezno$ci miedzy tymi stowami
a haslem wpisanym przez internaute do wy-
szukiwarki ukaze si¢ link reklamowy do ich
strony. Ten link reklamowy jest wyswietlany
w rubryce ,linki sponsorowane’, znajdujacej
sie po prawej stronie ekranu, obok rezultatéw
naturalnych, albo w gérnej czesci ekranu, po-
wyzej wspomnianych rezultatéw.

18. Rzeczonemu linkowi reklamowemu to-
warzyszy zwykle krétki przekaz reklamowy.
Link i przekaz stanowia tacznie reklame wy-
$wietlana w rubryce ,linki sponsorowane”

19. Reklamodawca placi za ustuge odsytania
tylko wtedy, gdy uzytkownicy klikaja na link
reklamowy. Wynagrodzenie obliczane jest
w szczegdlnosci na podstawie ,maksymalnej
ceny za klikniecie’; ktéra reklamodawca uznal
przy zawieraniu z Google umowy na usluge
odsytania za mozliwa do uiszczenia, oraz licz-
by kliknie¢ na dany link przez internautéw.
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20. Kilku reklamodawcéw moze wybraé to
samo sfowo kluczowe. Porzadek wyswietlania
ich linkéw reklamowych jest w takim przy-
padku okreslany zwykle wedlug maksymalnej
ceny za klikniecie, liczby wcze$niejszych klik-
nie¢ na dany link oraz jakosci reklamy w oce-
nie Google. Reklamodawca moze w kazdej
chwili poprawi¢ pozycje swojego linku w po-
rzadku wys$wietlania, ustalajac wyzsza cene
maksymalng lub prébujac poprawi¢ jakosé
swojej reklamy.

21. Google uruchomil zautomatyzowany
proces wyboru stéw kluczowych i tworze-
nia reklam. Reklamodawcy wybieraja slowa
kluczowe, redaguja przekaz reklamowy oraz
tworzg link do swojej strony.

B — Kwestia uzywania stow kiuczowych
w sporze przed sadem odsylajacym

22. Interflora Inc., spétka zalozona w sta-
nie Michigan (Stany Zjednoczone Ameryki),
prowadzi sie¢ doreczania kwiatéw o zasiegu
$wiatowym. Interflora British Unit jest licen-
cjobiorca spoiki Interflora Inc.

23. Sie¢ Interflora sklada si¢ z niezaleznych
kwiaciarni przyjmujacych zamdwienia skla-
dane zaréwno osobiscie, jak i przez telefon.
Ponadto Interflora prowadzi takze witryny
umozliwiajace skladanie zamdwienn przez

internet, ktére to zamoéwienia wykonywa-
ne sa przez czlonka sieci majgcego siedzibe
najblizej miejsca doreczenia kwiatéw. Adres
gléwnej witryny internetowej to www.inter-
flora.com. Z niej nastepuje przekierowanie na
witryny wlasciwe dla poszczegélnych krajow,
jak na przyktad www.interflora.co.uk.

24. INTERFLORA stanowi krajowy znak
towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym
Krolestwie, jak réwniez wspdlnotowy znak
towarowy '®. Bezsporne jest, ze znaki te cie-
sza sie znaczng renoma w Zjednoczonym
Krolestwie, a takze w pozostalych panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej.

25. Marks & Spencer plc jest spdotka prawa
angielskiego bedaca jednym z najwiekszych
brytyjskich sprzedawcéw detalicznych. Pro-
wadzi handel detaliczny szerokim asortymen-
tem towardw oraz $wiadczy ustugi zaréwno
poprzez sie¢ sklepdw, jak i poprzez witryne
internetowa  www.marksandspencer.com.
Oprocz innej dziatalno$ci sprzedaje i dorecza
kwiaty. Stanowi to dzialalno$¢ konkurencyj-
na w stosunku do dziatalno$ci gospodarczej
sp6tki Interflora. Marks & Spencer nie wcho-
dzi w skiad sieci, ktéra prowadzi Interflora.

26. W zwigzku z usluga odsylania ,Ad-
Words” Marks & Spencer zastrzegl termin
sinterflora’; a takze warianty tego terminu

18 — W kwestii zarejestrowania znakéw towarowych zobacz
przypis 3 powyzej.
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uwzgledniajace pewien margines jego bled-
nego zapisu oraz zwroty zawierajace slowo
sinterflora” (np. ,interflora flowers’, ,inter-
flora delivery’, ,interflora.com’, ,interflora co
uk”) jako stowa kluczowe *.

27. W nastepstwie tego w przypadku wpro-
wadzenia przez internaute do wyszukiwarki
Google stowa ,interflora’, wariantu tego sto-
wa lub zwrotu, ktéry je zawiera, w rubryce
slinki sponsorowane” wyswietlata sie reklama
firmy Marks & Spencer.

28. Bezsporne jest, ze wy$wietlane reklamy
nie zawieraly zadnych zwrotéw odnoszacych
sie do wybranego stowa kluczowego Interflo-
ra, a ponadto Ze reklamy te nie wyswietlaly
w jakikolwiek inny sposéb znaku towarowego
Interflory.

29. W nastepstwie ustalenia powyzszych
okoliczno$ci Interflora wszczela przed sadem
krajowym postepowanie przeciwko firmie
Marks & Spencer o naruszenie praw do jej
znakéw towarowych, a sad ten postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Try-
bunalu z wnioskiem o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do
kilku pytan.

19 — W $wietle orzecznictwa oznaczenia te mozna zakwalifiko-
wac jako identyczne ze znakami towarowymi (zob. wyrok
z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LT] Diffusion,
Rec. s. 1-2799, pkt 54; wyroki: w sprawie BergSpechte,
pkt 25; w sprawie Portakabin, pkt 47): dane oznaczenie
jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym wtedy,
gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadze-
nia zadnych dodatkowych elementéw, wszystkie elementy
sktadajgce sie na ten znak lub gdy rozpatrywane jako catos¢
wykazuje réznice, ktore sa tak nieznaczne, ze moga zosta¢
niedostrzezone przez przecietnego konsumenta.
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C — W przedmiocie pytaii prejudycjalnych

30. Postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r.
High Court of Justice of England and Wales,
Chancery Division (dalej zwany ,High Court”)
zwrdcil sie z wnioskiem o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do 10
postawionych pytan, z ktérych pierwsze czte-
ry maja nastepujace brzmienie:

»1) W przypadku gdy przedsigbiorca, ktory
jest konkurentem wlasciciela zarejestro-
wanego znaku towarowego i ktéry po-
przez swoja strong internetowa sprzedaje
towary oraz $wiadczy ustugi identyczne
z tymi, dla ktérych zarejestrowany jest
znak, (i) wybiera jako stowo kluczowe
w serwisie oferujacym umieszczanie lin-
kéw sponsorowanych w wyszukiwarce
internetowej oznaczenie, ktore jest iden-
tyczne [...] ze znakiem towarowym, (ii)
wyznacza to oznaczenie jako stowo klu-
czowe, (iii) ustanawia polaczenie miedzy
oznaczeniem a adresem swojej strony
internetowej, (iv) okresla koszt za klik-
niecie, jaki zaptaci za to stowo kluczowe,
(v) ustala czas wyswietlania sponsorowa-
nego linku i (vi) wykorzystuje oznaczenie
w dokumentach handlowych zwigzanych
z wystawianiem faktur i platno$ciami
lub zarzadzaniem kontem posiadanym
u wlasciciela wyszukiwarki, przy czym
jednak sam link sponsorowany nie zawie-
ra oznaczenia ani zadnego podobnego
oznaczenia, czy powyzej opisane dziala-
nia lub niektére z nich stanowia »uzywa-
nie« oznaczenia przez konkurenta w ro-
zumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy
89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporzadze-
nia nr 40/94]?
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2) Czy takie uzywanie ma miejsce »dla«
towaréw lub ustug identycznych z tymi,
dla ktérych znak towarowy jest zareje-
strowany, w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a)
[dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a)
[rozporzadzenia nr 40/94]?

3) Czy takie uzywanie miesci si¢ w zakresie
stosowania ktérego$ lub obu z nastepuja-
cych przepiséw:

a) art. 5 ust. 1lit. a) [dyrektywy 89/104]
i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia
nr 40/94] lub

b) art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104]
iart. 9 ust. 1 lit. ¢) [rozporzadzenia
nr 40/94]?

4) Czy odpowiedz na pytanie 3 powyzej by-
faby inna, gdyby:

a) przedstawienie sponsorowanego
linku konkurenta w odpowiedzi na
wyszukiwanie wynikajace z wprowa-
dzenia do wyszukiwarki przez uzyt-
kownika danego oznaczenia mogto

wywolaé u niektérych odbiorcow
mylne wrazenie, ze konkurent nalezy
do sieci handlowej wlasciciela znaku
towarowego, albo

b) wtasciciel wyszukiwarki nie pozwa-
lat wtascicielom znakéw towaro-
wych w danym panstwie czlonkow-
skim [...] blokowaé¢ wyboru przez
inne osoby jako stéw kluczowych
oznaczen identycznych z ich znaka-
mi towarowymi?”.

31. W nastepstwie wydania wyroku w spra-
wie Google France i Google oraz po otrzy-
maniu pisma sekretariatu Trybunalu z dnia
23 marca 2010 r. wzywajacego do przedsta-
wienia wyjasnied postanowieniem z dnia
29 kwietnia 2010 r., doreczonym do Trybu-
nalu w dniu 9 czerwca 2010 r., High Court
cofnal swéj wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w zakresie pytan
5-10, pozostawiajagc w ten sposéb do roz-
strzygniecia cztery pierwsze pytania, zacy-
towane w poprzednim punkcie. High Court
skrocit réwniez swoje pytanie 3 b), nadajac
mu brzmienie przedstawione w poprzednim
punkcie.

32. Uwagi na piSmie zostaly przedlozo-
ne przez spotke Interflora, spétke Marks &
Spencer, Republike Portugalska oraz Komi-
sje. Z wyjatkiem przedstawicieli Republiki
Portugalskiej wszystkie te strony byly obecne
na rozprawie w dniu 13 pazdziernika 2010 r.
i przedstawily stanowiska ustne. W zwigzku
z rozprawa Trybunal wezwat strony do sku-
pienia sie w swoich wystgpieniach na pytaniu

3 b).
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IV — Analiza

A — Uwagi ogdlne

33. W celu ustosunkowania si¢ do dwdch
grup pytan zarysowanych na wstepie,
w pierwszej kolejnosci przedstawie pewne
ogoblne uwagi odnoszace sie do ochrony re-
gulowanej art. 5 dyrektywy 89/104. Ponadto
powinienem wskaza¢ in limine, Ze pytania
te zostana rozwazone wylacznie z punktu
widzenia art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 5 ust. 2
dyrektywy 89/104, ale interpretacja bedaca
wynikiem tych rozwazan bedzie stosowac sie
mutatis mutandis do art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 9
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94%.

34. Regulowana art. 5 dyrektywy 89/104
ochrona znakéw towarowych dotyczy uzywa-
nia oznaczenia dla celéw odrézniania towa-
réw lub uslug, gdyz na podstawie ust. 5 tego
przepisu ochrona przyznana przez panistwa

20 — Niemniej jednak pomiedzy dyrektywa a rozporzadzeniem
zachodza pewne réznice. Na przyktad art. 5 ust. 2 dyrek-
tywy moze, ale nie musi znalez¢ zastosowania, co nie
odnosi sie do odpowiadajacego mu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozpo-
rzadzenia. Inna réznica dotyczy odniesienia geograficznego
w zakresie uzywanym do oceny tego, czy znak towarowy
cieszy sie renomg. Przy czym, nawiazujac do tej ostatniej
kwestii, Trybunal Sprawiedliwosci orzekl, ze w ujeciu
terytorialnym, jesli znak towarowy cieszy si¢ renoma na
istotnej czeéci obszaru paristwa cztonkowskiego — w odnie-
sieniu do dyrektywy 89/104/EWG — lub obszaru Wspdl-
noty — w odniesieniu do rozporzadzenia nr 40/94 — to
stanowi to wystarczajaca przestanke do zakazania uzywania
takiego oznaczenia (zob. wyrok w sprawie General Motors,
pkt 28, 29; wyrok z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie
C-301/07 PAGO International, Zb.Orz 1-9429, pkt 27, 30).
Nie nalezy zatem zapominac o réznicach dotyczacych sfor-
mulowan, z tym ze nie stoja one na przeszkodzie temu,
aby wnioski z niniejszej analizy dyrektywy zastosowa¢ do
rozporzadzenia.
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czlonkowskie w odniesieniu do innych uzy¢
jest wylaczona z jego zakresu stosowania.
Co sie tyczy zakresu ochrony przewidzianej
w art. 5, ust. 1 tego przepisu obejmuje sytu-
acje, w ktorych kolidujace ze soba oznacze-
nie i znak towarowy sa uzywane dla takich
samych lub podobnych towaréw lub ustug,
podczas gdy ust. 2 tego przepisu nie przewi-
duje takiego wymogu.

35. Przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104 ochrona odnoszaca sie do iden-
tycznych oznaczen oraz towaréw lub ustug
jest calkowita w takim znaczeniu, ze wlasciciel
znaku towarowego nie ma obowigzku wyka-
zywania, ze zachodzi prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad*. W przeciwienistwie
do powyzszego wymaga tego objecie ochrona
przewidziang w art. 5 ust. 1 lit. b) regulujace-
go sytuacje, w ktérych pomiedzy oznaczenia-
mi oraz towarami lub ustugami nie zachodzi
»podwojna tozsamosc’, jednakze oznaczenia,
towary lub ustugi albo i jedne, i drugie sa po-
dobne. Przez sytuacje podwdjnej tozsamosci
rozumiem przypadki naruszenia przez osobe
trzecia praw wlasciciela znaku towarowego
poprzez uzywanie identycznego oznaczenia
dla identycznych towaréw *.

21 — Zobacz M. Strasser, The Rational Basis of Trademark
Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into
Context, Fordham Intellectual Property, Media and Enter-
tainment Law Journal, Vol. 10, 2000, s. 375, na s. 393-395.

22 — Odno$nie do orzecznictwa dotyczacego sytuacji podwéjnej
tozsamosci zobacz na przyklad wyrok z dnia 11 wrzesnia
2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041.
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36. Artykul 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 prze-
widuje dodatkowo w stosunku do znakéw
towarowych cieszacych sie renoma, co
nastepuje:

— mozliwos¢  udzielenia  zwiekszonej
ochrony dla pewnych znakéw towaro-
wych, ktéra panstwo cztonkowskie moze,
ale nie musi wdrozy¢; Zjednoczone Kré-
lestwo implementowato ten przepis, tak
samo jak wiele innych panstw cztonkow-
skich, jezeli nie wszystkie z nich %;

— ochrone, ktérg gwarantuje, wykraczaja-
ca poza granice ochrony przewidzianej
w art. 5 ust. 1;

— ochrone dostepna wylacznie w stosunku
do znakéw towarowych cieszacych sie
renoma.

37. Nalezy w tym miejscu podkresli¢, ze
zasadniczo w do$¢ wyraznej sprzecznosci
z brzmieniem art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104
w wyrokach w sprawie Davidoff** oraz w spra-

23 — Trybunal orzekl, ze w przypadku gdy panstwo czlonkow-
skie transponuje art. 5 ust. 2 dyrektywy, musi zapewni¢
identycznym lub podobnym towarom lub ustugom ochrone
przynajmniej tak szeroka, jaka przystuguje w odniesieniu
do towar6éw lub ustug, ktére nie sa podobne. Zatem prawo
wyboru panstwa czlonkowskiego dotyczy samej zasady
objecia zwigkszona ochrong znakéw towarowych ciesza-
cych sie renomg, a nie sytuacji objetych ta ochrong, w przy-
padku gdy panstwo czlonkowskie jej udziela. Zobacz wyrok
z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-
-Salomon i Adidas Benelux, Rec. I-12537, pkt 20.

24 — Wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00, Rec.
s. [-389, pkt 30.

wie Adidas-Salomon i Adidas Benelux* Try-
bunat orzek}, ze art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104
ustanawia konkretng ochrone w przypadkach
uzywania przez osobe trzecia pdZniejszego
znaku lub oznaczenia, identycznego z zare-
jestrowanym znakiem towarowym cieszacym
sie renomga lub do niego podobnego, nie tylko
dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne,
ale réwniez dla towardw lub ustug identycz-
nych z tymi, ktére objete sa tym znakiem to-
warowym, lub podobnych do nich*.

B — Zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrekty-
wy 89/104 [pytania 1, 2, 3 a) i 4]

38. W zwiazku z pytaniami 1, 2, 3 a) i 4 [w za-
kresie dotyczacym pytania 3 a)] konieczne
jest przeprowadzenie analizy dotyczacej wy-
kladni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104
w sytuacji, w ktorej reklamodawca zdecydo-
wal sie na uzywanie w ramach odptatnej in-
ternetowej ustugi odsylania stowa kluczowe-
go identycznego ze znakiem towarowym bez
zgody wlasciciela tego znaku.

25 — Punkt 22.

26 — Biorac pod uwage fakt, ze w toku procedury ujednolicania
nie jest dozwolone dokonywanie zmian w tresci podle-
gajacych jej aktéw, uwazam, ze przyjecie w 2008 r. moca
dyrektywy 2008/95 ujednoliconej wersji dyrektywy 89/104
w zadnej mierze nie wplynelo na aktualno$¢ orzecznictwa
2 2003 r. w sprawie Davidoff (zobacz takze wniosek Komisji
w dokumencie COM[2006] 812 wersja ostateczna).
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39. Przypominam, ze w jedynym wyroku
Trybunatu dotyczacym podmiotu $§wiadcza-
cego uslugi wyszukiwania (sprawa Google
France i Google) jednym z gléwnych ustalen
bylo to, ze podmiot $wiadczacy uslugi wyszu-
kiwania lub jego odplatna ustuga odsylania
nie ,uzywa” oznaczen podobnych do znakéw
towarowych, a zatem dzialalno$¢ taka nie jest
objeta zakresem regulacji art. 5 ust. 1 dyrek-
tywy 89/104%.

40. Konsekwencja powyzszego jest moim
zdaniem wniosek, ze stosunek podmiotu
$wiadczacego ustugi odsylania do kwestii
umozliwienia wlascicielowi znaku towarowe-
go zakazania uzywania jego znakéw towaro-
wych jako stéw kluczowych jest bez znaczenia
z punktu widzenia odpowiedzi udzielonych
na pytania 1-3 a). Jedyna w tym kontekscie
istotna kwestie zwigzana z prawem znakéw
towarowych stanowi to, ze gdyby podmiot
$wiadczacy ustugi odsytania przyznat wtasci-
cielowi znaku towarowego takg mozliwo$¢, to
w niektérych sprawach mozna byltoby twier-
dzi¢, ze wlasciciel znaku towarowego milcza-
co zgodzil sie na uzywanie jego znaku towa-
rowego jako sfowa kluczowego *.

41. Z wyroku Trybunatlu w sprawie Google
France i Google wynika takze, ze to reklamo-
dawca jest podmiotem, ktéry wybiera stowo

27 — Zobacz wyroki: w sprawie Google France i Google, pkt 99;
w sprawie eis.de. pkt 28; w sprawie BergSpechte, pkt 41;
w sprawie Portakabin, pkt 54.

28 — Wochodziloby to w gre wéwczas, gdyby wlasciciele znakéw
towarowych zostali poinformowani o tym, ze maja moz-
liwo$¢ zakazania uzywania przystugujacych im znakéw
towarowych jako stéw kluczowych przez osoby trzecie bez
koniecznosci dopelniania nieuzasadnionych formalnodci
czy ponoszenia kosztéw.
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kluczowe identyczne ze znakiem towarowym
innego podmiotu i ktéry uzywa znaku towa-
rowego dla swoich towaréw lub towaréw wla-
$ciciela tego znaku towarowego zaleznie od
okoliczno$ci. Moze to naruszac funkcje wska-
zania pochodzenia, w przypadku gdy reklama
wyswietlana w linkach sponsorowanych nie
pozwala lub z trudno$cia pozwala przeciet-
nemu internaucie na zorientowanie sig, czy
towary lub ustugi, ktérych ona dotyczy, po-
chodza od wlasciciela znaku lub z przedsie-
biorstwa powigzanego z nim gospodarczo,
czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej *.

42. W nawigzaniu do pojecia uzywania dla
towaréw lub ustug kwestia tego, czy rekla-
ma wys$wietla znak towarowy czy tez nie,
wydaje sie pozostawa¢ bez znaczenia®. Jest
dla mnie oczywiste, ze negatywny wplyw
na funkcje wskazania pochodzenia mozna
wyeliminowa¢ przez umieszczenie znaku
towarowego w tresci reklamy wyswietlanej
w linkach sponsorowanych z jednoczesnym
skutecznym zaznaczeniem braku zwigzku
pomiedzy tym znakiem towarowym a rekla-
modawca na przykltad w drodze dozwolonej
reklamy poréwnawczej. Jednakze reklama
wyswietlana linkach sponsorowanych zawie-
rajaca lub odtwarzajaca znak towarowy wy-
brany jako slowo kluczowe stanowi¢ bedzie
od samego poczatku ,uzywanie oznaczenia

29 — Zobacz wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 99.

30 — Przypomne, ze w wyroku w sprawie Google France
i Google, pkt 65, Trybunal zauwazyl, Ze ,okolicznos¢, ze
uzywane przez osobe trzecig w celach reklamowych ozna-
czenie nie wystepuje w samej reklamie, nie moze sama
w sobie oznacza¢, ze takie uzywanie nie miesci si¢ w zakre-
sie pojecia uzywania dla towaréw lub ustug w rozumieniu
art. 5 dyrektywy 89/104”. Wyrok w sprawie Google France
i Google dotyczy! trzech spraw: sprawy C-236/09, w ktérej
rozpatrywany znak towarowy pojawial sie w reklamie osoby
trzeciej oraz spraw C-237/08 i C-238/08, w ktérych rozpa-
trywany znak towarowy nie pojawial sie w reklamie (zobacz
pkt 62, 63 wyroku).
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w dokumentach handlowych i w reklamie’,
ktérego z mocy art. 5 ust. 3 lit. d) dyrektywy
89/104 moze zabroni¢ wlasciciel znaku towa-
rowego, chyba ze zastosowanie znajda art. 6
lub art. 7 dyrektywy 89/104 lub przepisy dy-
rektywy dotyczacej reklamy poréwnawczej .

43. Poniewaz stosowanym przez Trybunatl
standardem jest mozliwo$¢ wywierania przez
uzywanie negatywnego wplywu na petnio-
ne przez znak funkcje, w niniejszej sprawie
funkcje wskazania pochodzenia®, rodzi to
koniecznos¢ przeanalizowania zagadnienia
uzywania w sposéb konkretny. W przypad-
ku gdy znak towarowy nie jest wymieniony
w tresci reklamy, znaczenie tej kwestii moim
zdaniem uzaleznione jest od charakteru to-
waréw lub ustug chronionych rejestracja
rozpatrywanego znaku towarowego przy jed-
noczesnym uwzglednieniu nie tylko zakresu
ochrony wynikajacej z rejestracji tego znaku
towarowego, ale réwniez znaczenia oraz re-
nomy, ktére znak towarowy uzyskal wskutek
uzywania w odniesieniu do danego sektora
odbiorcéw.

44. W wyroku w sprawie Google France
i Google Trybunal stwierdzil, ze ,w wiekszo-
§ci przypadkéw internauta wprowadzajacy
jako wyszukiwane hasto nazwe danego znaku
ma na celu znalezienie informacji na temat

31 — Zobacz dyrektywe 2006/114/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca reklamy
wprowadzajacej w blad i reklamy poréwnawczej (wersja
ujednolicona) (Dz.U. L 376, s. 21).

32 — Stanowisko wyrazone przez Trybunal w wyroku w sprawie
Google France i Google, pkt 98, w odniesieniu do funkcji
reklamowej zdaje si¢ mie¢ zastosowanie réwniez w niniej-
szej sprawie. Jednakze do zagadnienia zwiekszonych kosz-
téw spolki Interflora ,za klikniecie” powréce w dalszej
czesci, w kontekscie rozwazan odnoénie do pasozytowania.

danego znaku lub ofert towaréw lub ustug
nim opatrzonych. W rezultacie w przypadku
gdy obok naturalnych rezultatéw wyszuki-
wania ukazuja si¢ linki reklamowe do stron
oferujacych towary lub ustugi konkurentéw
wlasciciela znaku towarowego, internauta
moze, o ile od razu nie wykluczy tych linkéw
jako niemajacych znaczenia i nie pomyli ich
z linkami wtlasciciela znaku, postrzegaé je
jako oferte alternatywna wzgledem towaréw
lub ustug wiasciciela znaku” .

45. W wielu przypadkach wyswietlanie opcji
handlowych nie wywiera raczej szkodliwych
skutkéw na pelniona przez znak towarowy
funkcje wskazania pochodzenia, poniewaz
pojawienie sie reklamy w linku sponsorowa-
nym bedace konsekwencja wpisania stowa
kluczowego identycznego ze znakiem towa-
rowym nie tworzy skojarzenia lub powiazania
miedzy znakiem towarowym a towarami lub
ustugami bedacymi przedmiotem reklamy.
Zgodnie z tym, co orzekl Trybunal, inter-
nauta moze postrzega¢ linki reklamowe jako
alternatywna oferte handlowa w stosunku do
towar6w i ustug wlasciciela znaku towarowe-
go. Dotyczy to identycznych lub podobnych
towaréw lub uslug. Ryzyko pomylki jest na-
wet jeszcze mniej prawdopodobne w przy-
padku réznych, ale powiazanych ze soba
towaréw lub ustug. Sytuacja taka zachodzi
na przyklad wéwczas, gdy znak towarowy
wybrany jako stowo kluczowe odnosi sie do
podrézy lotniczych, a wyswietlona reklama

33 — Wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 68. Z przy-
czyn, ktére zostana wyjasnione w dalszej czeéci, uwazam,
ze zalozenie to jest niepodwazalne w przypadku znakéw
towarowych, ktérych nieodlacznag cecha jest znaczny sto-
pien odrézniania sie i niepowtarzalnosci. Jednak gdy cho-
dzi o kilka identycznych znakéw towarowych nalezacych
do réznych wtascicieli lub znakéw towarowych opartych na
stowach lub nazwach opisowych lub rodzajowych zalozenie
to moze by¢ bledne. Na przyklad internauta wprowadzajacy
»nike” jako stowo kluczowe moze mie¢ na celu wyszukanie
nie tylko informacji lub ofert dotyczacych konfekcji sporto-
wej, ale réwniez bogini greckiej czy tez technologii ofero-
wanych przez szwedzkg firme Nike Hydraulics AB.
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dotyczy wynajmu pojazdéw lub zakwatero-
wania w hotelu. Ponadto jednym z udogod-
nien internetu jest wlasnie to, ze w duzym
stopniu ulatwia konsumentom dokonywanie
przemyslanych wyboréw sposréd towardw
i ustug™.

46. Jednak w przypadku znaku towarowego
takiego jak INTERFLORA, ktéry okresla po-
wszechnie znang sie¢ handlowa niezaleznych
przedsiebiorcéw $wiadczacych okreslone
jednolite ustugi, tj. uslugi doreczania kwia-
tow wedlug zestandaryzowanej procedury,
wys$wietlanie si¢ firmy innego przedsiebiorcy
w linku sponsorowanym moze w mojej oce-
nie wytworzy¢ przeswiadczenie, ze przed-
siebiorca wymieniony w reklamie nalezy do
sieci przedsigbiorstw dzialajacych pod tym
znakiem towarowym *.

34 — Warto chyba przypomnie¢, ze ,[p]rawa do znaku towaro-
wego stanowia w istocie rzeczy zasadniczy element usta-
nowionego i utrzymywanego na mocy traktatu systemu
niezakl6conej konkurencji” (zobacz wyrok Trybunatu
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal
Football Club, Rec. s. [-10273, pkt 47). Moim zdaniem
celem konkurencji w gospodarce jest poprawienie sytuacji
konsumenta poprzez wprowadzenie lepszych (pod wzgle-
dem jakodci, rodzaju lub ceny) substytutéw istniejacych
produktéw i propagowanie w ten sposéb wydajnoéci i inno-
wacyjnosci prowadzacych do bardziej racjonalnej alokacji
czynnikéw produkcji.

35 — Na jednej z witryn internetowych firmy Interflora umiesz-
czone jest nastepujace stwierdzenie: ,Interflora jest jedna
z najwigkszych na swiecie i najbardziej znanych sieci dore-
czania kwiatéw. Interflora stala si¢ synonimem tego, o czym
wczeéniej nie mozna bylo nawet pomarzy¢ — w ciagu
jednego dnia piekny bukiet kwiatéw lub podarek moze
zostac osobiécie doreczony z klasa w obrebie calego $wiata”.
Zobacz http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name-
=help_about (dane z dnia 31 stycznia 2011 r.).
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47. Wobec powyzszego w moim przekonaniu
dodatkowo do znaczenia wynikajacego z reje-
stracji znak towarowy INTERFLORA uzyskat
»pochodne znaczenie”* okreslajace pewna
sie¢ handlowg kwiaciarni $wiadczacych dany
rodzaj ustug doreczania, a renoma tego zna-
ku towarowego nawiazuje lub jest identyczna
z pozytywnymi skojarzeniami, ktére rodzi to
znaczenie w $wiadomosci odpowiednich kre-
g6w konsumentow 7.

48. W konsekwencji mozliwe, a nawet praw-
dopodobne jest, ze w swiadomo$ci przeciet-
nego konsumenta przeszukujacego internet
w poszukiwaniu informacji na temat uslug
doreczania kwiatéw powstanie skojarzenie
miedzy znakiem towarowym spéiki Interflora
a identycznymi ustugami doreczania kwiatéw
$wiadczonymi przez spétke Marks & Spencer,

36 — Termin ,pochodne znaczenie znaku towarowego” znane
jest we wszystkich jurysdykcjach, ale rézne jest jego zna-
czenie (sic!) oraz zakres zastosowania. Gdzieniegdzie
odnosi si¢ go do sytuacji, w ktérych prawo do znaku towa-
rowego zostaje nabyte wskutek uzywania, a nie rejestracji,
a gdzie indziej takze do sytuacji, w ktérych oznaczenie
pozbawione odrézniajacego charakteru moze zostac zare-
jestrowane jako znak towarowy, poniewaz nabylo odréz-
niajgce pochodne znaczenie. Mozliwy jest takze wniosek,
ze uzywanie kazdego bez wyjatku znaku towarowego jest
konieczne, aby utrwalil sie on w $wiadomosci okreslo-
nych kregéw i w ten sposéb uzyskat renome lub pochodne
znaczenie. Zobacz L. Holmgvist, Degeneration of Trade
Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade
Mark Distinctiveness, w: Jurist- och samhdllvetareforbun-
dets Forlags AB (JSF), Malmé 1971, s. 117-126.

37 — Rozstrzygniecie tego, czy INTERFLORA posiada takie
pochodne znaczenie nalezy do sadu krajowego. Jednak
tre$¢ pytania 4 a) zdaje si¢ sugerowal takie znaczenie,
gdyz odnoéne rejestracje znaku towarowego (zob. przypis
3 powyzej) nie daja zadnych wskazéwek co do uzywania
znaku towarowego INTERFLORA w odniesieniu do sieci
handlowej.



INTERFLORA IIN.

w przypadku gdy natknie sie on na nastepuja-
ca reklame *:

»2M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants. Order by
5pm for next day delivery [Wspaniate $wie-
ze kwiaty i roéliny. Przy zamdwieniach zto-
zonych do godz. 17.00 dostawa nastepnego
dnia]”,

W moim przekonaniu fakt, ze wskutek wpi-
sania w wyszukiwarke internetowa stowa ,in-
terflora” wyswietla sie taka reklama, tworzy
w kontek$cie niniejszej sprawy skojarzenie,
ze spétka Marks & Spencer nalezy do sieci
Interflora.

49. Z punktu widzenia takiej analizy w od-
niesieniu do pytan 1, 2i 3 a) uwazam, ze art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze:

— oznaczenie, ktére jest identyczne ze
znakiem towarowym, jest uzywane ,dla
towaréw lub ustug” w rozumieniu art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9
ust. 1 a) rozporzadzenia nr 40/94, gdy

38 — Zobacz ww. w pkt 30 postanowienie odsylajace z dnia
16 lipca 2009 r., pkt 29.

bez zgody wlasciciela znaku towarowe-
go zostato wybrane jako stowo kluczowe
w ramach internetowej ustugi odsylania,
a wyswietlanie reklam zorganizowane
jest w oparciu o stowo kluczowe;

wlasciciel znaku towarowego jest upraw-
niony do zakazania takiego postepowa-
nia w wyzej wymienionych okoliczno-
$ciach, w przypadku gdy reklama taka nie
pozwala lub z trudnoscia pozwala prze-
cietnemu internaucie na zorientowanie
sie, czy towary lub ustugi, ktérych ona
dotyczy, pochodza od wiasciciela znaku
towarowego lub z przedsigbiorstwa po-
wigzanego z nim gospodarczo, czy tez,
przeciwnie, od osoby trzeciej;

pomylka w zakresie pochodzenia towa-
ré6w lub uslug zachodzi w przypadkuy,
gdy link sponsorowany konkurenta moze
wywotaé u niektérych odbiorcéw mylne
wrazenie, ze konkurent nalezy do sieci
handlowej wlasciciela znaku towarowe-
go, gdy tak nie jest. W zwigzku z tym
wlasciciel znaku towarowego jest upraw-
niony do zakazania temu konkurentowi
uzywania w reklamie stowa kluczowego;

stosunek podmiotu §wiadczacego ustugi
odsytania do kwestii umozliwienia wia-
$cicielowi znaku towarowego zakaza-
nia uzywania jego znakéw towarowych
jako stéw kluczowych jest bez znaczenia
z punktu widzenia odpowiedzi udzielo-
nych na powyzsze pytania.
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C — Zwigkszona ochrona dla znakéw towa-
rowych cieszgcych sie renomg zgodnie z art. 5
ust. 2 dyrektywy 89/104 [pytania 3 b) i 4]

1. Uwagi ogdlne dotyczace ochrony przed
ostabieniem znaku towarowego

50. Ostabienie znaku towarowego® odnosi
sie do koncepcji, zgodnie z ktéra wlasciwym
celem prawa znakéw towarowych powinna
by¢ ochrona wysitkéw i inwestycji poniesio-
nych przez wlasciciela znaku towarowego
oraz niezaleznej warto$ci (wartosci renomy)
znaku towarowego. Takie wlasnosciowe po-
dejscie do znakéw towarowych rézni sie od
koncepcji odnoszacej sie¢ do wprowadzania
w blad, zgodnie z ktéra prawo znakéw towa-
rowych ma przede wszystkim chroni¢ funk-
cje wskazania pochodzenia, majac na celu
zapobieganie blednym ocenom konsumen-
téw oraz innych uzytkownikéw koncowych
co do pochodzenia handlowego towaréw

39 — Pojecie ostabienia znaku towarowego zostalo rozwiniete
na gruncie niemieckiego prawa o nieuczciwej konkuren-
¢ji, a do doktryny prawnej Stanéw Zjednoczonych zostato
wprowadzone przez Franka Schechtera (F. Schechter,
The rational basis of trademark protection, Harvard Law
Review, 1927, s. 813). E. Schechter podkreslal, ze gltow-
nym celem ochrony przed ostabieniem niepowtarzalnych
(np. dowolnych, samodzielnie utworzonych lub fantazyj-
nych) znakéw towarowych jest zachowanie ich charakteru
odrdézniajacego. Z czasem zaczeto klasé nacisk na kwestie
ochrony powszechnie znanych znakéw towarowych przed
utrata odrézniajacego je charakteru wskutek uzywania
identycznych lub podobnych oznaczeri odnoszacych sie
do réznych towaréw lub ustug, zob. L. Holmgqvist, op.cit.,
s. 147, 155, 156, opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa
z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon
i Adidas Benelux (wyrok z dnia 23 pazdziernika 2003 r.),
Rec. s. I-12537, pkt 37; opinia rzecznik generalnej E. Sharp-
ston z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel
Corporation (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r.), Zb.Orz.
s. 1-08823, pkt 30.
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i ustlug®. Wiasno$ciowe podejscie réwniez
chroni funkcje komunikacyjna, reklamowa
i inwestycyjna znakéw towarowych w celu
stworzenia marki cieszacej sie pozytywnym
wizerunkiem i niezalezng warto$cia gospo-
darcza (warto$¢ marki lub renomy). W wy-
niku tego znak towarowy moze by¢ uzywany
dla réznych towardéw i uslug, ktére nie maja
ze sobg nic wspélnego poza tym, ze wszystkie
sa kontrolowane przez tego samego wlasci-
ciela. Funkcja wskazania pochodzenia oraz
funkcja jakosciowa* podlegalyby ochronie
jako czynniki przyczyniajgce sie do tworzenia
wartosci marki.

51. Wspomniana koncepcja ostabienia, obec-
nie w szczegdlnosci kojarzona z powszechnie
znanymi znakami, rozciagga ochrone zna-
kéw towarowych na towary i ustugi inne niz
wchodzace w zakres ochrony wynikajgcej
z rejestracji. Historycznie pelnita podobna
funkcje do tzw. doktryny Kodaka, zgodnie
z ktéra uzasadnione bylo zwigkszenie zakre-
su ochrony dla powszechnie znanych znakéw

40 — Zobacz G. Lunney, Trademark Monopolies, Emory Law
Journal, Vol. 48, 1999, s. 367. G. Lunney uwaza, Ze ostatnie
upowszechnianie sie podej$cia wlasnosciowego w ustawo-
dawstwie i orzecznictwie jest z punktu widzenia polityki
konkurencji szkodliwe, gdyz dopuszcza, aby wlasciciele
powszechnie znanych znakéw uzyskiwali rente monopo-
lowa przy braku jakichkolwiek realnych korzysci dla konsu-
mentow. M. Strasser, op.cit., broni przeciwnego stanowiska
oraz uwaza, ze wlasnosciowe podejscie jest korzystne takze
z ekonomicznego punktu widzenia.

41 — Zgodnie ze stanowiskiem rzecznik generalnej J. Kokott
w opinii z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie C-59/08 Copad
(wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r.), Zb.Orz. s. I-3421, pkt 50:
»[plrawo do znaku towarowego powinno zatem gwaranto-
wac¢ mozliwo$¢ kontroli jakoéci produktéw, nie za$ fak-
tyczne sprawowanie tej kontroli”.
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towarowych w celu przeciwdziatania wpro-
wadzeniu w btad 2.

52. Zaréwno w prawie Unii Europejskiej,
jak i Standéw Zjednoczonych pojecie ochro-
ny przed oslabieniem odnosi sie do dwdch
zjawisk, a mianowicie do ochrony przed tzw.
rozmywaniem oraz do ochrony przed tzw.
przyémieniem®. Ochrona przed rozmywa-
niem (lub ostabieniem sensu stricto) udzie-
lana jest przeciwko uzywaniu, ktére pociaga
za soba ryzyko utraty przez znak towarowy
jego charakteru odrézniajacego i w ten spo-
s6b jego wartosci. Ochrona przed przycémie-
niem oznacza ochrone przeciwko uzywaniu
zagrazajacemu renomie, ktora cieszy sie znak
towarowy.

53. Ponadto w przepisach prawa Unii Eu-
ropejskiej dotyczacych znakéw towarowych
w przeciwienstwie do Stanéw Zjednoczo-
nych* ochrona przed oslabieniem dotyczy
réwniez trzeciego zjawiska, a mianowicie
ochrony przed tzw. pasozytowaniem lub czer-
paniem nienaleznych korzysci z renomy lub
z charakteru odrézniajacego znaku towa-
rowego innej osoby. Sedno ochrony przed
pasozytowaniem tkwi w udzieleniu ochrony

42 — Zobacz na przyktad M. Levin, The wording is not always
what it seems to be — On Confusion, Association and Dilu-
tion, w: 25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the
Future. The Development of Trade Marks, Designs and Rela-
ted IP Right in Europe, European Communities Trade Mark
Association, ed. L. Kooy, The Hague 2005, s. 51-64, 60.
Nawiazuje ona réwniez do funkcjonujgcej w krajach nor-
dyckich tzw. doktryny trutki na szczury (wladciciel znaku
towarowego odnoszacego si¢ do artykuléw zywnosciowych
ma prawo zakazania uzywania podobnego znaku w odnie-
sieniu do trutki na szczury) oraz wyroku w sprawie
CLAERYN / KLAREIN w Beneluksie (zobacz wyrok Cour
de Justice de Benelux z dnia 1 marca 1975 r. w sprawie
A 74/1 Colgate-Palmolive przeciwko Distillerie Bols).

43 — Zobacz przypis 12 powyzej.

44 — W Stanach Zjednoczonych pasozytowanie [free-riding] czy
bezprawne stosowanie [misappropriation] nie zostalo ure-
gulowane w przepisach federalnych dotyczacych ochrony
znaku towarowego przed oslabieniem, mimo ze w nie-
ktérych orzeczeniach zostalo to uznane. Zobacz 1. Simon,
Dilution by blurring — a conceptual roadmap, Intellectual
Property Quarterly, 2010, s. 44—87, na s. 56.

wlascicielowi znaku towarowego przed czer-
paniem nienaleznych korzysci z niedozwolo-
nego uzywania znaku towarowego przez pod-
miot dopuszczajacy sie pasozytowania, a nie
w udzieleniu ochrony wtascicielowi znaku to-
warowego przed poniesieniem szkody przez
jego znak towarowy *.

54. Odnoszac sie do kwestii terminologii,
wydaje mi sie, ze w przepisach prawa Unii
Europejskiej dotyczacych znakéw towaro-
wych ostabienie w szerokim znaczeniu obej-
muje rozmywanie, przy¢mienie (lub degra-
dacje) i pasozytowanie (lub jazde na gape).
Rozmywanie (lub pomniejszanie, lub ostabie-
nie w wgskim znaczeniu) oznacza uzywanie,
ktére moze prowadzi¢ do procesu ostabiania
znaku towarowego w §cislym znaczeniu, tj.
uszczuplania charakteru odrézniajacego zna-
ku towarowego.

55. W pytaniach 3 b) i 4 sad krajowy stara
sie dowiedzie¢, w jakich okolicznosciach re-
klamodawca uzywajacy oznaczenia identycz-
nego z nalezacym do konkurenta znakiem
towarowym cieszacym si¢ renoma musi by¢
uznany za dzialajacego:

— na szkode charakteru odrézniajacego
tego znaku towarowego

45 — Przy czym w wielu systemach prawnych ochrona przed
przy¢mieniem i pasozytowaniem moze by¢ jednocze$nie
albo alternatywnie udzielona w ramach przepiséw o nie-
uczciwej konkurencji.
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— lub

— w sposéb, ktéry powoduje czerpanie
przez niego nienaleznej korzysci z cha-
rakteru odrézniajacego lub renomy tego
znaku towarowego *.

2. Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 znajduje
zastosowanie w przypadku, gdy dana sytu-
acja wchodzi réwniez w zakres zastosowania
art. 5 ust. 1 lit. a)?

56. Kwestia wstepna, ktéra wymaga rozwa-
zenia w zwigzku z pytaniem 3 b) jest zagad-
nienie, czy art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 5 ust. 2
dyrektywy 89/104 mozna stosowac jedno-
czeénie, czy tez zastosowanie jednego z tych
przepiséw wylacza zastosowanie drugiego
z nich.

57. W art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 prze-
widziana jest ochrona przed trzema formami
ostabienia znakéw towarowych cieszacych
sie renomg w stosunku do identycznych lub
podobnych oznaczenn uzywanych dla towa-
réow i uslug, ktére nie sg identyczne lub po-
dobne do tych, ktére objete sa znakiem to-
warowym. Jednak, jak zaznaczono powyzej,
wyrok w sprawie Davidoff rozszerzyt zakres

46 — Wydajesie, ze Interflora nie zarzuca sp6ice Marks & Spencer
powodowania przyémienia jej znakéw towarowych.
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zastosowania tego przepisu réwniez na przy-
padki, w ktérych identyczne lub podobne
oznaczenie uzywane jest dla identycznych lub
podobnych towaréw lub ustug. Powoduje to
rozszerzenie ochrony przed ostabieniem na
sytuacje, w ktérych wtasciciel znaku towaro-
wego i podmiot uzywajacy identycznego lub
podobnego oznaczenia sa w stosunku bezpo-
$redniej konkurencji gospodarczej. Przypo-
minam, ze bezsporne miedzy stronami jest
to, ze INTERFLORA cieszy si¢ renoma w ro-
zumieniu art. 5 ust. 2.

58. Z najnowszego orzecznictwa Trybuna-
tu dotyczacego art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 wynika, Ze uzywanie identycznego
oznaczenia wchodzi w zakres tego przepisu,
pod warunkiem Ze istnieje prawdopodobien-
stwo, iz wywrze ono negatywny wplyw na
ktérakolwiek z pelnionych przez znak to-
warowy funkcji, a nie wytacznie na funkcje
wskazania pochodzenia ¥

59. Jednakze nie uwazam, aby Trybunat stal
na stanowisku, ze rola wszystkich pelnio-
nych przez znak towarowy funkcji mialaby
by¢ ograniczona do zastosowania art. 5 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104. W przypadkach po-
dwojnej tozsamosci oznaczen i towaréw lub
uslug wszystkie lub niektére funkcje maja
znaczenie z punktu widzenia zastosowania
art. 5 ust. 2. Przypominam, ze funkcje pel-
nione przez znak towarowy inne niz funkcja
wskazania pochodzenia podlegaja ochronie
przewidzianej w art. 5 ust. 2 w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), jezeli nie
mozna wykaza¢ prawdopodobienistwa wpro-
wadzenia w btad.

47 — Zobacz wyroki: w sprawie L'Oréal i in., pkt 58, 59; w sprawie
Google France i Google, pkt 75-79.
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60. W przypadku podwdjnej tozsamosci
mozna by sadzi¢, ze ochrona przed rozmywa-
niem, przyémieniem i pasozytowaniem opie-
ra sie wylacznie na art. 5 ust. 1 lit. a) z cal-
kowitym pominieciem zastosowania art. 5
ust. 2. Mialoby to miejsce, pod warunkiem
ze wynikiem uzywania oznaczenia identycz-
nego ze znakiem towarowym w odniesieniu
do identycznych towaréw i ustug mogloby
by¢ wywieranie negatywnego wplywu na kté-
rakolwiek z pelnionych przez znak funkgji.
W tym przypadku najbardziej oczywistymi
funkcjami, ktdre sie nasuwaja, bylyby funk-
cje jakosciowa, komunikacyjna, reklamowa
lub inwestycyjna, ale réwniez funkcja iden-
tyfikacyjna czy odrézniajaca w takim za-
kresie, w jakim oznaczenie uzywane jest dla
dokonania rozréznienia miedzy towarami
i ustugami w celach innych niz wskazanie ich
pochodzenia.

61. Powyzsza interpretacja pozostawalaby
w zgodzie z koncepcja zawarta w motywie
dziesigtym dyrektywy 89/104, zgodnie z kt6-
rym ochrona przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. a)
jest ,calkowita” Jest dla mnie réwniez jasne,
ze wynikiem jakiegokolwiek uzywania, o kté-
rym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104,
moze byé wywarcie negatywnego wplywu
na co najmniej jedna z wyzej wymienionych
funkcji pelnionych przez znak towarowy,
szczeg6lnie wobec tego ze zwiekszona ochro-
na przewidziana w art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104 jest motywowana zazwyczaj poprzez
funkcje jakosciowsa, komunikacyjna, rekla-
mow3 lub inwestycyjng znakéw towarowych.

62. Wskutek takiego rozumowania art. 5
ust. 1 lit. a) przewidywalby ochrone przed
formami ostabienia, o ktérych mowa w art. 5
ust. 2, w przypadkach podwojnej tozsamosci
miedzy oznaczeniami i towarami lub usluga-
mi. Ponadto charakter odrézniajacy i renoma
bylyby w tym przypadku objete ochrong nie-
zaleznie od tego, czy znak towarowy cieszy sie
renoma czy nie w rozumieniu art. 5 ust. 2 dy-
rektywy 89/104, tj. zaleznie od tego, czy jest,
czy nie jest znakiem powszechnie znanym.

63. Jednak interpretacja taka pozostawala-
by w sprzecznosci z litera wyroku w sprawie
Davidoff, chociaz by¢ moze nie z jego ratio
decidendi. Tamze Trybunal uznal, ze art. 5
ust. 2 dyrektywy 89/104 stosuje sie nie tylko
w przypadku dotyczacym podobnych towa-
réw, ale réwniez w przypadku dotyczacym
towardw identycznych, nawet jesli przedsta-
wione przez Trybunal uzasadnienie zdawalo-
by sie odnosi¢ wyltacznie do pierwszej z wy-
mienionych sytuacji*®.

48 — W wyroku w sprawie Davidoff Trybunat opart swoje rozu-
mowanie na okolicznosci, ze ochrona znakéw towarowych
cieszacych sie renoma bedzie mniej skuteczna w przypadku
towaréw podobnych niz w przypadku towaréw niepodob-
nych, poniewaz zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. b) wymaga,
aby istnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad
(pkt 27-29). Moim zdaniem rozumowanie to nie wydaje si¢
dotyczy¢ przypadku identycznych oznaczen i identycznych
towaréw lub uslug, poniewaz zastosowanie art. 5 ust. 1
lit. a) nie wymaga, aby istniato ryzyko wprowadzenia w btad
(zobacz wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 58, 59).
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64. Jednakze nie bylbym sklonny zaleca
Trybunalowi udzielenie odpowiedzi na py-
tanie 3 w sposdb, zgodnie z ktérym zastoso-
wanie mialby znalez¢ wytacznie art. 5 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104, tym bardziej ze Try-
bunal, jak sie zdaje, juz wczesniej uznal za
dopuszczalne réwnolegle zastosowanie art. 5
ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104*.
Bez wzgledu na to, w czym z punktu widzenia
zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a)** tkwi sedno
roli odgrywanej przez pelnione przez znak to-
warowy funkcje, wydaje mi sie, ze ostabienie
znaku towarowego jako zjawisko prawne po-
winno by¢ we wszystkich przypadkach anali-
zowane na gruncie art. 5 ust. 2. Skutkowatoby
to ujednoliceniem interpretacji wszystkich
poje¢ odnoszacych sie do ostabiania znaku
towarowego bez wzgledu na réznice dotycza-
ce stopni podobienistwa, ktérych zaistnienie
miedzy towarami lub uslugami bedacymi
zarzucanym zrédlem naruszen a towarami
i ustugami objetymi znakiem towarowym jest
wymagane w przypadkach okreslonych od-
powiednio w art. 5 ust. 1 lit. a), art. 5 ust. 1
lit. b) i art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104. Z tego
wzgledu moim zdaniem wszystkie funkcje
pelnione przez znak towarowy — z wyjatkiem
funkcji wskazania pochodzenia — moga ode-
grac role w ramach zastosowania art. 5 ust. 2
dyrektywy 89/104, nawet jezeli zostaly one
juz wykorzystane do oceny tego, czy nalezy
zastosowac art. 5 ust. 1 lit. a).

49 — Zobacz wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 64.

50 — Zobacz analize rzecznika generalnego P. Mengozziego
w opinii w sprawie L'Oréal i in., pkt 31-61, i krytyczne
twierdzenia sadéw angielskich, o ktérych mowa w przypi-
sie 11 powyzej.
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3. Wystepowanie zwigzku miedzy znakiem
towarowym a oznaczeniem wybranym jako
stowo kluczowe

65. Zgodnie z orzecznictwem miedzy zna-
kiem towarowym cieszacym sie¢ renoma
a oznaczeniem uzywanym przez osobe trze-
cia powinien wystepowal ,zwigzek’, aby ta-
kie uzywanie oznaczenn wchodzitlo w zakres
zastosowania art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.
Wystepowanie zwigzku, o ktérym mowa po-
wyzej, Trybunal opisal w nastepujacy sposéb:
»Naruszenia, o ktérych mowa w art. 4 ust. 4
lit. a) dyrektywy, jesli wystepuja, stanowia
konsekwencje pewnego stopnia podobien-
stwa miedzy wczesniejszym znakiem towa-
rowym a pozniejszym znakiem towarowym,
w wyniku ktérego dany krag odbiorcéw koja-
rzy ze soba te dwa znaki, to znaczy stwierdza,
ze wystepuje miedzy nimi zwiazek, nie mylac
ich jednak [...]. W przypadku gdy odbiorcy
nie dostrzegaja takiego zwiazku, uzywanie
poOZniejszego znaku towarowego nie moze
powodowal czerpania nienaleznej korzy-
$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszego znaku towarowego, czy tez
dzialaé na ich szkode” ..

66. W niniejszej sprawie rozpatrywany znak
towarowy INTERFLORA jest identyczny ze
stowem kluczowym zakupionym przez spétke
Marks & Spencer w oferowanej przez Google
ustudze reklamowej. Z tego wzgledu kwestia
wystepowania zwiazku moze wydawac sie
bez znaczenia. Niestety jednak tak nie jest,
gdyz wystepowanie zwigzku pomiedzy zna-
kiem towarowym a identycznym slowem klu-
czowym nigdy nie jest pozbawione znaczenia.

51 — Wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 30, 31 i przyto-
czone tam orzecznictwo.



INTERFLORA IIN.

67. Na slowo kluczowe, ktére moze zosta¢
uzyte w zwiazku z internetowa usluga od-
sytania, sklada sie ciag znakéw, ktéry moze
odpowiada¢ i zazwyczaj odpowiada slowu,
ciggowi stéw lub zdaniu w jezyku natural-
nym. W systemie odsylania stowo kluczowe
jako takie nie ma znaczenia, poniewaz algo-
rytm wyszukiwarki wybiera po prostu iden-
tyczne ciagi znakéw niezaleznie od ich zna-
czenia w jakimkolwiek systemie jezykowym.
Z tej przyczyny stowa kluczowe jako takie sa
w sensie semantycznym puste®’ ich okres-
lone znaczenie i odniesienie funkcjonuje tyl-
ko w $wiadomosci postugujacych sie nimi in-
ternautéw. Reklamodawcy przy zakupie stéw
kluczowych opieraja sie na takich wtasnie
skojarzeniach w §wiadomosci internautéw.

68. Przyczyna wielu probleméw z punk-
tu widzenia prawa znakéw towarowych jest
przyjecie, jak to zostalo orzeczone w wyroku
w sprawie Google France i Google, ze uzywa-
niem znaku towarowego jest wirtualna czyn-
no$¢ polegajaca na wyborze danego ciagu,
ktéry odpowiada wymienionemu znakowi
towarowemu innej osoby.

69. Problemy te zwigzane sa z kwestia
niepowtarzalnosci  znakéw  towarowych.

52 — Dodatkowo nalezy wspomnie¢ o istnieniu tzw. ,sieci
semantycznej’, tj. grupy metod i technologii, na réznych
etapach rozwoju, ktéra ma na celu umozliwienie maszynom
zrozumienie znaczenia informacji w $wiatowej sieci telein-
formatycznej [World Wide Web], czy tez ich ,semantyki”
Jedli prawdziwe sa przekazane mi informacje, to dostawcy
internetowych ustug odsytania wypracowali kilka metod
zmierzajacych do zwigkszenia trafnosci wynikéw wyszu-
kiwania, jednakze nie jest to réwnoznaczne z uzyskaniem
efektu ,zrozumienia” przez wyszukiwarki internetowe zna-
czenia stowa kluczowego.

Niektore znaki towarowe sg niepowtarzal-
ne*. W przypadku gdy chodzi o znak towa-
rowy powszechnie znany, ktéry jest dowolny,
samodzielnie utworzony lub fantazyjny (na
przykiad fantazyjne slowo lub niemajace zna-
czenia zestawienie sléw lub liczb) i ktéry na-
lezy do jednego podmiotu, swobodnie mozna
zalozy¢, ze internauta postugujacy sie nim
jako wyszukiwanym haslem ma dokladnie
ten znak towarowy na mysli. To samo doty-
czy przedsiebiorstwa zakupujacego to stowo
kluczowe.

70. Jednak wiekszo$¢ znakéw towarowych
nie jest niepowtarzalna. Identyczny znak
stowny jest czesto rejestrowany dla niepo-
dobnych towaréw lub uslug w tym samym
kraju lub za granica, tylko przez innych
wlascicieli. Wymédg niepowtarzalnosci nie
jest réwniez nieodzowny w odniesieniu do
pojecia znakéw towarowych cieszacych sie
renoma w ujeciu przepiséw prawa gospodar-
czego Unii Europejskiej®. Wystepuja takze
znaki towarowe zlozone ze stéw powszechnie
uzywanych lub ze sléw o charakterze opiso-
wym, ktére uzyskaly powszechna renome lub
silne pochodne znaczenie jako znak towa-
rowy w okreslonym sektorze. Jednak mimo
tego zbyt $mialte byloby zalozenie, ze kazdy
internauta, ktéry jako wyszukiwane hasto
wpisuje stowo ,apple” czy ,diesel” ma zamiar

53 — Wydaje mi sie, ze znak towarowy INTERFLORA jako taki
jest niepowtarzalny. Niemniej jednak zostaly dokonane
rejestracje wspdlnotowych znakéw towarowych charak-
teryzujace sie pewnym podobienstwem (np. stowny znak
towarowy nr 3371549 INTERFLO dla klas 9, 12, 37; stowny
znak towarowy nr 2178887 INTERFORUM SIGLO XXI dla
klasy 42 lub graficzny znak towarowy nr 3036944 INTER-
FLOOR dla Klas 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27, 37). Jako znak towa-
rowy INTERFLORA wydaje si¢ stanowi¢ tzw. sugestywny
znak, zblizony do znaku o charakterze opisowym (sktada
sie z tacinskiego stowa oznaczajacego kwiaty z laciriskim
przedrostkiem oznaczajacym ,pomiedzy” lub ,wsér6d”).

54 — Zobacz wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 72-74.
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odnalez¢ informacje dotyczace komputeréw
czy dzinséw pewnej marki, a nie owocéw czy
paliwa. I podobnie, ze stowo ,nokia” wpisane
jako wyszukiwane haslo zawsze miatoby stu-
zy¢ odnalezieniu informacji dotyczacych te-
lefonéw komérkowych, a nigdy odnalezieniu
informacji dotyczacych miasta, jeziora, ruchu
religijnego czy marki opon, ktére réwniez no-
sza podobna nazwe.

71. Tak samo zbyt $miale byloby ogdlne
zalozenie, ze zamiarem przedsiebiorstwa
dokonujacego w ramach odplatnej interne-
towej ustugi odsylania zakupu danych ozna-
czen jako stéw kluczowych jest w kazdym
przypadku nawigzanie do tego lub innego
znaku towarowego, szczegélnie gdy istnieje
kilka identycznych znakéw towarowych za-
rejestrowanych na rzecz réznych wlascicieli
w réznych panstwach ®.

55 — Odnosnie do kwestii zastosowania przepiséw prawa Unii
Europejskiej dotyczacych znakéw towarowych w zakresie
znakéw towarowych cieszacych sie renoma przypominam,
ze znaki te s objete ochrona réwniez w odniesieniu do nie-
podobnych towaréw lub ustug. Zgodnie z orzecznictwem
takze ,niszowe” znaki towarowe, ktére cho¢ nie sa niepo-
wtarzalne, ale za to powszechnie znane na stosunkowo
ograniczonym obszarze geograficznym, zalicza si¢ do zna-
kéw towarowych cieszacych sie renoma z punktu widzenia
zastosowania art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 (zob. wyrok
w sprawie General Motors, pkt 31; M. Senftleben, op.cit.,
s. 54). Za przyklad moga postuzy¢ znaki towarowe obej-
mujace urzadzenia medyczne, cieszace si¢ renomgq i nad-
zwyczaj powszechnie znane w zainteresowanych kregach,
ale nieznane dla szerokiego kregu odbiorcéw (systemy
obrazowania uzywane w radiologii czy sprzet uzywany
w chirurgii dentystycznej). Znaki towarowe moga réwniez
cieszy¢ sie renoma w specjalistycznych kregach na raczej
ograniczonym obszarze (np. pewne marki nozy chirurgicz-
nych w jednym z niemieckich krajéw zwiazkowych). Tak
wyglada sytuacja na podstawie dyrektywy 89/104, jednak
zgodnie z rozporzadzeniem 40/94 znak musi cieszy¢ sie
renomg na calym obszarze Unii Europejskiej [zob. art. 9
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia]. W Stanach Zjednoczonych,
przeciwnie, federalna ustawowa ochrona przed ostabie-
niem wymaga zgodnie z Trade Mark Dilution Revision Act
[ustawq o zmianie ustawy o oslabieniu znaku towarowego]
z 2005 r., aby znak towarowy byl szeroko rozpoznawalny
przez og6t konsumentéw w Stanach Zjednoczonych (zob.
przypis 9 powyzej).
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72. Podsumowujac, w przypadku tozsamo-
$ci stowa kluczowego i znaku towarowego
z calg pewnoscia mozna zalozy¢ wystepowa-
nie zwiazku miedzy nimi w odniesieniu do
prawdziwie niepowtarzalnych znakéw towa-
rowych, ktére posiadaja samoistnie wysoce
odrézniajacy charakter. Podobnie mozna za-
tozy¢, ze zamiarem przedsigbiorstwa doko-
nujacego zakupu stowa kluczowego jest na-
wiazanie do identycznego znaku towarowego
wylacznie w przypadku, gdy znak towarowy
posiada wspomniane cechy charakterystycz-
ne, a nabywca slowa kluczowego jest przed-
siebiorstwo konkurencyjne, tj. przedsiebior-
stwo prowadzace sprzedaz towaréw lub ustug
konkurujacych z tymi objetymi znakiem to-
warowym. W moim przekonaniu powyzsze
warunki wydaja sie spelnione w odniesieniu
do raczej wyjatkowej sprawy dotyczacej zna-
ku towarowego INTERFLORA.

73. W innych przypadkach nie jest mozliwe
ustalenie, ze omawiany zwiazek wystepuje
bez odniesienia si¢ do czynnikéw zewnetrz-
nych w stosunku do ,niewidzialnego” uzy-
wania znaku towarowego polegajacego na
wyborze identycznego stowa kluczowego
dla celéw reklamy z wykorzystaniem wyszu-
kiwarki internetowej. Czynniki te powinny
moim zdaniem dotyczy¢ informacji marke-
tingowych wyswietlanych w tresci reklamy
ukazujacej sie w linku sponsorowanym *.

74. Uwazam, ze w wyroku w sprawie Google
France i Google Trybunat poszed! ta droga.
W sprawie tej Trybunal, nie uwzgledniajac

56 — Powinienem dodac¢, ze w tradycyjnym podejéciu prawa zna-
kéw towarowych polegajacym na ocenie reakcji konsumen-
téw wyniklej z uzywania oznaczenia pojawia si¢ problem,
gdy zastosuje si¢ je wylacznie do wyboru stéw kluczowych,
poniewaz w przypadku ustug reklamy z wykorzystaniem
wyszukiwarki skojarzenie w $wiadomosci internauty, ktéry
dokonuje wyszukiwania informacji przy pomocy wyszuki-
wanego hasta, poprzedza wyswietlenie reklamy sponsoro-
wanej, tj. chwile, w ktérej skutek przyczynowy uzywania
znaku towarowego staje sie dostrzegalny dla uzywajacego.
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sugestii rzecznika generalnego, zgodnie
z ktéra wybér stéw kluczowych stanowi¢ miat
ich wykorzystanie przez reklamodawce na
uzytek prywatny®, orzekt, ze reklamodawca
»uzywa” znaku towarowego, w przypadku gdy
wybiera go jako stowo kluczowe w ramach
platnej ustugi reklamowej. Jak to stwierdzi-
fem juz wczesniej, kwestia tego, czy reklama
wyswietlana w rubryce link sponsorowany
zawiera oznaczenie, czy tez go nie zawiera,
nie warunkowala w zaden sposéb tego usta-
lenia Trybunatu.

75. Jednakze w wyroku w sprawie Google
France i Google Trybunat stwierdzil nastep-
nie, mimo Zze sprawa ta nie dotyczyla rekla-
modawcy, lecz wylacznie podmiotu $wiad-
czacego ustugi wyszukiwania w internecie, iz:
»[o]dpowiedZ na pytanie, czy z negatywnym
wplywem na te funkcje znaku towarowego
[wskazania pochodzenia towaréw lub ustu-
g]®® mamy do czynienia wéwczas, gdy po
wpisaniu stowa kluczowego identycznego
z danym znakiem towarowym internautom
ukazuje sie reklama osoby trzeciej, na przy-
kiad konkurenta wlasciciela tego znaku, zale-
zy w szczeg6lnosci od sposobu, w jaki rekla-
ma ta jest prezentowana” %

76. W moim przekonaniu z wyroku w sprawie
Google France i Google mozna wyprowadzi¢
wniosek, ze nawet jesli wybér stéw kluczo-
wych stanowi uzywanie przez reklamodawce
znaku towarowego dla towaréw i ustug, to

57 — Zobacz wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 51,
52; zob. réwniez opinie rzecznika generalnego M. Poiaresa
Madura, pkt 150.

58 — Dodanie moje.

59 — Wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 83.

przestanki dopuszczalnosci takiego uzywania
musza by¢ przede wszystkim® oceniane na
podstawie jego namacalnego skutku, tj. re-
klamy wy$wietlanej w linku sponsorowanym
reklamodawcy, widocznej dla internauty po
wpisaniu przez niego wyszukiwanego hasta.
Skoro Trybunat nie stwierdzil, ze wybér stow
kluczowych identycznych ze znakami towa-
rowymi osoby trzeciej narusza sam przez sie
wylaczne prawo wlasciciela znaku towarowe-
go do uzywania znaku towarowego w rekla-
mie towaréw lub ustug identycznych z tymi,
ktdre objete sg tym znakiem towarowym, to
oczywisty z punktu widzenia logiki jest wnio-
sek, iz punktem wyjécia analizy musza by¢
efekty reklamy wyswietlanej w widocznym
dla internauty linku sponsorowanym.

4. Rozmywanie

77. Zgodnie z art. 2 dyrektywy 89/104 ozna-
czenie, ktére moze by¢ zarejestrowane jako
znak towarowy, musi by¢ odrézniajace, tj.
umozliwia¢ odréznianie towaréw lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub
ustug innych przedsiebiorstw. W mys$l art. 5
ust. 2 panstwo czlonkowskie moze udzieli¢
zwiekszonej ochrony znakéw towarowych,
W przypadku gdy uzywanie tego oznacze-
nia bez uzasadnionej przyczyny powoduje
nienalezna korzy$¢ z powodu lub jest szko-
dliwe dla odrézniajacego charakteru lub re-
nomy wspdlnotowego znaku towarowego
[powoduje czerpanie nienaleznej korzysci

60 — Zgodnie z moim wnioskiem powyzej w pewnych szczegdl-
nych okolicznosciach dotyczacych charakteru towaréw lub
ustug w odniesieniu do renomy lub pochodnego znaczenia
znaku towarowego mozliwe jest wystapienie negatywnego
wplywu na funkcje wskazania pochodzenia nawet wtedy,
gdy tres¢ reklamy nie wymienia tego znaku ani do niego nie
nawiazuje.
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z odrdzniajacego charakteru lub renomy
znaku towarowego badz tez dziala na ich
szkode]”.

78. Oznaczenie, aby posiada¢ charakter od-
rézniajacy (i w ten sposéb moéc stanowic¢
znak towarowy), nie powinno mie¢ zadnego
podstawowego znaczenia, wzglednie miec
znaczenie podstawowe, ktére nie ma charak-
teru opisowego w sensie rodzajowym, tzn.
nie nawigzuje do towaréw lub uslug objetych
znakiem towarowym lub ich pochodzenia czy
jakosci, ale do zupelnie innych przedmiotéw
[jak APPLE (jablko) dla komputeréw]. Na
granicy dopuszczalno$ci znajduja sie suge-
stywne znaki towarowe, ktére posiadaja pod-
stawowe znaczenie, niemajace wprawdzie
charakteru opisowego w odniesieniu do da-
nych towaréw lub ustug, ale kreujace skoja-
rzenie nawiazujace do (wlasciwosci) towaréw
lub ustug (jak TRESOR [skarb] dla perfum
wysokiej jakosci) ©.

79. Trybunal zdefiniowat ostabienie poprzez
rozmywanie w nastepujacy sposob: ,[o]dno-
szac sie bardziej szczegétowo do dzialania
na szkode charakteru odrdzniajacego wczes-
niejszego znaku towarowego, okreslanego
réwniez jako »ostabienie«, »pomniejszanie«
czy »rozmywanie« znaku towarowego, mamy
z nim do czynienia, gdy zdolno$¢ tego znaku
do identyfikowania towaréw lub ustug, dla
ktérych zostal zarejestrowany i jest uzywany,
jako pochodzgcych od uprawnionego z tego
znaku, jest oslabiona z uwagi na wywolane
uzywaniem pdzniejszego znaku towarowego
rozmycie tozsamo$ci wcze$niejszego zna-
ku towarowego i jego wizerunku w oczach
odbiorcéw. Ma to miejsce zwlaszcza wow-
czas, gdy wczesniejszy znak towarowy, ktory

61 — Co do tej gradacji charakteru odrézniajacego zob.
L. Holmqyvist, op.cit., s. 17-22.
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wczesniej wzbudzal bezposrednie skojarze-
nie z towarami lub uslugami, dla ktérych zo-
stal zarejestrowany, nie jest w stanie dziata¢
dtuzej w ten sposob” .

80. Rozmywanie odnosi sie zatem do uzywa-
nia oznaczenia, ktére jest identyczne ze zna-
kiem towarowym cieszacym si¢ renoma lub
podobne do niego, w sposéb, ktéry moze do-
prowadzi¢ do ostabienia charakteru odréznia-
jacego tego znaku poprzez zmniejszenie jego
zdolno$ci odrézniania towaréw i uslug. Na
konicu procesu rozmywania (lub oslabienia
w $cistym znaczeniu) znak towarowy nie jest
juz w stanie wzbudza¢ w $wiadomosci kon-
sumentéw skojarzenia dotyczacego wyste-
powania zwigzku gospodarczego pomiedzy
okreslonym zrédtem pochodzenia handlowe-
go ® danych towaréw lub ustug a znakiem to-
warowym. Z tego wzgledu stawka jest to, czy
oznaczenie ma realna mozliwos$¢ funkcjono-
wania w charakterze znaku towarowego, lub
innymi stowami, funkcja identyfikacyjna czy
odrdzniajaca znaku towarowego.

81. Rozmywanie lub oslabienie w tym zna-
czeniu oznacza przede wszystkim to, ze cha-
rakter odrdzniajacy znaku towarowego podle-
ga ,rozwodnieniu” (,Verwisserung” w jezyku
niemieckim), jako ze znak towarowy staje sie
trywialny. Oznaczenie uzywane jako znak
towarowy dla réznych towaréw lub ustug
pochodzacych z réznych Zrédel handlowych

62 — Zobacz wyroki: w sprawie Intel Corporation, pkt 29;
w sprawie L'Oréal i in., pkt 39.

63 — Mowie w tym miejscu o Zrédle czy pochodzeniu w ujeciu
abstrakcyjnym odnoszacym sie do przedsigebiorstwa kon-
trolujacego produkcje towaréw lub $wiadczenie ustug obje-
tych znakiem towarowym, a nie do konkretnego wytwoércy
towaréw czy ustugodawcy; zob. na przyklad wyrok w spra-
wie Arsenal, pkt 48.



INTERFLORA IIN.

nie jest w stanie dalej identyfikowa¢ towaréw
i uslug objetych znakiem towarowym z jed-
nym zrédlem . Ryzyko to odnosi sie przede
wszystkim do przypadkéw, w ktérych po-
wszechnie znany znak towarowy funkcjonu-
je w obecnosci identycznych lub podobnych
oznaczen odnoszacych sie do réznych towa-
réw oraz ustug i ich pochodzenia.

82. A jednak ewolucje taka jest trudno
stwierdzi¢ w kontekscie identycznych lub
podobnych towaréw lub ustug. Skoro spéika
Marks & Spencer nie uzywa znaku towarowe-
go INTERFLORA w odniesieniu do towaréw
iuslug réznych od tych, ktére oferuje Interflo-
ra, to moim zdaniem nie mamy do czynienia
z oslabieniem w rozumieniu wypracowanym
przez orzecznictwo. Z tego wzgledu w niniej-
szej sprawie problemem spoétki Interflora jest
nie to, Ze jej znak towarowy INTERFLORA
stanie sie trywialny i w ten sposéb utraci swéj
charakter odrézniajacy, ale to, ze istnieje ry-
zyko jego degeneracji, tj. tego, ze znak ten
stanie sie pojeciem rodzajowym lub rzeczow-
nikiem pospolitym. Réwniez i to oznaczaloby

64 — Rozmywanie w tym sensie nie jest powodowane przez uzy-
wanie znaku towarowego jako marki dla towaréw i ustug
réznego rodzaju przez wlasciciela tego znaku, pod warun-
kiem ze w wyniku reklamowania i innego rodzaju wysitkéw
handlowych wlozonych przez wlasciciela w wykreowanie
wizerunku dla tego znaku towarowego znak ten uzyskal
renome oraz charakter wysoce odrézniajacy. W takim przy-
padku odbiorcy prawidlowo utozsamiajg rozne towary lub
uslugi objete marka z jednym Zrédtem handlowym. Szko-
dliwe dla odrdzniajacego charakteru znaku towarowego
jest wspolistnienie identycznych lub podobnych znakéw
towarowych obejmujacych rézne towary lub ustugi pocho-
dzgce z réznych zrédel, poniewaz stoi to na przeszkodzie
dalszemu kreowaniu wizerunku znaku towarowego lub
ostabia ten, ktory istnieje.

utrate jego charakteru odrdzniajacego, ale
innego typu niz ostabienie w sensie rozmycia
znaku towarowego %.

83. Zakladajac, ze art. 5 ust. 2 dyrekty-
wy 89/104 znajduje zastosowanie réwniez
w przypadkach podwdjnej tozsamosci po-
miedzy oznaczeniami i towarami lub ustuga-
mi, wydaje mi sig, Ze réwniez na podstawie
tego przepisu powinna by¢ udzielona ochro-
na przed degeneracja znaku towarowego,
gdyz i w tym przypadku wystepuje ten sam
podstawowy problem, tj. stopniowa utrata
charakteru odrézniajacego.

84. Degeneracja jest skutkiem albo braku al-
ternatywnego pojecia rodzajowego okreslaja-
cego klase produktéw, z ktérych jedynym lub

65 — Moim zdaniem rozmywanie, w sensie rozwadniania, jest
analogiczne do sytuacji, w ktérej nazwisko traci zdol-
no$¢ do pelnienia funkcji odrézniajacej w odniesieniu do
réznych rodzin stanowigcych grupy o wspélnym pocho-
dzeniu. Przykladowo Smith jest w mniejszym stopniu
odrézniajacym nazwiskiem niz Windsor. Oslabienie przez
rozmywanie nie oznacza jednak, ze znak towarowy w calej
rozcigglosci traci swoj charakter odrézniajacy, tj. zdolnosé
funkcjonowania jako znak towarowy. Smith moze funkcjo-
nowac jako nazwisko niezaleznie od swojej powszechnosci,
a STAR moze funkcjonowac jako znak towarowy, mimo ze
jest trywialnym znakiem, tj. stabym z punktu widzenia cha-
rakteru odrézniajacego. Z drugiej strony znak towarowy,
ktéry ulegl degeneracji, utracil swéj charakter odréznia-
jacy i tym samym nie moze juz funkcjonowa¢ jako znak
towarowy. Dlatego tez teoretycznie rzecz biorac, ostabione
znaki towarowe nie stanowig na wpél zdegenerowanych
znakéw [semi-degenerated] (zob. L. Holmgqvist, s. 152). Tak
czy inaczej, wydaje sie, ze dla celéw zwigzanych z ochrona
powszechnie znanych znakéw towarowych korzystne
bedzie przyjecie, iz degeneracja jest pewnym wariantem
rozmywania, przynajmniej w tych systemach prawnych,
w ktorych przestanka ochrony w odniesieniu do identycz-
nych lub podobnych towaréw lub uslug jest prawdopodo-
bienistwo wprowadzenia w btad. W Stanach Zjednoczonych
degeneracja lub upospolicenie [genericisation] czesto sa
wlaczane do pojecia ostabienia, zob. na przyklad I. Simon,
op.cit. s. 72-74.
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najwazniejszym przedstawicielem jest towar
lub ustuga objeta znakiem towarowym, albo
przytlaczajacego sukcesu okreslonej marki
w okres$lonej klasie produktéw. Degeneracja
zagraza szczeg6lnie znakom towarowym,
ktére obejmuja nowe innowacje lub tym, kté-
re sg powszechnie znane w $cisle okreslonej
dziedzinie *.

85. Degeneracja moze wynika¢ z dziatan
i zaniechan samego wtasciciela znaku towa-
rowego, na przyklad z uzywania przez niego
znaku towarowego jako pojecia rodzajowego
lub z zaniechania polegajacego na niewypra-
cowaniu alternatywnego pojecia rodzajowe-
go, ulatwiajacego odnoszenie si¢ do danych
produktéw bez potrzeby uzywania znaku
towarowego w charakterze takiego pojecia
rodzajowego. Jednakze degeneracja moze
by¢ réwniez skutkiem uzywania znaku towa-
rowego przez osoby trzecie w sposéb, ktéry
przyczynia sie do przeksztalcenia go w poje-
cie rodzajowe.

86. Interflora utrzymuje, ze wybor przez
spolke Marks & Spencer jako stéw kluczo-
wych jej znaku towarowego oraz zwrotéw
w malym stopniu od niego odbiegajacych
pociaga za sobg ryzyko ostabienia znaku to-
warowego INTERFLORA i z tego wzgledu
stanowi rozmywanie, ktérego mozna zabro-
ni¢ w mysél art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.
Argumentuje to twierdzeniem, Ze internau-
ta, poslugujac sie stowem ,interflora’; ma na
celu odszukanie informacji o kwiaciarniach

66 — Klasycznym przykltadem podrecznikowym jest ,celofan’,
ktéry reprezentuje obie kategorie.
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sprzedajacych swoje ustugi (i towary, tj. kwia-
ty) pod znakiem towarowym INTERFLORA.
Tak wiec postepowanie sp6tki Marks & Spen-
cer powoduje ryzyko, iz znak towarowy
INTERFLORA zostanie ostabiony w ten spo-
s6b, ze uzyska znaczenie rodzajowe odno-
szgce sie do jakiejkolwiek grupy kwiaciarni
oferujacych ustugi doreczania polegajace na
tym, ze doreczenia moze dokonac sklep inny
niz ten, ktéry otrzymal zamdwienie.

87. Obawiam sig, ze w nastepstwie wyroku
w sprawie Google France i Google argumen-
tacja ta nie moze odnie$¢ zamierzonego skut-
ku, poniewaz wynika z niej, Ze juz sam wybér
znakéw towarowych osoby trzeciej jako stéw
kluczowych stanowi rozmywanie tego znaku,
przynajmniej w odniesieniu do znakéw towa-
rowych cieszacych sie renomg. Argumentacja
taka po prostu utozsamia skojarzenie wyni-
kajace z laficucha przyczynowo-skutkowego,
ktdry taczy wpisanie stowa kluczowego w wy-
szukiwarke z wy$Swietleniem sie linku sponso-
rowanego z reklama osoby trzeciej, z czynni-
kiem powodujacym ryzyko zdegenerowania
sie znaku towarowego.

88. Jednakze jak to juz zaznaczylem, Trybu-
nal nie potepil reklamy kontekstowej na bazie
stéw kluczowych z uzyciem znakéw towaro-
wych osoby trzeciej jako takiej, ale powigzat
kwestie jej dopuszczalnosci z trescia reklamy
wyswietlanej w linku sponsorowanym. Jezeli
zwigzek slowa kluczowego i reklamy w lin-
ku sponsorowanym mialby sam w sobie by¢
réwnoznaczny z oslabieniem, to kazdy znak
towarowy podlegalby rozmywaniu w przy-
padku wybrania go jako stowa kluczowego
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odsylajacego do reklamy przedsigbiorstwa in-
nego niz przedsiebiorstwo wtasciciela znaku
towarowego.

89. W niniejszej sprawie link sponsorowany
wySwietlany po wpisaniu przez internaute
wyszukiwanego hasta ,interflora” nie zawiera
w sobie tego oznaczenia ani innego podobne-
go oznaczenia. Jak to juz wyjasnilem wcze-
$niej, w przypadku znakéw towarowych obej-
mujacych towary i ustugi dostarczane przez
sie¢ handlowg przedsiebiorstw nie wylacza to
jednak mozliwosci omytkowego przyjecia, ze
miedzy znakiem towarowym a reklamodaw-
ca wystepuje zwigzek gospodarczy. Innymi
sfowy, negatywny wplyw na funkcje wskaza-
nia pochodzenia moze wystapi¢ nawet wtedy,
gdy reklama wys$wietlana w linku sponsoro-
wanym nie zawiera znaku towarowego.

90. Jednakze nie uwazam, aby w $wietle obo-
wigzujacych przepiséw mozna bylo uznad,
ze reklama, ktéra nie wymienia znaku towa-
rowego, powoduje ostabienie tego znaku, tj.
nadwatlenie jego znaczenia jako wskazania
towaréw lub uslug o danym abstrakcyjnym
pochodzeniu handlowym. Mimo wszystko
rozmywanie rozumiane jako utrata charakte-
ru odré6zniajacego polega na tym, ze oznacze-
nie postrzegane przez konsumenta nabiera al-
ternatywnego znaczenia w jego $wiadomosci.
Takie alternatywne znaczenie moze w spo-
s6b niejednoznaczny okresla¢ inne towa-
ry lub uslugi z innych Zrédel w przypadku

dotyczacym niepodobnych towaréw lub
ustug albo okresla¢ rodzajowa kategorie to-
waréw lub ustug w przypadku dotyczacym
identycznych lub podobnych towaréw lub
ustug @

91. Moim zdaniem uzywanie znakéw towa-
rowych osoby trzeciej jako stéw kluczowych
w usludze reklamowej wykorzystujacej wy-
szukiwarke internetowa jest szkodliwe dla
odrdzniajacego charakteru znaku towarowe-
go cieszacego sie renoma w przypadkach do-
tyczacych identycznych towaréw lub ustug,
jezeli spelnione sa nastepujace warunki:
oznaczenie jest wymienione lub wyswietlone
w reklamie widniejacej w linku sponsorowa-
nym, a przekaz marketingowy lub informacja
w tresci reklamy uzywa oznaczenia w zna-
czeniu rodzajowym w celu odniesienia sie do
kategorii lub klasy towaréw lub ustug, a nie
w celu dokonania rozréznienia miedzy towa-
rami lub ustugami pochodzgcymi z réznych
zrédel.

5. Przyémienie

92. Dla jasnosci powinienem réwniez nad-
mieni¢ o drugim elemencie objetym zakresem
art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, a mianowicie

67 — Moim zdaniem kwalifikacja samego tylko wyboru stéw
kluczowych, dokonywanego w ustudze reklamowej wyko-
rzystujacej wyszukiwarke internetows, jako uzywania ozna-
czenia mogacego powodowac rozmywanie powodowataby
dalekie odejscie od ustalonej doktryny oslabienia znaku
towarowego. Z punktu widzenia dowodowego doprowa-
dziloby to do powstania probleméw nie do pokonania, gdyz
reklamy sponsorowane stanowia zazwyczaj wylacznie uta-
mek informacji wyswietlanych jako wyniki wyszukiwania
na zadanie internauty.
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o przyémieniu, ktére odnosi sie do szkody
wyrzadzonej renomie znaku towarowego.
W sprawie L'Oréal i in. Trybunal zaznaczyt,
ze ,mamy z nim do czynienia, gdy towary
lub uslugi, dla ktorych osoba trzecia uzywa
identycznego lub podobnego oznaczenia, sa
odbierane przez odbiorcéw w taki sposéb,
ze zmniejsza si¢ atrakcyjno$¢ tego znaku to-
warowego. Niebezpieczenstwo to moze wy-
stapi¢ w szczegdlnosci wtedy, gdy towary lub
ustugi oferowane przez osobe trzecia posia-
daja ceche lub wlasciwo$¢ mogace wywierac
negatywny wplyw na wizerunek znaku towa-
rowego” . Jednakze niniejsza sprawa nie do-
tyczy zjawiska przyémienia.

6. Pasozytowanie

93. W sprawie L'Oréal i in. Trybunatl scha-
rakteryzowal pasozytowanie jako sytuacje,
w ktdrej ,osoba trzecia prébuje, poprzez
uzywanie oznaczenia podobnego do renomo-
wanego znaku towarowego, dziala¢ w jego
cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjno-
§ci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé, bez
zadnej rekompensaty finansowej i bez podje-
cia ze swej strony zadnego wysitku w tym kie-
runku, wysilek handlowy wlozony przez wta-
§ciciela znaku towarowego w wykreowanie

68 — Odnosnie do Stanéw Zjednoczonych zob. wyrok Supreme
Court of the United States, Moseley et al., DBA Victor’s
Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc., et al, 537 U.S. 418
(2003), zmieniajacy wyrok Court of Appeals for the Sixth
Circuit, 259 F.3d 464.

I - 8658

i utrzymanie jego wizerunku, [przy czym)]
odnoszenie korzysci z takiego uzywania win-
no zostaé uznane za czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub re-
nomy wspomnianego znaku” %.

94. W wyroku w sprawie L'Oréal i in. Try-
bunatl stwierdzil, ze czerpanie nienaleznych
korzysci wystepuje niezaleznie od tego, czy
uzywanie przynosi szkode wtascicielowi zna-
ku towarowego, czy tez nie. Uwazam, ze kwe-
stia ta budzi watpliwosci z punktu widzenia
konkurencji, poniewaz w istocie Trybunat
uznaje, iz wlasciciel znaku towarowego moze
wykonaé przystugujace mu prawo i zakazac
uzywania oznaczenia w okolicznos$ciach,
w ktorych moze to doprowadzi¢ do odejscia
od sytuacji optimum w sensie Pareta. Sytuacja
wlasciciela znaku towarowego nie poprawita-
by sie, poniewaz z definicji nie doznalby on
wskutek uzywania zadnej szkody, a sytuacja
konkurenta ulegtaby pogorszeniu, poniewaz
jego dziatalnos¢ zostataby okrojona. Réwniez
pogorszytaby sie sytuacja konsumentéw, kto-
rzy nie zostali wprowadzeni w blad trescia
reklamy, a ktérzy w sposéb $wiadomy zdecy-
dowali sie na zakup produktéw konkurenta ™.

95. Wazne jest, aby przypomnie¢, ze w spra-
wie L'Oréal i in. chodzilo o podrabianie

69 — Wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 49.

70 — Zobacz D. Klerman, Trademark Dilution, Search Costs,
and Naked Licensing, Fordham Law Review, Vol. 74, 2006,
s.1759-1773, nas. 1771.
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towaréw luksusowych. W niniejszej sprawie
towary czy uslugi sa ,zwyczajne” i nie sg one
replikami czy imitacjami, a przynajmniej nie
zostaly wysuniete zarzuty, ze Marks & Spen-
cer podrabia w jakikolwiek sposdb towary lub
ustugi spéiki Interflora.

96. W niniejszej sprawie spétka Marks &
Spencer stara sie zaprezentowac jako alterna-
tywa handlowa tym klientom, ktérzy poszu-
kuja informacji na temat ustug $wiadczonych
przez sie¢ Interflora albo ogdlnie na temat
ustug doreczania kwiatéw, majac w pamie-
ci prawdopodobnie najlepiej znana marke
zwigzang z ustugami tego rodzaju. Niewat-
pliwie w obu przypadkach Marks & Spencer
wykorzystuje renome, ktéra cieszy sie znak
towarowy spolki Interflora, poniewaz trudno
wyobrazi¢ sobie innego rodzaju wyttuma-
czenie dla doboru takich, a nie innych stéw
kluczowych. Z tego wzgledu do rozwazenia
pozostaje kwestia tego, czy uzywanie to jest
usprawiedliwione. Przypominam, ze sto-
sownie do wyroku w sprawie Google France
i Google wybor stéw kluczowych w tych oko-
liczno$ciach jest réwnoznaczny z uzywaniem
znaku towarowego sp6lki Interflora dla towa-
réw i ustug spotki Marks & Spencer.

97. W opinii w sprawie L'Oréal i in. rzecznik
generalny zaproponowal, aby test dotyczacy
tego, czy z uzywania czerpane sg nienalez-
ne korzysci, stosowaé dopiero wtedy, gdy

wystepuje uzasadniona przyczyna uzywania
znaku towarowego innej osoby. W przypad-
ku gdy uzasadnionej przyczyny brak, uzywa-
nie automatycznie nalezy uznac za zwiazane
z czerpaniem nienaleznych korzysci”.

98. Odno$ne uzywanie, zdefiniowane jako
wybér znaku towarowego w charakterze slo-
wa kluczowego dokonany w ramach ustugi
reklamy z wykorzystaniem wyszukiwarki
internetowej, musi mie¢ przyczyne, ktéra je
uzasadnia. W zakresie, w jakim rozwazane sa
typowe sytuacje przewidziane w art. 5 ust. 2
dyrektywy 89/104, tj. takie, ktére dotycza nie-
podobnych towaréw lub ustug, bardzo trudno
jest okresli¢, w jaki spos6b powyzszy wymég
ma by¢ interpretowany. Jak to juz stwierdzi-
tem, bardzo trudno jest ustali¢ wystepowanie
zwiazku miedzy stowem kluczowym a zna-
kiem towarowym bez odniesienia si¢ do in-
formacji dotyczacych okolicznosci zewnetrz-
nych w stosunku do takiego uzywania.

99. Jezeli chodzi o identyczne lub podobne
towary lub uslugi, cel polegajacy na przed-
stawieniu alternatywy handlowej w stosun-
ku do towaréw lub ustug chronionych reno-
mowanym znakiem towarowym powinien
by¢ traktowany jako uzasadniona przyczyna
w kontek$cie nowoczesnego marketingu
opartego na internetowej reklamie kontek-
stowej. W przeciwnym razie reklama kon-
tekstowa wykorzystujaca powszechnie znane
znaki towarowe os6b trzecich stanowilaby
sama przez si¢ zabronione pasozytowanie.
Whniosek taki nie moze by¢ uzasadniony
przy uwzglednieniu potrzeby wspierania

71 — Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego w sprawie
LOréal i in., pkt 105-111.
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niezakl6conej konkurencji oraz umozliwia-
nia konsumentom wyszukiwania informacji
o towarach i ustugach. W gospodarce rynko-
wej chodzi w konicu przeciez o to, aby dobrze
poinformowani konsumenci mieli mozli-
wos$¢ dokonywania wyboréw zgodnych z ich
upodobaniami. Uznalbym za niewlasciwe
przyjecie, ze wlascicielowi znaku towarowego
przysluguje prawo zakazania takiego uzywa-
nia, chyba Ze ma on powody, aby przeciwsta-
wiac sie reklamie, ktéra wyswietla sie po wpi-
saniu wyszukiwanego hasta odpowiadajacego
stowu kluczowemu.

100. Interflora utrzymuje, ze reklama kon-
tekstowa spétki Marks & Spencer spowodo-
wala znaczny wzrost jej wydatkéw na rekla-
me ze wzgledu na zwigkszenie si¢ pobieranej
przez Google stawki za klikniecie wskutek
konkurencji dotyczacej tych ,AdWords”

101. W wyroku w sprawie Google France
i Google Trybunat stwierdzil, co nastepuje ™
»Co sie tyczy uzywania przez reklamodaw-
c6w w interecie oznaczenia identycznego
ze znakiem towarowym nalezacym do in-
nej osoby jako stowa kluczowego do celéw

72 — Wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 93-95.
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wys$wietlania przekazéw reklamowych, oczy-
wiste jest, Ze uzywanie to moze mie¢ pewne
nastepstwa w zakresie mozliwosci reklamo-
wego wykorzystania wspomnianego znaku
przez jego wlasciciela oraz strategii handlo-
wej tego ostatniego [...]. Zwazywszy bowiem
na ogromng role, jaka odgrywa w obrocie
handlowym reklama w internecie, mozli-
we jest, ze wlasciciel znaku sam zarejestruje
u podmiotu $wiadczacego usluge odsylania
swdj znak towarowy jako stowo kluczowe, tak
aby jego reklama wyswietlala sie w rubryce
»linki sponsorowane«. W takim przypadku,
jezeli wlasciciel znaku chcialby, aby jego re-
klama ukazywala sie przed reklamg innych
podmiotéw gospodarczych, ktére réwniez
wybraly jego znak jako stowo kluczowe, mu-
sialby zgodzi¢ sie na placenie wyzszej staw-
ki za klikniecie niz one. Ponadto nawet jesli
wlasciciel znaku bylby gotowy placi¢ wyzsza
stawke za klikniecie niz oferowana przez oso-
by trzecie, ktére réwniez wybraly wspomnia-
ny znak, nie ma pewnosci, ze jego reklama
ukazywalaby sie przed reklama tych oséb
trzecich, poniewaz przy okreslaniu porzad-
ku wyswietlania pod uwage brane sa réwniez
inne elementy [...]. Owe nastepstwa uzywania
przez osoby trzecie oznaczenia identycznego
z danym znakiem towarowym nie wplywaja
jednak same w sobie negatywnie na pelniong
przez znak funkcje reklamowa”

102. Z tego wzgledu, skoro zwigkszona opla-
ta za klikniecie nie ma wplywu na funkcje re-
klamowa pelniona przez znak towarowy cie-
szgcy sie renomg, to moim zdaniem wzrost
wydatkéw nie moze sam przez si¢ dowodzic¢
istnienia nienaleznej korzysci lub czerpania
korzysci z renomy znaku towarowego.
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103. Ponadto skoro w wyroku w sprawie
Google France i Google Trybunat dopuscit za-
sadniczo reklame kontekstowa na bazie stéw
kluczowych z uzyciem znakéw towarowych
osoby trzeciej, to uwazam, ze réwniez zagad-
nienie pasozytowania powinno podlegac ana-
lizie w odniesieniu do tresci reklamy wyswie-
tlanej w linku sponsorowanym. Jezeli reklama
ta wymienia lub wyswietla znak towarowy, to
kwestia dopuszczalnosci uzywania zalezy od
tego, czy mamy do czynienia ze zgodna z pra-
wem reklama poréwnawczg czy tez, przeciw-
nie, z korzystaniem z ,cienia” wlasciciela zna-
ku towarowego ”.

104. W swoich reklamach Marks & Spencer
ani nie poréwnuje swoich towaréw i ustug
z towarami i ustugami spétki Interflora (,na-
sze towary i ustugi sa lepsze czy tansze od
oferowanych przez spétke Interflora”), ani
nie przedstawia swoich towaréw jako imita-
¢ji czy kopii (,,[...] oferujemy uslugi w rodzaju
ustug $wiadczonych przez spélke Interflora”),
ani nawet nie przedstawia ich wyraznie jako
alternatywnych  (,Jeste$ klientem spolki

73 — W Stanach Zjednoczonych sekcja 43 (c) i 4(A) Lanham
Act [ustawy Lanhama] stanowi, ze ,uzasadnione uzywanie
znanego znaku towarowego przez inng osobe w handlowej
reklamie poréwnawczej lub promocji w celu identyfikacji
konkurencyjnych towaréw lub ustug wlasciciela znanego
znaku towarowego” nie stanowi podstawy do wszczecia
postepowania na podstawie przepiséw sekcji 43(c) dotycza-
cych ostabienia znaku towarowego.

Interflora? Tym razem wyprébuj ustugi spotki
Marks & Spencer!”).

105. A jednak wybér stéw kluczowych doko-
nany przez Marks & Spencer w ramach ustu-
gi reklamowej wykorzystujacej wyszukiwarke
internetowa sugeruje przekaz marketingowy
dajacy do zrozumienia, ze spétka ta oferuje
alternatywe w stosunku do spéiki Interflora.
Mimo tego moim zdaniem nie stanowi to pa-
sozytowania w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrek-
tywy 89/104.

106. Konczac, uwazam, ze aspekty, ktére zo-
staly opisane w pytaniu 4, nie maja znaczenia
z punktu widzenia odpowiedzi, ktéra ma by¢
udzielona na pytanie 3 b.
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V — Whioski

107. Majac powyzsze na wzgledzie uwazam, ze High Court of Justice of England and
Wales, Chancery Division powinien otrzymac nastepujaca odpowiedz:

1)  Artykul 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych oraz art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towa-
rowego nalezy interpretowac w ten sposéb, ze:
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oznaczenie, ktore jest identyczne ze znakiem towarowym, jest uzywane ,dla
towaréw lub uslug” w rozumieniu tych przepiséw, w przypadku gdy bez
zgody wlasciciela znaku towarowego zostalo wybrane jako stowo kluczowe
w ramach internetowej ustugi odsylania, a wy$wietlanie reklam zorganizo-
wane jest w oparciu o stfowo kluczowe;

wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania takiego poste-
powania w wyzej wymienionych okolicznosciach, w przypadku gdy reklama
taka nie pozwala lub z trudno$cia pozwala przecietnemu internaucie na zo-
rientowanie sie, czy towary lub uslugi, ktérych ona dotyczy, pochodza od
wlasciciela znaku towarowego lub z przedsiebiorstwa powigzanego z nim
gospodarczo, czy tez, przeciwnie, od osoby trzeciej;

pomytka dotyczaca pochodzenia towaréw lub ustug zachodzi w przypadku,
gdy link sponsorowany konkurenta moze wywota¢ u niektérych odbiorcéw
wrazenie, ze konkurent nalezy do sieci handlowej wlasciciela znaku towaro-
wego, gdy tak nie jest. W zwiagzku z tym wtasciciel znaku towarowego jest
uprawniony do zakazania temu konkurentowi uzywania w reklamie stowa
kluczowego.



3)
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Artykul 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze uzywanie oznaczenia jako slowa kluczo-
wego w ramach internetowej ustugi odsylania w odniesieniu do towaréw lub
ustug identycznych z tymi, ktére objete sa identycznym znakiem towarowym
cieszacym sie renoma, wchodzi réwniez w zakres stosowania tych przepiséw
i moze zosta¢ zakazane przez wlasciciela znaku towarowego, wtedy gdy:

a) reklama pojawiajaca sie w wyniku wpisania przez internaute jako wyszuki-
wanego hasla stowa kluczowego, ktore jest identyczne ze znakiem towaro-
wym cieszacym sie renoma, wymienia lub wy$wietla ten znak towarowy; a

b) znak towarowy

— jest uzywany w jej tresci albo jako pojecie rodzajowe obejmujace klase
lub kategorie towaréw lub ustug;

— albo celem reklamodawcy jest czerpanie w ten sposéb korzysci z atrak-
cyjnosci tego znaku, jego renomy lub prestizu i wykorzystanie wysitku
handlowego wlozonego przez wlasciciela znaku w wykreowanie i utrzy-
manie wizerunku tego znaku.

Okoliczno$é, ze podmiot $wiadczacy ustugi wyszukiwania internetowego nie
pozwala wtascicielom znakéw towarowych na odpowiednim obszarze geogra-
ficznym blokowa¢ wyboru przez inne osoby jako sléw kluczowych oznaczen
identycznych z ich znakami towarowymi, jest jako taka bez znaczenia w zakresie
dotyczacym odpowiedzialno$ci reklamodawcy uzywajacego stéw kluczowych.
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