WYROK Z DNIA 22.9.2011 r. — SPRAWA C-323/09

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 22 wrze$nia 2011 r.*

W sprawie C-323/09

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (Zjednoczone Krélestwo) postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r.,
ktére wptynelo do Trybunalu w dniu 12 sierpnia 2009 r., w postgpowaniu:

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

przeciwko

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Jezyk postepowania: angielski.
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TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, J.J. Kasel, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), E. Levits
i M. Safjan, sedziowie,

rzecznik generalny: N. Jadskinen,
sekretarz: L. Hewlett, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 paz-
dziernika 2010 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Interflora Inc. oraz Interflora British Unit przez R. Wyanda, QC, oraz
S. Malynicza, barrister,

— w imieniu Marks & Spencer plc przez G. Hobbsa, QC, E. Himsworth, barrister,
T. Savvidesa oraz E. Devlin, solicitors,

— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krdmera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,
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po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 marca
2011,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 5
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
s. 1).

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu, ktéry toczyl sie pomiedzy spétkami
Interflora Inc. i Interflora British Unit a Marks & Spencer plc (zwana dalej ,M & S”)
i Flowers Direct Online Ltd. Po zawarciu ugody z Flowers Direct Online Ltd sp6r
przed sadem krajowym toczy sie pomiedzy spétkami Interflora Inc. i Interflora Bri-
tish Unit a M & S w przedmiocie wyswietlania w internecie reklam M & S na bazie
stéw kluczowych odpowiadajacych znakowi towarowemu INTERFLORA.

Ramy prawne

Dyrektywa 89/104 i rozporzadzenie 40/94 zostaly uchylone odpowiednio przez dy-
rektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majacg na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
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znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), ktora weszla w zycie w dniu 28 listopada
2008 r., i rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszlo w zycie w dniu
13 kwietnia 2009 r. Jednakze przy uwzglednieniu daty zajscia niektérych okolicznosci
faktycznych mozna uznad, ze spér przed sadem krajowym podlega regulacji dyrekty-
wy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94.

Cho¢ w rezultacie Trybunal przedstawi wykladnie dyrektywy 89/104 i rozporzadze-
nia nr 40/94, o ktdra zwraca si¢ sad krajowy, nalezy jednak — na wypadek gdyby sad
ten oparl sie przy rozstrzygnieciu zawistego przed nim sporu na przepisach dyrekty-
wy 2008/95 i rozporzadzenia nr 207/2009 — wskaza¢, ze wspomniana wykladnia ma
zastosowanie do tych nowych aktéw prawodawczych. Przepisy majace znaczenie dla
sprawy przed sadem krajowym nie ulegly bowiem zadnej istotnej zmianie w odniesie-
niu do ich brzmienia, kontekstu i celu w toku przyjmowania tej ostatniej dyrektywy
i tego ostatniego rozporzadzenia.

Motyw dziesiaty dyrektywy 89/104 brzmiat:

»ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegélnosci
ma mu zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, jest calkowita w przypadku iden-
tyczno$ci miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami; ochrona ma
zastosowanie réwniez do przypadkéw podobienistwa miedzy znakiem a oznaczeniem
oraz towarami lub ustugami; pojecie podobieristwa nalezy interpretowaé w odniesie-
niu do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad; prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad [...] stanowi szczegdlny warunek dla takiej ochrony”.

Brzmienie motywu siédmego rozporzadzenia nr 40/94 bylo prawie identyczne.
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Artykul 5 dyrektywy 89/104, zatytutowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
stanowil:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wtasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trze-
cim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

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

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienistwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug,
ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad wérdd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje praw-
dopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowi¢, ze wlasciciel jest upraw-
niony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzy-
wania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlno-
towego znaku towarowego [do znaku towarowego] w odniesieniu do towaréw lub
ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspélnotowy znak
towarowy [zarejestrowano znak towarowy], w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma
we Wspolnocie [w tym panstwie czlonkowskim] i w przypadku gdy uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzy$¢ z powodu lub
jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspdélnotowego znaku to-
warowego [powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub
renomy znaku towarowego badz tez dziata na ich szkode].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dziata-
nia:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
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b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem,;

c) przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Brzmienie art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 odpowiadalo w istocie
brzemieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Artykul 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
odpowiadal art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104. Co do art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 to stanowil on:

»Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wiascicielowi wyltaczne prawa do tego zna-
ku. Wtasciciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére
nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych
zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on re-
noma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasad-
nionej przyczyny powoduje nienalezna korzysc¢ z powodu lub jest szkodliwe dla
odroézniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego [po-
woduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy
wspoélnotowego znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode]”
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Ustuga odsytania ,,AdWords”

Gdy internauta wpisuje do wyszukiwarki Google haslo lub hasta, wyszukiwarka ta
wys$wietla strony, ktére wydaja sie najlepiej odpowiadac temu hastu lub tym hastom,
w kolejnosci malejacej trafnosci. Sa to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.

Ponadto oferowana przez Google odptatna ustuga odsytania zwana ,,AdWords”
umozliwia wszystkim przedsigbiorcom sprawienie, poprzez dokonanie wyboru kilku
stéw kluczowych, ze w razie zbieznoséci miedzy tymi slowami a hastem wpisanym
przez internaute do wyszukiwarki ukaze sie link reklamowy do ich strony. Ten link
reklamowy ukazuje sie w rubryce ,linki sponsorowane’, wy$wietlanej po prawej stro-
nie ekranu, obok rezultatéw naturalnych, albo w gérnej czesci ekranu, powyzej wspo-
mnianych rezultatéw.

Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krétki przekaz reklamo-
wy. Link i przekaz stanowig tacznie reklame wyswietlang we wspomnianej powyzej
rubryce.

Reklamodawca placi za ustuge odsylania tylko wtedy, gdy uzytkownicy klikaja na link
reklamowy. Wynagrodzenie obliczane jest w szczegdlno$ci na podstawie ,,maksymal-
nej ceny za klikniecie’, ktéra reklamodawca uznal przy zawieraniu z Google umowy
na usluge odsylania za mozliwa do uiszczenia, oraz liczby kliknie¢ na dany link przez
internautéw.
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Kilku reklamodawcéw moze wybrac to samo stowo kluczowe. Porzadek wyswietlania
ich linkéw reklamowych jest w takim przypadku okreslany zwykle wedlug ,,maksy-
malnej ceny za klikniecie’, liczby wczesniejszych kliknie¢ na dany link oraz jakosci
reklamy w ocenie Google. Reklamodawca moze w kazdej chwili poprawi¢ pozycje
swojego linku w porzadku wy$wietlania, ustalajac wyzsza ,maksymalng cene za klik-
niecie” lub prébujac poprawic jako$¢ swojej reklamy.

Korzystanie ze stow kluczowych w sprawie przed sqgdem krajowym

Interflora Inc., spétka zalozona w stanie Michigan (Stany Zjednoczone), prowadzi
sie¢ doreczania kwiatéw o zasiegu $wiatowym. Interflora British Unit jest licencjo-
biorca spéiki Interflora Inc.

Sie¢ spétek Interflora Inc. i Interflora British Unit (zwanych dalej facznie ,Interflora”)
sklada sie z kwiaciarni, w ktérych klienci moga zlozy¢ zamoéwienia zaréwno osobi-
$cie, jak i przez telefon. Interflora dysponuje takze witryna umozliwiajaca skladanie
zamoéwien przez internet, ktére wykonywane sa przez czlonka sieci majacego sie-
dzibe najblizej miejsca doreczenia kwiatéw. Adres gtéwnej witryny internetowej to
www.interflora.com. Z niej nastepuje przekierowanie na witryny wtasciwe dla po-
szczegolnych krajow, jak na przyktad www.interflora.co.uk.

INTERFLORA stanowi krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym
Kroélestwie, jak rowniez wspélnotowy znak towarowy. Bezsporne jest, ze w odniesie-
niu do ustug doreczenia kwiatéw znaki te ciesza sie znaczng renoma w Zjednoczo-
nym Kroélestwie, a takze w pozostalych panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j.
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M & S jest spdtka prawa angielskiego bedaca jednym z najwiekszych sprzedawcow
detalicznych w Zjednoczonym Kroélestwie. Prowadzi handel detaliczny szerokim
asortymentem towaréw oraz $wiadczy ustugi zar6wno poprzez sie¢ sklepdéw, jak i po-
przez witryne internetowg www.marksandspencer.com. Ustugi te obejmuja miedzy
innymi sprzedaz i doreczanie kwiatéw. Stanowi to dzialalno$¢ konkurencyjna w sto-
sunku do dziatalnosci gospodarczej Interflory. Bezsporne jest bowiem miedzy strona-
mi postepowania przed sadem krajowym, ze M & S nie wchodzi w sklad sieci, ktéra
prowadzi Interflora.

W ramach ustugi odsytania ,AdWords” M & S wybrata termin ,Interflora’;, a takze
warianty tego terminu uwzgledniajace pewien margines jego blednego zapisu oraz
zwroty zawierajace stowo ,Interflora” (mianowicie ,Interflora Flowers’, ,Interflora
Delivery’, ,Interflora.com’, ,Interflora co uk” itd.) jako stowa kluczowe. W nastep-
stwie tego w przypadku wprowadzenia przez internaute do wyszukiwarki Google sto-
wa ,Interflora’, ktéregos ze wspomnianych wariantéw tego stowa lub zwrotu, ktéry je
zawiera, w rubryce ,linki sponsorowane” wyswietlala sie reklama firmy M & S.

Reklama ta wygladala w szczegblnosci nastepujaco:

»M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Wspaniale §wieze kwiaty i rodliny

Przy zaméwieniach zlozonych do godz. 17.00 dostawa nastepnego dnia”
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(,M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”).

W nastepstwie ustalenia powyzszych okolicznosci Interflora wszczeta przed High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, postepowanie przeciwko
M & S o naruszenie praw do jej znaku towarowego, a sad ten postanowil zawiesi¢
postepowanie i skierowa¢ do Trybunalu dziesie¢ pytan prejudycjalnych. Po zwréce-
niu sie przez Trybunat o dostarczenie wyjasnieni sad krajowy postanowieniem z dnia
29 kwietnia 2010 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 9 czerwca 2010 r., wycofal
pytania 5-10, pozostawiajac do rozstrzygniecia tylko cztery nastepujace pytania:

»1) W przypadku gdy przedsiebiorca, ktdry jest konkurentem wlasciciela zarejestro-
wanego znaku towarowego i ktory poprzez swoja strong internetowa sprzedaje
towary oraz §wiadczy ustugi identyczne z tymi, dla ktérych zarejestrowany jest
znak:

— wybiera jako slowo kluczowe w serwisie oferujagcym umieszczanie linkéw
sponsorowanych w wyszukiwarce internetowej oznaczenie, ktére jest iden-
tyczne [...] ze znakiem towarowym,

— wyznacza to oznaczenie jako stowo kluczowe,

— ustanawia polaczenie miedzy oznaczeniem a adresem swojej strony
internetowej,
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— okresla koszt za klikniecie, jaki zaplaci za to stowo kluczowe,

— ustala czas wy$wietlania sponsorowanego linku i

— wykorzystuje oznaczenie w dokumentach handlowych zwiazanych z wysta-
wianiem faktur i ptatnosciami lub zarzadzaniem kontem posiadanym u wta-
$ciciela wyszukiwarki, przy czym jednak sam link sponsorowany nie zawiera
oznaczenia ani zadnego podobnego oznaczenia,

czy powyzej opisane dziatania lub niektére z nich stanowia »uzywanie« oznacze-
nia przez konkurenta w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9
ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia nr 40/94]?

2) Czy takie uzywanie ma miejsce »dla« towaréw lub ustug identycznych z tymi,
dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany, 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 mie$ci sie¢ w zakresie stosowania ktéregos lub obu z nastepu-
jacych przepisow:

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

b) art.5 ust. 2 [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. ¢) [rozporzadzenia nr 40/94]?
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4) Czy odpowiedz na pytanie trzecie powyzej bylaby inna, gdyby:

a) przedstawienie sponsorowanego linku konkurenta w odpowiedzi na wyszu-
kiwanie wynikajace z wprowadzenia do wyszukiwarki przez uzytkownika da-
nego oznaczenia mogto wywola¢ u niektérych odbiorcéw mylne wrazenie, ze
konkurent nalezy do sieci handlowej wtasciciela znaku towarowego, albo

b) wtasciciel wyszukiwarki nie pozwalal wlascicielom znakéw towarowych
w danym panstwie cztonkowskim [...] blokowa¢ wyboru przez inne osoby
jako stéw kluczowych oznaczen identycznych z ich znakami towarowymi?”.

W przedmiocie wniosku o zarzadzenie otwarcia procedury ustnej na nowo

Pismem z dnia 1 kwietnia 2011 r. M & S wniosla o zarzadzenie otwarcia procedury
ustnej na nowo, podnoszgc, ze opinia rzecznika generalnego, przedstawiona w dniu
24 marca 2011 r., zostata oparta na btednych przestankach i narusza zasady dotycza-
ce rozdziatlu wlasciwosci miedzy Trybunalem a sadem krajowym. W tym ostatnim
wzgledzie M & S zauwaza, ze rzecznik generalny zamiast ograniczy¢ sie do anali-
zy wlasciwych przepiséw Unii, wyjasnil, do jakiego rezultatu powinna wedtug niego
prowadzi¢ wykladnia tych przepiséw w sprawie przed sadem krajowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunat moze zarzadzi¢ otwarcie procedury
ustnej na nowo, na podstawie art. 61 regulaminu postepowania, jezeli uzna, ze spra-
wa nie zostala dostatecznie wyjasniona lub Ze winna zosta¢ zbadana w oparciu o ar-
gument, ktéry nie byl przedmiotem debaty miedzy stronami (zob. w szczegdélnosci
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wyroki: z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-284/06 Burda, Zb.Orz. s. [-4571, pkt 37;
z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie C-221/09 AJD Tuna, Zb.Orz. s. I-1655 , pkt 36).

W niniejszym przypadku Trybunat jest zdania, Ze dysponuje wszystkimi niezbednymi
informacjami, by odpowiedzie¢ na pytania zadane przez sad krajowy, oraz ze sprawa
nie musi zosta¢ zbadana pod katem argumentu, ktéry nie byl przed nim roztrzasany.

Jesli chodzi o zastrzezenia dotyczace opinii rzecznika generalnego, nalezy przypo-
mnie¢, ze zgodnie z art. 252 akapit drugi TFUE zadaniem rzecznika generalnego jest
publiczne przedstawianie, przy zachowaniu catkowitej bezstronno$ci i niezaleznosci,
uzasadnionych opinii w sprawach, ktére zgodnie ze statutem Trybunalu Sprawiedli-
wosci Unii Europejskiej wymagaja jego zaangazowania. Wykonujac to zadanie, moze
on w danym przypadku dokona¢ analizy wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, przenoszac go w ramy szerszego kontekstu niz zostalo to okreslone
przez sad krajowy lub przez strony postepowania przed sadem krajowym. Zreszty
sktad orzekajacy nie jest zwigzany ani opinia rzecznika generalnego, ani jej uzasad-
nieniem (zob. wyrok z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie C-229/09 Hogan Lovells
International, Zb.Orz. s. I-11335, pkt 26; a takze ww. wyrok w sprawie AJD Tuna,
pkt 45).

To samo tyczy sie sadu krajowego, ktéry przy stosowaniu wydanego przez Trybu-
nal orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie jest obowiazany uwzglednia¢ rozwazan
przedstawionych przez rzecznika generalnego.

W tych okoliczno$ciach nie mozna uwzgledni¢ wniosku M & S o zarzadzenie otwar-
cia procedury pisemnej na nowo.

I - 8676



27

28

29

30

INTERFLORA I INTERFLORA BRITISH UNIT

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytan dotyczgcych art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1
lit. a) rozporzgdzenia nr 40/94

Poprzez pytania pierwsze i drugie oraz pytanie trzecie lit. a) sad krajowy zmierza
zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowad w ten sposob, ze wtasciciel znaku to-
warowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zlecania wyswietlania — na
bazie identycznego z tym znakiem slowa kluczowego, ktére ten konkurent wybrat bez
zgody wspomnianego wlasciciela w ramach ustugi odsytania w internecie — reklamy
towardéw lub ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych rzeczony znak
zostal zarejestrowany.

Poprzez pytanie czwarte sad krajowy dazy do ustalenia, czy okoliczno$é¢, ze wspo-
mniana reklama moze wywola¢ u czesci zainteresowanego kregu odbiorcéw mylne
wrazenie, iz reklamodawca nalezy do sieci handlowej wlasciciela znaku towarowego,
oraz okoliczno$¢, ze dostawca ustugi odsylania nie pozwala wtascicielom znakéw to-
warowych na sprzeciwienie sie wyborowi jako stéw kluczowych oznaczen identycz-
nych z tymi znakami, maja znaczenie w tym kontekscie.

Pytania te nalezy przeanalizowac tacznie.

Jak zauwazyt juz Trybunal, oznaczenie wybrane przez reklamodawce jako stowo klu-
czowe w ramach uslugi odsylania w internecie stanowi $rodek stuzacy wywolaniu wy-
$wietlenia sie jego reklamy, a zatem jest uzywane w obrocie handlowym w rozumieniu
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art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 (zob. w szczegdlnosci
wyroki: z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08
Google France i Google, Zb.Orz. s. 1-2417, pkt 49-52; a takze z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie C-278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I-2517, pkt 18).

Mamy tutaj ponadto do czynienia z uzywaniem dla towaréw i uslug reklamodawcy,
nawet jezeli wybrane jako stowo kluczowe oznaczenie nie wystepuje w samej reklamie
(ww. wyrok BergSpechte, pkt 19; postanowienie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie
C-91/09 Eis.de, pkt 18).

Jednakze wlasciciel znaku towarowego nie moze sprzeciwic sie uzywaniu oznaczenia
identycznego z jego znakiem towarowym jako stowa kluczowego, jesli nie sa spetnio-
ne wszystkie przestanki okre$lone w tym celu przez art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9
rozporzadzenia nr 40/94 oraz przez zwiazane z tym orzecznictwo.

Sprawa przed sadem krajowym obejmuje zalozenie, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a)
wspomnianych art. 5 i 9, mianowicie zalozenie ,podwdjnej tozsamosci’;, zgodnie
z ktérym ma miejsce uzywanie przez osoba trzecia oznaczenia identycznego ze zna-
kiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak towa-
rowy jest zarejestrowany. Bezsprzeczne jest bowiem, ze M & S w szczegélnosci uzy-
wala dla swojej ustugi doreczania kwiatéw oznaczenia , Interflora’; ktére jest w istocie
identyczne ze slownym znakiem towarowym INTERFLORA zarejestrowanym dla
ustug doreczania kwiatéw.

Przy tym zalozeniu wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
wspomnianego uzywania, tylko jezeli moze ono negatywnie wplywac na ktéra$ z pel-
nionych przez ten znak funkeji (ww. wyroki: w sprawach potaczonych Google France
i Google, pkt 79; a takze w sprawie BergSpechte, pkt 21; zob. takze wyroki: z dnia
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18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 60; a takze
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 29).

Interflora twierdzi, ze warunek ten zgodnie z juz ustalonym orzecznictwem na-
lezy rozumie¢ w ten sposdb, ze wspomniany ust. 1 lit. a) chroni wlasciciela znaku
towarowego przed wszelkim negatywnym wplywem na jakakolwiek funkcje znaku
towarowego. Jednakze zdaniem M & S taka interpretacja nie wynika jednoznacznie
z orzecznictwa i grozi stworzeniem braku réwnowagi miedzy interesem polegajacym
na ochronie wlasnosci intelektualnej a interesem swobodnej konkurencji. Natomiast
w ocenie Komisji Europejskiej art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 chronia wlasciciela znaku towarowego wytacznie
przed negatywnym wplywem na pelniona przez znak towarowy funkcje wskazania
pochodzenia. Pozostate funkcje znaku towarowego moga co najwyzej odgrywac role
w wyktadni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94,
ktére dotycza praw do znakéw towarowych cieszacych sie renoma.

Nalezy zauwazy¢, ze z brzmienia art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i jej motywu dziesia-
tego wynika, iz prawo panstw cztonkowskich zostalo zharmonizowane w tym zna-
czeniu, ze wskutek wylacznego prawa do znaku towarowego wlasciciel tego znaku
uzyskuje ochrone ,catkowity” przed uzywaniem przez osoby trzecie oznaczen iden-
tycznych z tym znakiem towarowym dla towaréw i ustug identycznych, podczas gdy
w braku tej podwdjnej tozsamosci tylko zaistnienie prawdopodobienstwa wprowa-
dzenia w btad pozwala wlascicielowi powolywac sie skutecznie na jego wylaczne pra-
wo. To rozréznienie miedzy ochrona udzielang na podstawie ust. 1 lit. a) wspomnia-
nego artykulu oraz ochrona okreslona w ust. 1 lit. b) tego artykulu zostato przejete
w odniesieniu do wspélnotowego znaku towarowego przez motyw siédmy oraz art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

O ile ochrona przed uzywaniem bez zgody wlasciciela oznaczerr identycznych ze
znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany, zostala przez prawodawce Unii uznana za ,catkowi-
tg, o tyle Trybunal osadzit te kwalifikacje w pewnej perspektywie, uznajac, ze — bez
wzgledu na to, jak wazna moze ona by¢ — ochrona przyznawana na podstawie art. 5
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ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wylacznie umozliwienie wlascicielowi zna-
ku towarowego ochrony jego szczegdlnych intereséw jako wlasciciela tego znaku, tzn.
zapewnienie tego, aby znak towarowy mégt spetniaé¢ wlasciwe mu funkcje. Trybunat
doszed! na tej podstawie do wniosku, ze wykonywanie wylaczonego prawa do znaku
towarowego winno by¢ zastrzezone dla przypadkdéw, w ktérych uzywanie oznaczenia
przez osobe trzecia naraza na szwank w sposob rzeczywisty lub potencjalny funkcje
znaku towarowego, a w szczegélnosci jego zasadnicza funkcje, jaka jest gwaranto-
wanie konsumentom pochodzenia danego towaru (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 51).

Ta wykladnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostata wielokrotnie potwierdzo-
na i zastosowana do art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 [zob. w szczegdlno-
$ci w odniesieniu do dyrektywy 89/104 wyroki: z dnia 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie
C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 16; a takze z dnia 12 czerwca 2008 r. w spra-
wie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. 1-4231, pkt 57; a w odniesieniu do
rozporzadzenia nr 40/94 postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08
UDV North America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 42; a takze ww. wyrok w sprawach po-
taczonych Google France i Google, pkt 75]. Wykladnia ta zostala ponadto uscislona
w ten sposdb, ze wspomniane przepisy pozwalaja wlascicielowi znaku towarowego
powolywac sie na jego wytaczne prawo w przypadku wystepowania lub mozliwosci
wystapienia negatywnego wplywu na funkcje znaku towarowego niezaleznie od tego,
czy chodzi o podstawowa funkcje wskazania pochodzenia towaru lub ustugi objetej
znakiem towarowym, czy o jedna z pozostalych funkcji tego znaku, takich jak funkcja
polegajaca na gwarantowaniu jako$ci towaru lub ustugi badz tez funkcja komunika-
cyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyroki: w sprawie L'Oréal i in., pkt 63, 65;
a takze w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 77, 79).

Co sie tyczy funkcji znaku towarowego innych niz funkcja wskazania pochodzenia,
nalezy podkresli¢, ze zaréwno prawodawca Unii — poprzez zastosowanie termi-
nu ,w szczegélnosci” w motywie dziesiatym dyrektywy 89/104 i motywie siédmym
rozporzadzenia nr 40/94 — jak i Trybunal — poprzez stosowanie terminéw ,funkcje
znaku towarowego” od czasu wydania ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club
— wskazali, ze pelniona przez znak towarowy funkcja wskazania pochodzenia nie jest
jedyna jego funkcja zastugujaca na ochrone przed negatywnym wplywem oséb trze-
cich. Wzieli tym samym pod uwage okoliczno$¢, ze znak towarowy stanowi czesto
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— oprdcz wskazania pochodzenia towaréw czy ustug — instrument strategii handlo-
wej stosowanej w szczegdlnosci dla celéw reklamowych lub w celu uzyskania reputa-
¢ji majacej za zadanie przywiazac¢ konsumenta.

Oczywiscie uznaje sie, ze znak towarowy zawsze pelni funkcje wskazania pochodze-
nia, podczas gdy zapewnia realizacje swoich pozostalych funkcji tylko w zakresie,
w jakim jego wlasciciel korzysta z niego w dany sposéb, w szczegdlnosci dla celow
reklamowych lub inwestycyjnych. Jednakze ta réznica miedzy podstawowa funkcja
znaku towarowego i pozostalymi jego funkcjami nie moze w zadnym wypadku uza-
sadnia¢ tego, by gdy znak towarowy pelni jedna lub kilka tych pozostatych funkgcji,
negatywny wplyw na te funkcje wylaczony byt z zakresu stosowania art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94. W ten sam sposéb nie
mozna uznag, ze tylko znaki towarowe cieszace si¢ renoma moga petni¢ funkcje inne
niz funkcja wskazania pochodzenia.

To w $wietle powyzszych rozwazan oraz przedstawionych ponizej $cislejszych wska-
zéwek stuzacych wyktadni do sadu krajowego naleze¢ bedzie zastosowanie przestan-
ki negatywnego wplywu na jedna z funkcji znaku towarowego.

Co sie tyczy uzywania w ramach ustugi odsytania w internecie oznaczen identycz-
nych ze znakami towarowymi jako stéw kluczowych dla towaréw i ustug identycz-
nych z tymi, dla ktérych te znaki towarowe sa zarejestrowane, Trybunat orzek? juz,
ze poza funkcja wskazania pochodzenia moze okazac sie istotna funkcja reklamowa
(zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 81). Wzglad
ten ma znaczenie takze w niniejszej sprawie, niemniej jednak Interflora podniosta
rowniez kwestie negatywnego wplywu na funkcje inwestycyjna jej znaku towarowego.
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W rezultacie nalezy udzieli¢ sadowi krajowemu wskazéwek co do wykladni w zakre-
sie funkcji wskazania pochodzenia, funkcji reklamowej i funkcji inwestycyjnej znaku
towarowego.

Negatywny wplyw na funkcje wskazania pochodzenia

OdpowiedZ na pytanie, czy ma miejsce negatywny wplyw na pelniona przez znak
towarowy funkcje wskazania pochodzenia, gdy po wpisaniu stowa kluczowego iden-
tycznego z tym znakiem towarowym internautom ukazuje sie reklama osoby trzeciej,
na przykltad konkurenta wtasciciela znaku, zalezy w szczegdlnosci od sposobu, w jaki
reklama ta jest prezentowana. Negatywny wplyw na te funkcje ma miejsce wéwczas,
gdy reklama nie pozwala lub z trudnoscia pozwala wlasciwie poinformowanemu
i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy towary lub ustugi,
ktérych dotyczy reklama, pochodza od wlasciciela znaku lub z przedsiebiorstwa po-
wigzanego z nim gospodarczo, czy tez, przeciwnie, od osoby trzeciej (zob. ww. wy-
roki: w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 83, 84; a takze w sprawie
Portakabin, pkt 34). W istocie w takiej sytuacji, charakteryzujacej sie ponadto tym, ze
reklama ukazuje sie natychmiast po wprowadzeniu danego znaku towarowego jako
wyszukiwanego hasta i jest wyswietlana w momencie, w ktérym znak ten jest widocz-
ny na ekranie jako wyszukiwane hasto, internauta moze pomyli¢ sie co do pochodze-
nia danych towaréw lub ustug (ww. wyrok w sprawach polaczonych Google France
i Google, pkt 85).

Jezeli reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powigzan gospodarczych miedzy ta
osoba trzecia a wlascicielem znaku, nalezy stwierdzi¢ istnienie negatywnego wplywu
na pelniong przez ten znak towarowy funkcje wskazania pochodzenia. Podobnie na-
lezy stwierdzi¢ istnienie negatywnego wplywu na wspomniana funkcje znaku, gdy re-
klama, ktdra nie sugeruje istnienia powiazan gospodarczych, pozostaje na tyle nieja-
sna w zakresie pochodzenia danych towaréw lub uslug, ze wla$ciwie poinformowany
i dostatecznie uwazny internauta nie jest w stanie zorientowac sie na podstawie linku
reklamowego i zalaczonego do niego przekazu reklamowego, czy reklamodawca jest
osoba trzecia wzgledem wlasciciela danego znaku czy, przeciwnie, osoba powiazana
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z nim gospodarczo (ww. wyroki: w sprawach polaczonych Google France i Google,
pkt 89, 90; a takze w sprawie Portakabin, pkt 35).

Do sadu krajowego nalezy ocena, czy okolicznosci stanu faktycznego zawistego przed
nim sporu charakteryzuja sie¢ wystepowaniem lub mozliwoscia wystgpienia nega-
tywnego wplywu na petniona przez znak towarowy funkcje wskazania pochodzenia,
opisang w poprzedzajacych punktach (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach po-
taczonych Google France i Google, pkt 88).

Bez znaczenia dla tej oceny jest wymieniona w pytaniu czwartym lit. b) okolicz-
nos¢, ze dostawca ustugi odsylania nie pozwalal wlascicielowi znaku towarowego na
sprzeciwienie sie wyborowi jako stowa kluczowego oznaczenia identycznego z tym
znakiem towarowym. Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 40 swojej opinii, tylko
przeciwne zalozenie, zgodnie z ktérym dostawca uslugi odsylania zapewnia wtasci-
cielom znakéw towarowych taka mozliwos¢, mogloby mie¢ skutki prawne w zakresie,
w jakim przy tym zalozeniu i pod pewnymi warunkami brak sprzeciwu ze strony tych
wlascicieli podczas wyboru jako stéw kluczowych oznaczen identycznych ze znakami
towarowymi, ktérych sa wlascicielami, mozna by bylo zakwalifikowa¢ jako ich mil-
czaca zgode. Jednakze wystepujaca w sprawie przed sadem krajowym okoliczno$¢, ze
nie zwrdcono si¢ o zadne zezwolenie do wspomnianego wlasciciela ani tez on go nie
udzielil, potwierdza tylko, iz uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem towaro-
wym, ktdrego jest wlascicielem, ma miejsce bez jego zgody.

Dla stosowania przepisu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) roz-
porzadzenia nr 40/94 moze mie¢ natomiast znaczenie okoliczno$¢ taka, jaka zostata
opisana w pytaniu czwartym lit. a).
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O ile bowiem z dokonanej przez sad krajowy oceny stanu faktycznego miatoby wy-
nika¢, ze reklama M & S, wyswietlana w odpowiedzi na wyszukiwania prowadzone
przez internatéw za pomoca slowa ,Interflora’, moze powodowac u nich mylne wra-
zenie, ze ustuga dostarczania kwiatéw oferowana przez M & S wchodzi w sklad sieci
handlowej Interflory, nalezaloby stwierdzi¢, ze wspomniana reklama nie pozwala na
zorientowania sig, czy M & S jest osobag trzecia w stosunku do wlasciciela znaku to-
warowego, czy tez, przeciwnie, spolka ta jest gospodarczo powigzana z tym wlasci-
cielem. W tych okoliczno$ciach mialby miejsce negatywny wplyw na pelniona przez
znak towarowy INTERFLORA funkcje wskazania pochodzenia.

W tym kontekscie, jak przypomniano w pkt 44 niniejszego wyroku, wlasciwy krag
odbiorcéw obejmuje wlasciwie poinformowanych i dostatecznie uwaznych interna-
téw. Z tego wzgledu okoliczno$¢, ze niektdrzy internauci mogli mie¢ trudnosci ze
zorientowaniem sie, iz M & S $wiadczy swoja ustuge niezaleznie od ustugi swiadczo-
nej przez Interflore, nie wystarcza do stwierdzenia negatywnego wplywu na funkcje
wskazania pochodzenia.

Przeprowadzajac badanie stanu faktycznego, sad krajowy bedzie mégl przede wszyst-
kim dokona¢ oceny, czy uznaje sie, iz wlasciwie poinformowany i dostatecznie uwaz-
ny internauta ze wzgledu na ogdlnie znane cechy charakterystyczne rynku wie, ze
$wiadczona przez M & S usluga dostarczania kwiatéw nie jest objeta siecia Interflory,
ale — przeciwnie — konkuruje z nig, a nastepnie — przy zalozeniu, zgodnie z ktérym
wydaje sie, ze brak jest takiej ogélnej wiedzy — czy reklama M & S pozwalata wspo-
mnianemu internacie na zorientowanie sie, ze wymieniona ustuga nie nalezy to wspo-
mnianej sieci.

Sad krajowy bedzie mégt w szczegélnosci wzia¢ pod uwage okolicznos¢, ze w niniej-
szej sprawie w sklad sieci handlowej wtasciciela znaku towarowego wchodzi znaczna
liczba detalistéw cechujacych sie znacza réznorodnoscia pod wzgledem rozmiaru
i profilu handlowego. Nalezy w istocie uzna¢, ze w tych okolicznos$ciach moze by¢
szczeg6lnie trudne dla wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego inter-
nauty zorientowanie sie przy braku wskazéwek udzielonych przez reklamodawce, czy
do sieci tej nalezy, czy nie nalezy tenze reklamodawca, ktérego reklama wyswietlana
jest w odpowiedzi na zapytanie dokonywane z uzyciem wspomnianego znaku towa-
rowego jako wyszukiwanego hasta.
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Przy uwzglednieniu tej okoliczno$ci i pozostatych elementéw, ktére sad krajowy uzna
za majace znaczenie, bedzie on musiat ocenié¢, czy w razie braku ogélnej wiedzy, o kt6-
rej mowa w pkt 51 niniejszego wyroku, zastosowanie okreslen takich jak ,M & S Flo-
wers” w reklamie takiej jak cytowana w pkt 19 niniejszego wyroku wystarcza, czy nie
wystarcza do tego, by wlasciwie poinformowany i dostatecznie uwazny internauta,
ktéry wprowadzit wyszukiwane hasta zawierajace stowo ,Interflora’, mégt zoriento-
wac sie, ze oferowana ustuga dostarczania kwiatéw nie pochodzi od Interflory.

Negatywny wplyw na funkcje reklamowa

Co sie tyczy funkcji reklamowej, Trybunal mial juz okazje stwierdzi¢, ze uzywanie
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym nalezacym do innej osoby w ra-
mach uslugi odsytania takiej jak ,AdWords” nie ma negatywnego wplywu na pel-
niong przez znak funkcje reklamowa (ww. wyroki: w sprawach potaczonych Google
France i Google, pkt 98; a takze w sprawie BergSpechte, pkt 33).

Oczywiscie wspomniane uzywanie moze mie¢ konsekwencje dla zastosowania w re-
klamie stownego znaku towarowego przez jego wlasciciela.

W szczegdblnoséci gdy wlasciciel ten zarejestruje u podmiotu $wiadczacego ustuge od-
sytania swéj znak towarowy jako stowo kluczowe, tak aby jego reklama wyswietlata
sie w rubryce ,linki sponsorowane’; bedzie musial czasami — jesli jego znak towarowy
zostanie réwniez wybrany jako stowo kluczowe przez konkurenta — zaplaci¢ wyzsza
stawke za klikniecie niz ten konkurent, jezeli zechce, aby jego reklama ukazywala sie
przed reklama wspomnianego konkurenta (zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych
Google France i Google, pkt 94).
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Jednakze sama okolicznos¢, ze uzywanie przez osobe trzecia oznaczenia identyczne-
go ze znakiem towarowym dla towardw i uslug identycznych z tymi, dla ktérych ten
znak towarowy jest zarejestrowany, zmusza wtasciciela tego znaku towarowego do
zintensyfikowania jego wysitkéw reklamowych w celu utrzymania lub zwiekszenia
swojej widocznosci dla konsumentdéw, nie wystarcza we wszystkich przypadkach do
stwierdzenia, Ze ma miejsce negatywny wplyw na funkcje reklamowa wspomnianego
znaku towarowego. Nalezy podkresli¢ w tym wzgledzie, Ze o ile znak towarowy stano-
wi podstawowy element systemu niezakl6conej konkurencji, do ktérego ustanowienia
zmierza prawo Unii (zob. w szczeg6lnosci wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 22), o tyle nie ma jednak na celu ochrony jego
wlasciciela przed praktykami nierozlacznie zwigzanymi z gra konkurencyjna.

Tymczasem reklama w internecie bazujaca na stowach kluczowych odpowiadajacych
znakom towarowym stanowi taka praktyke w zakresie, w jakim na zasadzie ogélnej
jej zwyklym celem jest zaoferowanie internautom towaréw lub ustug alternatyw-
nych wzgledem towaréw lub ustug wlascicieli wspomnianych znakéw towarowych
(ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 69).

Wybdr oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym nalezgcym do innej osoby
w ramach ustugi odsylania takiego rodzaju jak ustuga ,AdWords” nie skutkuje zreszta
pozbawieniem wtasciciela tego znaku towarowego mozliwosci skutecznego uzywa-
nia swego znaku towarowego do informowania i przekonywania konsumentéw (zob.
w tym wzgledzie ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 96,
97).

Negatywny wplyw na funkcje inwestycyjna

Poza funkcja wskazania pochodzenia i w odpowiednim przypadku funkcja reklamo-
wa znak towarowy moze by¢ réwniez stosowany przez swojego wlasciciela w celu
uzyskania lub utrzymania reputacji mogacej przyciaga¢ lub przywiazaé do niego
konsumentoéw.
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O ile ta funkcja znaku towarowego — zwana ,inwestycyjng” — moze zazebia¢ sie
z funkcja reklamowg, o tyle odréznia sie jednak od tej drugiej. Do stosowania znaku
towarowego do uzyskania lub zachowania reputacji dochodzi bowiem nie tylko za
posrednictwem reklamy, ale takze za posrednictwem réznych technik handlowych.

Gdy uzywanie przez osobe trzecia, taka jak konkurent wlasciciela znaku towaro-
wego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, ogranicza w istotny
sposéb stosowanie przez wspomnianego wlasciciela jego znaku towarowego dla ce-
16w uzyskania lub zachowania reputacji mogacej przyciagac lub przywiazac¢ do niego
konsumentéw, nalezy uzna¢, ze uzywanie to ma negatywny wplyw na funkcje inwe-
stycyjna znaku towarowego. Wspomniany wiasciciel jest w rezultacie uprawniony do
zakazania takiego uzywania na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 lub w przy-
padku wspélnotowego znaku towarowego na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94.

W sytuacji gdy znak towarowy cieszy sie juz taka reputacja, do negatywnego wplywu
na funkcje inwestycyjna dochodzi, gdy uzywanie przez wlasciciela oznaczenia iden-
tycznego z tym znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych oddziatuje
na te reputacje i wystawia w ten sposéb na niebezpieczeristwo zachowanie tej re-
putacji. Jak Trybunat juz orzek!, wlasciciel znaku towarowego musi mie¢ mozliwo$¢
sprzeciwienia sie takiemu uzywaniu, powolujac sie na przystugujace mu w zwiazku
z tym znakiem prawo wylaczne (zob. wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09
L'Oréal iin., Zb.Orz. s. I-6011, pkt 83).

Natomiast nie mozna uzna¢, ze wlasciciel znaku towarowego moéglby sie sprzeci-
wi¢ temu, by konkurent w warunkach uczciwej konkurencji, szanujacej pelniona
przez znak towarowy funkcje wskazania pochodzenia, czynil uzytek z oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dla towardw i uslug identycznych z tymi, dla
ktorych znak ten jest zarejestrowany, gdy jedynym skutkiem tego uzytku jest zmu-
szenie wlasciciela tego znaku towarowego do dostosowania podejmowanych wysit-
kéw w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogacej przyciaga¢ lub przywiazac
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konsumentdéw. W ten sam sposéb wlasciciel znaku towarowego nie moze skutecznie
powolywac sie na okolicznos¢, ze wspomniane uzywanie skutkuje tym, ze niektérzy
konsumenci odwracaja sie¢ od towaréw i ustug opatrzonych wspomnianym znakiem
towarowym.

To na podstawie tych wzgledéw sad krajowy bedzie musial sprawdzi¢, czy uzywanie
przez M & S oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA wy-
stawia na niebezpieczenstwo zachowanie przez Interflore reputacji mogacej przycia-
gnac lub przywiazac do niej konsumentéw.

W rezultacie nalezy odpowiedzie¢ na pytania pierwsze i drugie, pytanie trzecie lit. a)
i pytanie czwarte, ze art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporza-
dzenia nr 40/94 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze wlasciciel znaku towarowego
jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczania — na bazie identyczne-
go z tym znakiem stowa kluczowego, ktére ten konkurent wybrat bez zgody wspo-
mnianego wlasciciela w ramach ustugi odsytania w internecie — reklamy towaréw lub
ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych rzeczony znak zostat zare-
jestrowany, gdy uzywanie to moze mie¢ negatywny wplyw na jedng z funkcji znaku
towarowego. Takie uzywanie:

— ma negatywny wplyw na pelniona przez znak towarowy funkcje wskazania po-
chodzenia, gdy reklama wy$wietlona na bazie wspomnianego stowa kluczowego
nie pozwala lub z trudno$cia pozwala wlasciwie poinformowanemu i dostatecz-
nie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy towary lub ustugi, ktérych
dotyczy reklama, pochodza od wlasciciela znaku lub z przedsiebiorstwa powiaza-
nego z nim gospodarczo, czy tez, przeciwnie, od osoby trzeciej;

— nie ma negatywnego wplywu w ramach uslugi odsylania takiego rodzaju jak ustu-
ga rozpatrywana w postepowaniu przed sadem krajowym na funkcje reklamowa
znaku towarowego; i
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— ma negatywny wplyw na funkcje inwestycyjna znaku towarowego, jesli ogranicza
w istotny sposdb stosowanie przez wspomnianego wlasciciela jego znaku towaro-
wego dla celé6w uzyskania lub zachowania reputacji mogacej przyciagac lub przy-
wigza¢ do niego konsumentéw.

W przedmiocie pytania dotyczacego art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Poprzez pytanie trzecie lit. b) w zwigzku z pytaniami pierwszym i drugim sad krajowy
dazy w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) roz-
porzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze wlasciciel znaku towaro-
wego cieszacego sie renomg uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszcza-
nia reklam na bazie odpowiadajacego temu znakowi towarowemu stowa kluczowego,
ktére konkurent ten bez zgody wspomnianego wlasciciela wybral w ramach ustugi
odsylania w internecie.

Co sig tyczy przede wszystkim stosowania si¢ przepiséw okreslonych we wspomnia-
nym art. 5 ust. 2 i wspomnianym art. 9 ust. 1 lit. ¢), z utrwalonego orzecznictwa
wynika, ze nawet jesli przepisy te odnosza sie wyraznie wylacznie do sytuacji uzywa-
nia oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszacym sie renoma lub don
podobnego dla towaréw lub ustug niepodobnych do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten jest zarejestrowany, ochrona tam okre$lona ma tym bardziej zastosowa-
nie réwniez w stosunku do uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem towaro-
wym cieszacym si¢ renoma lub dori podobnego dla towardw lub uslug identycznych
z tymi, dla ktérych wspomniany znak jest zarejestrowany, lub do nich podobnych
(zob. w szczeg6lnosci wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff,
Rec. s. I-389, pkt 30; z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-
Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. [-12537, pkt 18—22; a takze ww. wyrok w sprawach
polaczonych Google France i Google, pkt 48).

Jako ze znak towarowy INTERFLORA cieszy sie renomga, a uzywanie przez
M & S oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym jako stowa kluczo-
wego bylo dokonywane, jak stwierdzono w pkt 33 niniejszego wyroku, dla ustug
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identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy zostal zarejestrowany, przepisy art. 5
ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 moga stosowac
sie do sprawy przed sadem krajowym. Zresztg z postanowienia odsylajacego wynika,
ze majace zastosowanie ustawodawstwo Zjednoczonego Krélestwa zawiera przepis,
o ktérym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.

Co sig tyczy nastepnie zasiegu ochrony przyznanej wlascicielom znakéw towarowych
cieszacych sie renomg, z brzmienia wspomnianych przepiséw wynika, ze wlascicie-
le takich znakéw towarowych uprawnieni sa do zakazywania uzywania przez osoby
trzecie w obrocie handlowym oznaczen identycznych z tymi znakami lub do nich
podobnych bez ich zgody i bez uzasadnionej przyczyny, gdy uzywanie to powoduje
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy tych znakéw
towarowych badz tez dziala na szkode tego charakteru odrézniajacego lub tej renomy.

Skorzystanie z tego prawa przez wlasciciela znaku towarowego cieszacego si¢ renoma
nie zaklada istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia kregu odbiorcéw w blad
(ww. wyroki: w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 31; a takze z dnia
18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 36). Ponadto jako ze przepisy art. 5
ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 przewiduja, Ze
dany znak towarowy i oznaczenie uzywane przez osobe trzecia musza wykazywac
pewien stopien podobienistwa, wystarczy zauwazy¢, ze przestanka ta jest spelniona
w niniejszym przypadku przy uwzglednieniu $cistej odpowiednio$ci miedzy z jednej
strony oznaczeniem ,Interflora” i jego wariantami uzywanymi przez M & S a z dru-
giej strony znakiem towarowym INTERFLORA.

Negatywny wplyw, przed ktérym przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia 40/94 zapewniaja ochroneg, to, po pierwsze, dzialanie na szkode
charakteru odrdzniajacego znaku towarowego, po drugie, dziatanie na szkode reno-
my tego znaku i, po trzecie, czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajg-
cego lub renomy wspomnianego znaku, przy czym wystarczy jedno z tych naruszen,
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by miala zastosowanie zasada okre$lona we wspomnianych przepisach (zob. ww. wy-
rok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L’Oréal i in., pkt 38, a takze 42).

Z dzialaniem na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego cieszacego sie
renomgy, okre$lanym réwniez w szczegélnosci jako ,ostabienie’, mamy do czynienia,
gdy zdolno$¢ tego znaku do identyfikowania towaréw lub uslug, dla ktérych zostat
zarejestrowany, jest ostabiona, podczas gdy dzialanie na szkode renomy znaku towa-
rowego, okreslane réwniez w szczegélnosci jako ,przyémienie’, nastepuje, gdy towary
lub ustugi, dla ktérych osoba trzecia uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia,
moga by¢ postrzegane przez odbiorcéw w taki sposob, ze zmniejsza sie atrakcyjnosé
tego znaku towarowego (zob. ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal
iin., pkt 39, a takze 40).

Co do pojecia czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub reno-
my znaku towarowego, okreslanego réwniez w szczegdlnosci jako ,pasozytowanie’,
odnosi si¢ ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz do korzysci
czerpanej przez osobe trzecia z uzywania identycznego lub podobnego oznaczenia
do tego znaku. Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki przypisa-
niu wizerunku znaku towarowego lub cech, ktére znak ten reprezentuje, towarom
oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywi-
stym wykorzystaniem renomy znaku towarowego (zob. ww. wyrok z dnia 18 czerwca
2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 41).

Z wyjasnien przedstawionych w odpowiedzi na wspomniane w pkt 20 niniejszego
wyroku zadanie wynika, ze sad krajowy nie zwraca si¢ o wykladnie pojecia dziatania
na szkode renomy znaku towarowego (przy¢mienia), ale stara si¢ ustali¢, w jakich
okolicznosciach nalezy uznaé, ze reklamodawca, zlecajac wyéwietlanie — na bazie
identycznego ze znakiem towarowym cieszacym sie renoma oznaczenia, ktére wy-
bral bez zgody wlasciciela tego znaku towarowego w ramach ustugi odsytania w in-
ternecie — linku reklamowego do swojej witryny, dziala na szkode charakteru od-
rézniajacego tego znaku towarowego cieszacego sie renoma (oslabienie) lub czerpie
nienalezna korzy$¢ z charakteru odrézniajacego lub z renomy wspomnianego znaku
towarowego (pasozytowanie).
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Dziatanie na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego cieszacego sie
renoma (ostabienie)

Jak wyjasnit to rzecznik generalny w pkt 80 swojej opinii, dziatanie na szkode charak-
teru odrdzniajacego znaku towarowego cieszacego si¢ renoma ma miejsce, gdy uzy-
wanie oznaczenia identycznego z tym znakiem lub dori podobnego zmniejsza zdol-
no$¢ tego znaku do odrézniana towardw lub ustug wtasciciela znaku towarowego od
towarédw lub ustug majacych inne pochodzenie. Na kornicu procesu ostabienia znak
towarowy nie jest juz w stanie wzbudza¢ w $wiadomosci konsumentéw natychmia-
stowego skojarzenia z konkretnym pochodzeniem handlowym.

Aby wtasciciel znaku towarowego cieszacego si¢ renoma byl skutecznie chroniony
przeciwko negatywnemu wplywowi takiego rodzaju, wyktadni art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104i9 ust. 1lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy dokona¢ w ten sposéb, ze wlasci-
ciel ten uprawniony jest do zakazania wszelkiego uzywania oznaczenia identycznego
z tym znakiem towarowym lub doni podobnego, ktére zmniejsza zdolno$¢ odréznia-
jaca wspomnianego znaku towarowego, bez koniecznosci czekania na wynik procesu
oslabienia, czyli zupelna utrate charakteru odrézniajacego znaku towarowego.

Na poparcie swojej tezy, zgodnie z ktéra ma miejsce negatywny wplyw na zdolno$¢ od-
rézniajaca jej znaku towarowego, Interflora zauwaza, ze uzywanie przez M & S oraz
przez inne przedsiebiorstwa terminu ,Interflora” w ramach ustugi odsylania takiej
jaka jest przedmiotem postepowania przed sadem krajowym prowadzi stopniowo do
tego, ze internauci uznaja, zZe termin ten nie jest znakiem towarowym oznaczajacym
ustuge doreczania kwiatéw §wiadczona przez kwiaciarnie sieci Interflory, ale stanowi
termin rodzajowy dla wszystkich ustug doreczenia kwiatéw.

Jest prawda, Ze uzywanie przez osobe trzecia w obrocie handlowym oznaczenia iden-
tycznego ze znakiem towarowym cieszacym si¢ renoma lub dori podobnego zmniej-
sza zdolno$¢ odrdzniajaca tego znaku i tym samym dziata na szkode charakteru od-
rézniajacego tego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104
lub w przypadku wspélnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c)

I - 8692



80

81

82

83

INTERFLORA I INTERFLORA BRITISH UNIT

rozporzadzenia nr 40/94, gdy przyczynia si¢ do wynaturzenia wspomnianego znaku
towarowego poprzez przeksztalcenie w pojecie rodzajowe.

Jednakze wbrew temu, co podnosi Interflora, wybér oznaczenia identycznego ze zna-
kiem towarowym cieszacym sie renoma lub doni podobnego jako stowa kluczowego
w ramach ustugi odsylania w internecie nie przyczynia si¢ nieuchronnie do takiego
procesu.

I tak, gdy uzywanie jako stowa kluczowego oznaczenia odpowiadajacego znakowi to-
warowemu cieszacemu si¢ renoma powoduje wyswietlenie reklamy, ktéra pozwala
wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internacie zorientowac sie,
ze oferowane towary i ustugi pochodza nie od wlasciciela znaku towarowego ciesza-
cego sie renomgy, ale — przeciwnie — od jego konkurenta, trzeba bedzie stwierdzi¢,
ze zdolnos$¢ odrézniajaca tego znaku towarowego nie zostala zmniejszona przez to
uzywanie, jako ze uzywanie to po prostu stuzylo przyciagnieciu uwagi internauty do
istniejacych towaréw lub uslug alternatywnych w stosunku do oferowanych przez
wlasciciela wspomnianego znaku towarowego.

Wynika z tego, ze gdyby sad krajowy mial stwierdzi¢, ze reklama pojawiajaca sie w na-
stepstwie uzywania przez M & S oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
INTERFLORA pozwalala wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu
internacie zorientowac sie, iz ustuga promowana przez M & S $§wiadczona jest nie-
zaleznie do ustugi Interflory, to to drugie przedsiebiorstwo nie mogloby skutecznie
podnosi¢, powolujac sie na przepisy okre$lone w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9
ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94, ze uzywanie to przyczynia si¢ do wynaturzenia
wspomnianego znaku towarowego poprzez przeksztalcenie go w pojecie rodzajowe.

Gdyby natomiast wspomniany sad mial stwierdzi¢, ze reklama pojawiajaca si¢ w na-
stepstwie wspomnianego uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
INTERFLORA nie pozwalala wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwazne-
mu internacie zorientowac sieg, iz ustuga promowana przez M & S $wiadczona jest
niezaleznie do ustugi Interflory, i gdyby Interflora miata obstawa¢ przy tym, by —
oprécz uznania przez sad krajowy, ze wystapil negatywy wplyw na pelniona przez ten
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znak towarowy funkcje wskazania pochodzenia — sad ten stwierdzil, ze M & S réw-
niez narazala na szwank charakter odrézniajacy wspomnianego znaku towarowego,
przyczyniajac sie do wynaturzenia tego znaku poprzez przeksztalcenie go w pojecie
rodzajowe, na wspomnianym sadzie spoczywalby obowiazek ocenienia na podstawie
wszystkich przedstawionych mu wskazéwek, czy wybdr oznaczen odpowiadajacych
znakowi towarowemu INTERFLORA jako stéw kluczowych w internecie miat taki
wplyw na rynek uslug dostarczania kwiatéw, ze termin ,Interflora” przeobrazit si¢
w taki sposéb, ze w §wiadomosci konsumenta zaczal oznaczaé wszelkie ustugi do-
starczania kwiatow.

Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy znaku
towarowego (pasozytowanie)

Jak to juz stwierdzil Trybunal, reklamodawca, ktéry wybral w ramach ustugi odsyta-
nia w internecie stowo kluczowe odpowiadajace znakowi towarowemu nalezagcemu
do innej osoby, dazy do tego, by internauci, wpisujac to stowo jako wyszukiwane ha-
sto, klikali nie tylko na linki, ktére pochodza od wlasciciela wspomnianego znaku, ale
réwniez na link reklamowy tego reklamodawcy (ww. wyrok w sprawach potaczonych
Google France i Google, pkt 67).

Wydaje sie takze, ze okolicznos¢, iz znak towarowy cieszy sie renomg, czyni bardziej
prawdopodobnym to, ze duza liczba internautéw bedzie uzywac nazwy tego znaku
towarowego jako stowa kluczowego w celu wyszukiwania w internacie informacji lub
ofert o towarach lub ustugach z tym znakiem towarowym.

W tych okolicznos$ciach, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 96 swojej opinii, nie
mozna podwazad, ze gdy konkurent wiasciciela znaku towarowego cieszacego sie re-
noma wybiera ten znak towarowy jako slowo kluczowe w ramach ustugi odsytania
w internecie, uzywanie to ma na celu czerpanie korzysci z charakteru odrézniajace-
go i renomy wspomnianego znaku towarowego. Wspomniany wyb6r moze bowiem
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doprowadzi¢ do powstania sytuacji, w ktérej konsumenci — i to prawdopodobnie licz-
ni — wyszukujacy w internecie towaréw lub ustug ze znakiem towarowym cieszacym
sie renoma za pomoca tego stowa kluczowego, zobacza wyswietlona na swoich ekra-
nach reklame tego konkurenta.

Poza tym nie mozna podwazaé, ze gdy po zapoznaniu sie z reklamg wspomniane-
go konkurenta internauci nabywaja oferowany przez niego towar lub ustuge zamiast
towaru lub ustug wlasciciela znaku towarowego, ktérego dotyczylo poczatkowo wy-
szukiwanie, konkurent ten czerpie rzeczywista korzy$¢ z charakteru odrézniajacego
i renomy tego znaku towarowego.

Ponadto bezsporne jest, ze w ramach ustugi odsytania reklamodawca wybierajacy
oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi nalezacymi do innej osoby nie ptaci
co do ogdlnej zasady wlascicielom tych znakéw towarowych zadnej rekompensaty
z tytulu tego uzywania.

Z podanych wyzej szczegdlnych cech charakteryzujacych wybér jako stéw kluczo-
wych w internecie oznaczen odpowiadajacych nalezacym do innej osoby znakom to-
warowym cieszacym sie renoma wynika, ze taki wybér w braku ,uzasadnionej przy-
czyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/104i art. 9 ust. 1 lit. c¢) rozporzadzenia
nr 40/94 mozna rozpatrywac jako uzywanie, w odniesieniu do ktérego reklamodawca
dziala w cieniu znaku towarowego cieszacego sie renoma w celu skorzystania z jego
atrakcyjno$ci, reputacji i prestizu oraz w celu wykorzystania, bez zadnej rekompensa-
ty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego wysitku w tym kierunku, wysitku
handlowego wlozonego przez wlasciciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzy-
manie jego wizerunku. Jesli tak jest, korzy$¢ w ten sposéb odniesiona przez osobe
trzecia winna zosta¢ uznana za nienalezng (zob. w tym wzgledzie ww. wyrok z dnia
18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 49).
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Jak to juz Trybunal uscislil, taki wniosek moze sie w szczegdlnosci narzucaé w przy-
padkach, gdy osoby reklamujace w internecie oferuja do sprzedazy za posrednictwem
wyboru sléw kluczowych odpowiadajacych znakom towarowym cieszacym sie reno-
ma towary, ktére stanowia imitacje towardéw wiasciciela wspomnianych znakéw (zob.
ww. wyrok w sprawach polaczonych Google France i Google, pkt 102, 103).

Natomiast gdy reklama wyswietlana w internecie na bazie stowa kluczowego odpo-
wiadajacego znakowi towarowemu cieszacemu si¢ renoma proponuje — nie oferujac
zwyklej imitacji towaréw lub ustug wlasciciela tego znaku towarowego, nie powo-
dujac ostabienia lub przyémienia i ponadto nie wywierajac negatywnego wplywu na
funkcje wspomnianego znaku towarowego — alternatywe w stosunku do towaréw
lub ustug wlasciciela znaku towarowego cieszacego sie renoma, nalezy stwierdzi¢, ze
takie uzywanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sek-
torze rozpatrywanych towaréw lub ustug i nastepuje zatem z ,uzasadnionej przyczy-
ny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94.

Na sadzie krajowym spoczywa obowiazek oceny przy uwzglednieniu poprzedzaja-
cych wskazéwek stuzacych wykladni, czy okolicznosci faktyczne zawislego przed nim
sporu cechuja si¢ uzywaniem oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny z czerpaniem
nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub z renomy znaku towarowego
INTERFLORA.

Z powyzszych rozwazan wynika, iz na pytanie trzecie lit. b) nalezy odpowiedzie¢,
ze art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze wlasciciel znaku towarowego cieszacego si¢ reno-
ma uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie od-
powiadajacego temu znakowi towarowemu stowa kluczowego, ktére konkurent ten
bez zgody wspomnianego wlasciciela wybrat w ramach ustugi odsytania w internecie,
gdy konkurent ten czerpie w ten sposéb nienalezna korzys¢ z charakteru odréznia-
jacego lub z renomy znaku towarowego (pasozytowanie) lub gdy wspomniana rekla-
ma dziata na szkode tego charakteru odrdzniajacego (oslabienie) badz tej renomy
(przy¢émienie).
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Reklama na bazie takiego stowa kluczowego dziata na szkode charakteru odréznia-
jacego znaku towarowego cieszacego sie renoma (ostabienie), w szczegdlnosci gdy
przyczynia sie ona do wynaturzenia tego znaku towarowego poprzez przeksztalcenie
go w pojecie rodzajowe.

Natomiast wlasciciel znaku towarowego cieszacego sie renoma nie jest uprawniony
do zakazywania w szczegélnosci reklam, ktére wyswietlane sa przez konkurentéw
na bazie stéw kluczowych odpowiadajacych temu znakowi towarowemu i ktére pro-
ponuja — nie oferujac zwyklej imitacji towaréw lub ustug wtasciciela wspomnianego
znaku towarowego, nie powodujac ostabienia lub przy¢mienia i ponadto nie wywie-
rajac negatywnego wplywu na funkcje znaku towarowego cieszacego si¢ renoma —
alternatywe w stosunku do towardéw lub ustug wlasciciela tego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charak-
ter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem; do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul 5 ust. 1lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grud-
nia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego zna-
ku towarowego nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze wlasciciel znaku to-
warowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczania — na
bazie identycznego z tym znakiem stowa kluczowego, ktore ten konkurent
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wybral bez zgody wspomnianego wlasciciela w ramach ustugi odsylania
w internecie — reklamy towar6éw lub uslug identycznych z towarami lub
uslugami, dla ktérych rzeczony znak zostal zarejestrowany, gdy uzywanie to
moze mie¢ negatywny wplyw na jedna z funkcji znaku towarowego. Takie
uzywanie:

— ma negatywny wplyw na pelniona przez znak towarowy funkcje wskaza-
nia pochodzenia, gdy reklama wyswietlona na bazie wspomnianego sto-
wa kluczowego nie pozwala lub z trudno$cia pozwala wlasciwie poinfor-
mowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie,
czy towary lub ustugi, ktérych dotyczy reklama, pochodza od wlasciciela
znaku lub z przedsiebiorstwa powiazanego z nim gospodarczo, czy tez,
przeciwnie, od osoby trzeciej;

— nie ma negatywnego wplywu w ramach uslugi odsylania takiego rodza-
ju jak usluga rozpatrywana w postepowaniu przed sadem krajowym na
funkcje reklamowa znaku towarowego; i

— ma negatywny wplyw na funkcje inwestycyjna znaku towarowego, jesli
ogranicza w istotny sposéb stosowanie przez wspomnianego wlascicie-
la jego znaku towarowego dla celéw uzyskania lub zachowania reputacji
mogacej przyciaga¢ lub przywiaza¢ do niego konsumentéw.

Artykul 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
nalezy interpretowac w ten sposob, ze wlasciciel znaku towarowego ciesza-
cego sie renoma uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania
reklam na bazie odpowiadajacego temu znakowi towarowemu stowa klu-
czowego, ktore konkurent ten bez zgody wspomnianego wlasciciela wybrat
w ramach uslugi odsylania w internecie, gdy konkurent ten czerpie w ten
sposob nienalezna korzys¢ z charakteru odrézniajacego lub z renomy znaku
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towarowego (pasozytowanie) lub gdy wspomniana reklama dziala na szkode
tego charakteru odrézniajacego (ostabienie) badz tej renomy (przyémienie).

Reklama na bazie takiego slowa kluczowego dziala na szkode charakteru od-
rézniajacego znaku towarowego cieszacego si¢ renoma (ostabienie), w szcze-
gb6lnosci gdy przyczynia si¢ ona do wynaturzenia tego znaku towarowego
poprzez przeksztalcenie go w pojecie rodzajowe.

Natomiast wlasciciel znaku towarowego cieszacego sie renoma nie jest
uprawniony do zakazywania w szczegdlnosci reklam, ktore wyswietlane sa
przez konkurentéw na bazie stow kluczowych odpowiadajacych temu zna-
kowi towarowemu i ktére proponuja — nie oferujac zwyklej imitacji towa-
row lub ustug wlasciciela wspomnianego znaku towarowego, nie powodujac
oslabienia lub przyé¢mienia i ponadto nie wywierajac negatywnego wplywu
na funkcje znaku towarowego cieszacego si¢ renoma — alternatywe w stosun-
ku do towardéw lub uslug wlasciciela tego znaku towarowego.

Podpisy
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