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Trybunat uscislit zakres ochrony znakow towarowych w Unii Europejskiej

W niniejszej sprawie do sadu krajowego nalezec bedzie sprawdzenie w szczegolnosci, czy spotka
Marks & Spencer poprzez uzywanie — w ramach oferowanej przez Google ustugi odsytania — stow
kluczowych odpowiadajgcych znakowi towarowemu konkurujgcej z nig spotki Interflora szkodzi
jednej z funkcji” tego znaku towarowego lub dopuszcza sie pasozytowania

Amerykanska spoétka Interflora Inc. prowadzi sie¢ doreczania kwiatdw o zasiegu Swiatowym.
Interflora British Unit jest licencjobiorca spofki Interflora Inc. Sie¢, ktérg prowadzi Interflora, sktada
sie z kwiaciarni, w ktorych klienci moga ztozy¢ zaméwienia osobiscie, przez telefon i przez internet,
przy czym sg one wykonywane przez cztonka sieci majacego siedzibe najblizej miejsca doreczenia
kwiatéw.

INTERFLORA jest krajowym znakiem towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Krélestwie,
jak rowniez wspélnotowym znakiem towarowym. Znaki te cieszg sie znaczng renomg
w Zjednoczonym Krolestwie, a takze w pozostatych panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Marks & Spencer (,M & S”) jest spotkg prawa angielskiego bedaca jednym z najwiekszych
sprzedawcoéw detalicznych w Zjednoczonym Krélestwie. Swiadczone przez nig ustugi obejmujg
m.in. sprzedaz i doreczanie kwiatéw, przy czym stanowi to dziatalnos¢ konkurencyjng w stosunku
do dziatalnosci Interflory.

W ramach oferowanej przez Google ustugi odsytania ,AdWords” M & S wybrata termin ,Interflora”,
atakze warianty tego terminu, mianowicie ,Interflora Flowers”, ,Interflora Delivery”,
.Interflora.com”, ,Interflora co uk”, itd., jako stowa kluczowe. W nastepstwie tego, w razie
wprowadzenia przez internaute do wyszukiwarki Google stowa ,Interflora” lub jednego zjego
wspomnianych wariantow, wyswietlata sie reklama firmy M & S.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Krolestwo), przed
ktérym Interflora wszczeta postepowanie przeciwko M & S o0 naruszenie praw do jej znaku
towarowego, zwrocit sie do Trybunatlu Sprawiedliwosci w przedmiocie kilku aspektow uzywania
przez konkurenta bez zgody wiasciciela znaku towarowego stéw kluczowych identycznych z tym
znakiem w ramach ustugi odsytania w internecie’.

Trybunat przypomniat na wstepie, ze w przypadku uzywania przez osobe trzecig oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany, wtasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania tego
uzywania tylko wéwczas, jezeli moze ono szkodzi¢ ktérej$ z petnionych przez ten znak ,funkcji”.
Jego podstawowg funkcjg jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia towaréw lub ustug
objetych znakiem towarowym (funkcja wskazania pochodzenia), a do pozostatych funkcji nalezg

' Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), uchylona przez dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacg na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U.
1994, L 11, s. 1), uchylone przez rozporzadzenie Rady (WE) nr207/2009 zdnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
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w szczegolnosci funkcja reklamowa i funkcja inwestycyjna. Trybunat podkreslit w tym wzgledzie, ze
pelniona przez znak towarowy funkcja wskazania pochodzenia nie jest jedyng jego funkcjg
zastugujacg na ochrone przed negatywnym wpltywem oséb trzecich. Znak towarowy stanowi
bowiem czesto — oprécz wskazania pochodzenia towaréw czy ustug — instrument strategii
handlowe] stosowanej w szczegdlnosci dla celow reklamowych lub w celu uzyskania reputacji
majgcej za zadanie przywigzac¢ konsumenta.

Nawigzujac do swojego orzeczenia w sprawie Google®, Trybunat przypomniat, ze szkodzenie
petnionej przez znak towarowy funkcji wskazania pochodzenia ma miejsce woéwczas, gdy
reklama wyswietlana w oparciu o stowo kluczowe odpowiadajgce znakowi towarowemu nie
pozwala Ilub ztrudnoscia pozwala wtasciwie poinformowanemu idostatecznie uwaznemu
internaucie na zorientowanie sie, czy towary lub ustugi, ktérych dotyczy ta reklama, pochodzg od
wiasciciela znaku lub od przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy tez, przeciwnie,
od osoby trzeciej. Natomiast uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
nalezacym do innej osoby w ramach ustugi odsyfania takiej jak ,AdWords” nie ma negatywnego
wplywu na petniong przez znak funkcje reklamowa.

Ponadto Trybunat rozpatrzyt po raz pierwszy ochrone petnionej przez znak towarowy funkcji
inwestycyjnej. | tak dziala na szkode tej funkcji uzywanie przez konkurenta oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dla identycznych towarow lub ustug, gdy uzywanie to
ogranicza w istotny sposéb stosowanie przez wtasciciela jego znaku towarowego dla celéow
uzyskania lub zachowania reputacji mogacej przyciaga¢ lub przywigza¢ do niego
konsumentow. W sytuacji, gdy znak towarowy cieszy sie juz reputacja, poszkodzenia funkcji
inwestycyjnej dochodzi, gdy uzywanie oddziatuje na te reputacje i wystawia w ten sposdb na
niebezpieczenstwo zachowanie tej reputaciji.

Natomiast nie mozna uznaé, ze wtasciciel znaku towarowego maégtby sie sprzeciwi¢ takiemu
uzywaniu przez konkurenta, gdy jedynym skutkiem tego uzywania jest zmuszenie
wiasciciela tego znaku towarowego do dostosowania podejmowanych wysitkow w celu
uzyskania lub utrzymania reputacji mogacej przyciagaé¢ lub przywigzaé konsumentow.
W ten sam sposéb wiasciciel znaku towarowego nie moze skutecznie powotywal sie na
okolicznosé, ze wspomniane uzywanie skutkuje tym, ze niektdérzy konsumenci odwracajg sie od
towarow i ustug opatrzonych wspomnianym znakiem towarowym.

W niniejszej spawie sgd krajowy musi sprawdzi¢, czy uzywanie przez M & S oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA wystawia na niebezpieczenstwo zachowanie
przez Interflore reputacji mogacej przyciagnaé lub przywigzac do niej konsumentow.

W odpowiedzi na pytanie o wzmocniong ochrone znakéw towarowych cieszgcych sie renoma,
a w szczegolnosci o zakres pojecia ostabienia (dziatanie na szkode charakteru odrézniajgcego
znaku towarowego cieszgcego sie renomg) ipojecia pasozytowania (czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku towarowego) Trybunat stwierdzit migdzy
innymi, ze wybdér bez ,uzasadnionej przyczyny”, wramach ustugi odsytania, oznaczeh
identycznych z nalezagcym do innej osoby znakiem towarowym cieszgcym sie renomg lub do niego
podobnych mozna rozpatrywa¢ jako przejaw pasozytowania. Taki wniosek moze sie
w szczegolnosci narzuca¢ wtedy, gdy osoby reklamujace w internecie oferujg do sprzedazy, w
drodze wyboru stéw kluczowych odpowiadajacych znakom towarowym cieszacym sie renoma,
towary, ktére stanowig imitacje towaréw wiasciciela wspomnianych znakdw.

Natomiast, gdy reklama wyswietlana w internecie w oparciu o slowo kluczowe
odpowiadajace znakowi towarowemu cieszacemu si¢ renomg proponuje alternatywe
w stosunku do towaréw lub ustug wtasciciela znaku towarowego cieszacego si¢ renoma —
nie oferujgc zwyktej imitacji towaréw lub ustug wtasciciela tego znaku towarowego, nie powodujac
ostabienia tego znaku lub nie dziatajgc na szkode jego renomy (przyCmienie) i ponadto nie

2 Wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France & Google Inc. i in.
przeciwko Louis Vuitton Malletier i in., zob. komunikat prasowy nr 32/10.
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szkodzac funkcjom wspomnianego znaku towarowego — takie uzywanie jest co do zasady
elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towarow lub ustug.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sagdom panstw cztonkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwréci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie prawa Unii lub o ocene waznosci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sadu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie z
orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze w ten sam sposéb inne sady krajowe, ktoére spotkajg sie z
podobnym problemem.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktoéry nie wigze Trybunatu Sprawiedliwo$ci.
Petny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej CURIA w dniu ogtoszenia
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogfoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” @ (+32) 2 2964106
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