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Uprawnieni do znaku towarowego moga
miec¢ problemy z dochodzeniem roszczen

nych towaréw lub uslug jedy-
nie w przypadku naruszenia
podstawowej funkeji znaku
towarowego - funkcji ozna-

Ugruntowana linia orzecz-
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Interpretacja
Sprzedawcy moga postugiwaé sie w reklamie
kontekstowej cudzym znakiem towarowym w celu
dalszego obrotu towarami, ktére zostaty wprowadzone
przez uprawnionego lub za jego zgoda na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ~ wynika
z wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci.

Trybunal Sprawiedliwo$ci
w wyroku z 8 lipca 2010 r.
w sprawie Portakabin v. Pri-
makabin (C-558/08) uznal, ze
uzycie cudzego znaku towa- czenia pochodzenia.
rowego przez reklamodawce
jako slowa kluczowego

w usludze typu link sponso-
rowany moze narusza¢ pra-
wo ochronne na znak towaro-
wy. Uzywanie takiego znaku
jest jednak dozwolone w celu
reklamy towaréw pochodzg-
cych od podmiotu uprawnio-
nego do znaku towarowego.

Ograniczenia

w dochodzeniu roszczen
Trybunal podtrzymal stano-
wisko zaprezentowane w po-
przednich orzeczeniach (wy-
rok z dnia 23 marca 2010 r.
w polgezonych sprawach Go-
ogle C-236/08, C-237/08 i C-
238/08 oraz z dnia 25 marca
2010 r. w sprawie C-278/08
BergSpechte), zgodnie z kto-
rymw przypadku ustugi Ad-
Words mozna zakazaé uzy-
wania identycznego znaku
w odniesieniu do identycz-

nictwa trybunatu to zla wia-
domoéé dla uprawnionych do
znaku, poniewaz w istotny
sposéb utrudnia dochodze-
nie roszezen z tytulu naru-
szenia prawa ochronnego na
znak towarowy. Uprawniony
do znaku moze dochodzié
swoich roszezen na zasadach
ogélnych, w tym na podsta-
wie przepiséw o zwalczaniu
nieuczeiwej konkurencji.

Kiedy reklama

wprowadza w biad

W omawianym orzeczeniu
trybunal zréwnuje naruszenie
funkeji oznaczenia pochodze-
nia z ryzykiem wprowadzenia
w blad co do pochodzenia to-
waru. Zdaniem trybunalu ten
rodzaj naruszenia zachodzi
w sytuacji, w ktorej reklama
nie pozwala lub z trudnoscig
pozwala przecietnemu inter-

naucie zorientowac sie, ktore-
klamuje towar lub usluge.
Chodzi o to, by kazdy uzyt-
kownik sieci wiedzial, czy re-
klamowane towary lub uslugi
pochodzg od podmiotu
uprawnionego do znaku lub
powigzanego z nim gospodar-
czo, czy tez od osoby trzeciej.
Trybunal uznat, ze w blgd mo-
ga wprowadzaé nie tylko takie
reklamy w serwisie AdWords,
ktére sugerujg istnienie po-
wigzan gospodarczych, lecz
réwniez takie, ktore sg na ty-
le niejasne, Ze przecigtny kon-
sument nie jest w stanie roz-
réznié, czy pomiedzy rekla-
modawca a uprawnionym do
znaku zachodzi relacja bizne-
sowa. Zapewne wigkszo$¢ re-
klam zamieszcezanych w sys-
temie AdWords nie bedzie bu-
dzila tego rodzaju watpliwo-
$ci. Trzeba jednak pamigtaé,
7e ryzyko wprowadzenia
w blad to zagadnienie wysoce
ocenne oraz ze nie kazdy se-
dzia jest do§wiadezonym in-
ternauta.

W przypadku cienia watpli-
wosci, ze tresé reklamy takie
watpliwosci wzbudzi, wyklu-
czenie ryzyka wprowadzenia
w blagd moze okazaé sie pro-
blematyczne, zwazywszy na
specyfike tego rodzaju rekla-
my - bardzo ograniczong

liczbe znakdéw, ktére mozna
zamie§ci¢ w linku sponsoro-
wanym.

Sad
ocenia tylko reklame
Dziwi okoliezno$§é, ze trybu-
nal w swoich rozwazaniach
nie wzial w ogéle pod uwage
treSci znajdujacych sie na
stronach internetowych re-
klamodawcéw, do ktérych
prowadzg reklamy w syste-
mie AdWords. Dlaczego? Na-
wet jeli reklama wprowadza
w blad, strona internetowa
moze zawiera¢ informacje
niepozostawiajace watpliwo-
$ei co do pochodzenia towa-
ru. W efekcie znika ryzyko
dokonania zakupu pod wply-
wem wprowadzenia w blad.
7 tego tez wzgledu uwazam,
ze omawiany wyrok moze byé
istotnym argumentem prze-
mawiajacym za akceptacjg
w prawie wspélnotowym
amerykanskiej doktryny ini-
tial interest confusion, zgod-
nie z ktérg wprowadzenie
w blad co do pochodzenia to-
waru nie musi istnieé¢ w chwi-
li zakupu towaru.

Wskazowki

dia sprzedawcow

Trybunal potwierdzil, ze
sprzedawcy mogg poslugi-

wa¢é si¢ cudzym znakiem to-
warowym w celu dalszego
obrotu towarami, ktére zo-
staly wprowadzone przez
uprawnionego lub za jego
zgoda na terytorium Euro-
pejskiego Obszaru Gospodar-
czego. Uzywanie takiego
oznaczenia jest dopuszczalne
w reklamie, a uprawniony do
znaku moze sprzeciwié sie te-
mu jedynie z uzasadnionych
powodéw. Wéréd nich trybu-
nal wymienia w szczegdlno-
$ciuzywanie znaku w sposéb,
ktéry powoduje ryzyko wpro-
wadzenia w blad lub ktére
w istotny sposdb narusza re-
nome znaku towarowego.

Dla reklamodawcéw duzym
ulatwieniem jest jednoznacz-
ne wskazanie, Ze uprawniony
do znaku nie moze zakazaé
poslugiwania si¢ cudzym
znakiem z dodaniem okre-
§len typu ,uzywany” lub ,z
drugiej reki”, np. uzywane
mercedesy.

Kolejnym jest dopuszczenie
uzycia znaku towarowego
w celu poinformowania od-
biorey o dzialalnoéci rekla-
modawcey, ktéra obejmuje
réwniez sprzedaz towardéw
innych marek. Jednak sg tu
pewne ograniczenia: prawo
to nie przysluguje, jezeli dal-
sza sprzedaz innych towaréw
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moze ze wzgledu na swdj roz-
miar, sposéb przedstawienia
lub zlg jako$é istotnie naru-
szy¢ wizerunek znaku towa-
rowego.

Powyzsze kryteria nie bu-
dzg wiekszych watpliwosei
poza kryterium rozmiaru
sprzedazy innych towaréw.
Najprawdopodobniej chodzi
o sytuacje, w ktoérej sprze-
daweca posiada w swojej ofer-
cie wybrany produkt uznanej
marki, by wabié nim konsu-
mentéw. W praktyce zakaza-
ne wiec bedzie uzywanie
w reklamie AdWords okre-
§lonego znaku towarowego
w celu zachecenia wigkszej
grupy oséb do skorzystania
z szerokiego asortymentu to-
war6w zupehie innych ma-
rek.
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