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1. Uwagi wstepne

Ochrona znakéw towarowych w Internecie stanowi jedno z najbardziej
dyskutowanych zagadnien prawnych zwigzanych z nowym medium. W Pol-
sce jak dotad brak orzeczen sgdowych dotyczacych naruszen prawa do znaku
towarowego w Internecie, co nie znaczy, iz proceder ten ominat nasz krajl

*Mgr Jarostaw R. Antoniuk - asystent w Katedrze Podstaw Zarzadzania i Marketingu Wy-
dziatu Organizacji i Zarzadzania PSI. w Gliwicach, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego
i Miedzynarodowego Prywatnego WPiIA USI. w Katowicach, aplikant sgdowy SO w Kato-
wicach.

1 Tytutem przyktadu wskaza¢ mozna rejestracje domen polkomtel.com oraz plusgsm.com,
zawierajacych znaki towarowe operatora sieci komorkowej PLUS GSM przez konkurenta
w tej branzy ERA GSM. Sprawa zakonczylta sie ugodowo, a domena polkomtel.com zostata
wystawiona na sprzedaz. Zob. blizej D. Gajos, Niech rozsadzi nas arbiter, ,,Rzeczpospolita”
z 30 listopada 1997 r., nr 279, dostepny: http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/kompu-
ter_001130/komputer_a_1.html. Jedyng sprawa, ktdra trafita dotagd do sadu byta sprawa
z powodztwa Centrum Handlowego ,,Janki” w Warszawie przeciwko ,,First Press” z siedzibg
w Ciechanowie o zaprzestanie uzywania domen centrumjanki.pl i centrumjanki.com.pl, kté-
ra toczyla sie przed Sagdem Okregowym w Warszawie. Pozwany na stronie znajdujacej sie
pod zarejestrowanymi adresami prezentowat zdezaktualizowane informacje m.in. nieaktual-
ne oferty handlowe, nieprawidtowe rozktady jazdy autobuséw, niewtasciwe godziny otwar-
cia sklepow itp. CHJ zarejestrowato, co prawda, domene centrum-janki.pl, jednak wyszuki-
warki internetowe zawsze jako pierwsze wskazywaty adresy nalezace do First Press. W sprawie
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Znaki towarowe w Internecie wykorzystywane sg nie tylko na stronach www
na opatrywanie nimi okreslonych towaréw lub ustug, ale takze w domenach
internetowych, metatagach?, linkach® oraz przy tzw. ramkowaniu*. W Stanach
Zjednoczonych, przodujacych w rozwoju tego medium, ochrona znakéw
towarowych przyniosta nie tylko nowa, elastyczniejsza interpretacje dotych-
czasowych przepiséw, ale takze wydanie nowych. Jak dotad w literaturze
polskiej uwage poswigcono jedynie wybranym kwestiom zwigzanym z ochrong
znakéw towarowych w USA, w tym takze w kontekscie naruszefi prawa do
nich w Internecie’. Z tego wzgledu konieczna wydaje si¢ calosciowa analiza

tej nie zapadl jednakze wyrok, gdyz pozwany wyrejestrowal sporne domeny, a strony zgod-
nie wniosly o zawieszenie postepowania. Zob. blizej J. Kowalski, Ile biznesu, ile piractwa,
Rzeczpospolita z dnia 15 kwietnia 2003 r., nr 89 (6469), s. C 1; M. Musial, Centrumjanki.pl
czeka na wlasciciela, Gazeta Wyborcza z dnia 22 pazdziernika 2003 r., nr 247 (4458), s. 21.
2 Metatagi (metatags) sa komponentami jezyka HTML (Hyper Text Markup Language),
w ktérym pisane sa zazwyczaj strony internetowe, stuzacymi do dostarczania informacji dla
wyszukiwarek internetowych o zawartosci strony.

3 Linki (links) sa odestaniami umieszczonymi na stronach internetowych, ktére kieruja ko-
rzystajace z nich osoby na inne witryny lub w inne miejsca tej samej witryny.

4 Ramkowanie (framing) polega na sciggnigciu zawartosci strony, z ktérg si¢ laczymy linka,
w okno strony, na ktérej jestesmy.

5'W literaturze polskiej odnosnie ochrony znakéw towarowych w USA w ogélnosci zob.
R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa
polskiego na tle prawno-poréwnawczym, Lublin 1988, s. 36-38; zdolnosci odrézniajacej
znaku towarowego w prawie amerykariskim zob. U. Promifiska, Prawo o znakach towaro-
wych, Warszawa 1995, s. 28-30; ochrony znakéw towarowych powszechnie znanych w tym
kraju zob. E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona prawna znakow towarowych powszechnie zna-
nych w prawie polskim na tle prawnoporownawczym, ZNUJ 1995, z. 68, s. 73-76; procedu-
ry rejestracji znakéw towarowych w USA zob. E. Wojcieszko-Gluszko, Nowa koncepcja
procedury rejestracji znakow towarowych w amerykariskim prawie, ZNU] PWiOWI 1995,
z. 66, s. 35 i n., za§ odnosnie zdolnosci rejestrowej pojedynczego koloru w prawie Stanéw
Zjednoczonych zob. J. Szwaja, E. Wojcieszko-Gluszko, Problem zdolnosci rejestrowej po-
Jjedynczego koloru, KPP 1998, nr 4, s. 706-708.; E. Wojcieszko-Gluszko, Kolorowy znak
towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykariskiego, KPP 1997, z. 3, s. 531 i n. Natomiast
wybrane kwestie zwigzane z naruszeniem prawa do znaku towarowego w Internecie na grun-
cie prawa amerykariskiego, w szczegdlnosci poprzez bezprawne postuzenie si¢ nim w dome-
nie internetowej oméwione zostaly w: L. Brancus-Cieslak, Rozwigzywanie konfliktow na tle
domen internetowych (Ochrona prawna przeciwko uzywajgcemu domeng w zlej wierze), PS
2003, nr 1, s. 90-92; M. Kondrat, Znaki towarowe w internecie, Warszawa 2001, s. 20-22,
56-57, 60-63, 75-79, 111-113, 114-116; J. Ozegalska, Adresy internetowe a znaki towarowe,
ZNUJ PWIOWI 1999, z. 71, s. 82-89; J. Ozegalska, Cybersquatting i inne formy naduzywania
znakow towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja, ZNUJ PWiOWI
2001, z. 77, s. 166-170; J. Ozegalska-Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilno-
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regulacji amerykanskich dotyczacych tej problematyki w swietle bogatego
orzecznictwa tamtejszych sadéw. Pozwala ona na sformutowanie pewnych
whnioskéw, ktére moga mieé zastosowanie w wyktadni polskich uregulowan
chronigcych znaki towarowe.

Ochrona znakéw towarowych w USA gwarantowana jest zaréwno przez
ustawodawstwo stanowe, jak i pochodzaca z 1946 r. federalng ustawe Lanham
Act (15 U.S.C.)%. Jednakze ze wzgledu na nieograniczony charakter nowego
medium, w sprawach dotyczacych naruszenia praw do znakéw towarowych
w Internecie obok zarzutéw naruszenia ustawodawstwa stanowego, pierwszo-
planowe znaczenie mialto naruszenie prawa federalnego. Dlatego tez w arty-
kule niniejszym skupiono si¢ jedynie na analizie federalnych regulacji ame-
rykariskich chroniacych znaki.

2. Lanham Act
2.1. Pojecie znaku towarowego

Pojecie znaku towarowego definiuje art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham
Act. Zgodnie z nim, znakiem towarowym jest kazde stowo, nazwa, symbol
lub znak albo jakakolwiek ich kombinacja stuzaca do zidentyfikowania i od-
réznienia towaréw, w tym rzadkich produktéw, jednego podmiotu od tych
wytwarzanych lub sprzedawanych przez inne podmioty oraz wskazania 7ré-
dta pochodzenia débr, nawet jezeli Zrédto to jest nieznane. Taki znak towa-
rowy moze zosta¢ zarejestrowany przez Biuro Patentéw i Znakéw Towaro-
wych (Patent and Trademark Office)’. Jednakze, aby do tego doszlo musi
posiadaé on zdolnos$¢ dystynktywna (odrézniajacq) tzn. zdolnosé do odrdz-
niania débr wnioskodawcy od débr innych podmiotéw. Znaki klasyfikowane

prawne, PIPWI UJ 2003, z. 84, s. 78-79, 80-86, 90-94, 110-111, 112-116, 119-129, 160-
175; A. Szkaradzifiski, A. Waclawik, Srodki ochrony prawnej w przypadkach abuzywnej
rejestracji nazw domen internetowych. Uwagi na tle porownawczym, TPP 2000, nr 4, s. 80,
94-97. Zob. tez J. Ozegalska, Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, PUG 2000,
nr5,s. 11in.

¢ Tres¢ ustawy dostepna pod adresem http://www.bitlaw.com/source/15usc/index html. Tham.
autora.

7 Odnosnie rejestracji znaku towarowego zob. J.N. Marshall, Domain Names and Trade-
marks: At the Intersection; http://www.isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/96/proceedings/
f4/t4_3.htm; E. Wojcieszko—Gluszko, Nowa koncepcja..., s. 35 i nast.
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sa w kategorie odpowiadajace ich wzrastajacej zdolnosci dystynktywne;.
W orzecznictwie i literaturze dokonuje si¢ podziatu na znaki: rodzajowe,
opisowe, sugestywne, arbitralne i fantazyjne. Trzy ostatnie kategorie zna-
kéw, ze wzgledu na ich naturalng, wewnetrzng zdolnos$¢ identyfikowania
produktéw jako pochodzacych z okreslonego 7rédla, uwazane sg za nieod-
tacznie dystynktywne i jako takim przystuguje im ochrona. W przeciwieni-
stwie do nich, znaki rodzajowe nie posiadajg zdolnosci rejestrowe;j®.

Stowa rodzajowe, ktére odnosza si¢ do towaréw lub ustug, nigdy nie sa
chronione jako znaki towarowe, gdyz bytoby to nieuczciwe wobec konkuren-
téw podmiotu postugujacego si¢ takimi stowami w powigzaniu z towarami lub
ustugami. Znak opisowy okresla jakos¢ albo charakter towaréw lub ustug, na
ktérych zostaje umieszczony. Moze on pelnié funkcje znaku towarowego, je-
zeli osiggnie wtérng zdolnos¢ odrézniajaca, co oznacza, iz znak jest postrze-
gany przez konsumentéw jako odnoszacy sie do konkretnego produktu pocho-
dzacego z okreslonego 7Zrodla. Za sugestywny uznaje si¢ znak, ktdry raczej
sugeruje niz opisuje wlasciwosci oznaczonego nim towaru lub ustugi. Wyma-
ga on od konsumentéw wyobraZzni w celu powigzania znaku z konkretnym
produktem. Znaki sugestywne uwaza si¢ za pierwotnie dystynktywne i z tego
wzgledu znaczace oraz chronione bez koniecznosci wykazania nabycia wtor-
nej zdolnosci odrézniajacej. Z kolei znaki arbitralne sg zazwyczaj definiowa-
ne jako takie, ktére dostosowujg powszechne stowa do nowych okolicznosci.
Identyczne stowa mogg zosta¢ uznane za rodzajowe lub arbitralne w zalezno-
$ci od kontekstu, w ktérym zostaja uzyte. Wreszcie okreslenie ,,znak fantazyj-
ny” zarezerwowane jest generalnie dla stéw lub symboli, ktdre zostaly wy-
mySlone jedynie w celu uzycia ich jako znakéw towarowych. Znaki arbitralne
i fantazyjne sg znakami najsilniejszymi w tym sensie, iz asocjacje pomiedzy
tymi kategoriami znakéw a oznaczonymi nimi towarami lub ustugami sg cal-
kowicie zgodne z oczekiwaniami, jakie z nimi wigza uprawnieni. Sita tych
znakéw jest wypadkowa ich jednoznacznosci oraz stopnia znajomosci znaku,
jakim cieszy si¢ on wsréd tych odbiorcéw, do ktérych jest adresowany”.

8 Zob. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768 (1992); http://supct.law.cor-
nell.edu/supct/html/91-971.ZS html. Zob. takze D.J. Loundy, A Primer on Trademark Law
and Internet Addresses, John Marshall Journal of Computer & Information Law 1997, nr 3,
s. 470; http://www.loundy.com/JMLS-Trademark html.

?Por. A. Bartow, Likelihood of Confusion, http:/fwww.law.tulane.edu/WIPIP/paperts/tm2.pdf,
s. 15-19.
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2.2. Naruszenie prawa do znaku towarowego i czyn nieuczciwej
konkurencji

Lanham Act przewiduje podstawowa ochrong prawa do znaku towaro-
wego w dwoch artykutach — 32(1) (15 U.S.C. § 1114(1)) oraz 43(a)(1)(A)
(15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)). Pierwszy z nich obejmuje ochrong zarejestro-
wanych znakéw towarowych. Zgodnie z tym przepisem naruszeniem prawa
do zarejestrowanego znaku towarowego jest uzycie w handlu jakiejkolwiek
reprodukcji, podrobionego egzemplarza, kopii lub kolorowej imitacji takie-
go znaku w powigzaniu ze sprzedazg, oferowaniem do sprzedazy, dystry-
bucja lub reklama jakichkolwiek produktéw lub ustug, jezeli takie uzycie
moze wywota¢ konfuzje, pomytke lub wprowadzi¢ w btad. Drugi z nich
chroni nie zarejestrowane znaki towarowe i powszechnie okreslany jest jako
czyn nieuczciwej konkurencji'® . Wedtug tego przepisu odpowiedzialnos¢ rodzi
uzycie w handlu jakiegokolwiek stowa, nazwy, symbolu, znaku lub ich kom-
binacji itd. w powigzaniu z produktami lub ustugami, jezeli takie uzycie moze
wywotaé konfuzje, pomytke lub wprowadzi¢ w blad, co do przynaleznosci,
powigzan lub zwigzkéw uzywajacego z innym podmiotem, albo tez, co do
pochodzenia lub sponsorowania produktéw, ustug lub dziatalnosci handlo-
wej przez inng osobe.

W celu uzyskania ochrony zaréwno zarejestrowanego, jak i nie zareje-
strowanego znaku towarowego powdd musi wykazac, ze miato miejsce uzy-
cie (1) repliki lub kopii znaku, (2) w handlu, (3) w powigzaniu z towarami
lub ustugami oraz (4) prawdopodobieristwo wywolania konfuzji'’. Przed
omdwieniem najistotniejszej z czterech powyzszych przestanek tj. ,,prawdo-
podobienstwa wywolania konfuzji”, nieco uwagi nalezy poswieci¢ dwom
innym przestankom, ktérych wykazanie sprawiato zwykle sporo trudnosci
powodom tj. ,,uzyciu w handlu” oraz ,,uzyciu w powigzaniu z produktami
lub ustugami”.

0 Por. T.W. Mills, METATAGS: Seeking to Evade User Detection and the Lanham Act,
Richmond Journal of Law and Technology 2000, nr 5; http://www.richmond.edu/jolt/v6i5/
articlel html.

1 Tak J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition; cyt. za T.W. Mills,
METATAGS: Seeking...
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2.3. Uzycie w handlu

Samo pojecie ,handlu” definiuje art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham Act.
Zgodnie z tym przepisem handel stanowi kazda dziatalnos$¢ handlowa, ktéra
zgodnie z prawem moze by¢ regulowana przez Kongres. Artykut ten defi-
niuje takze termin ,,uzycie w handlu” jako uzycie w dobrej wierze (bona
fide) znaku w zwyktym obrocie handlowym, a nie jedynie jego rejestracje.
Ustawa uznaje, iz uzycie znaku w handlu w stosunku do produktéw za-
chodzi, kiedy zostaje on w jakikolwiek sposéb umieszczony na produk-
tach lub ich opakowaniach albo ukazany w powiazaniu z produktami lub na
etykietach albo nalepkach do nich dotaczonych, a jezeli charakter produk-
téw czyni takie postuzenie sie niewykonalnym, na dokumentach towarzy-
szacym produktom lub ich sprzedazy, a takze, kiedy produkty sg sprzedawa-
ne lub transportowane w handlu. Z kolei uzycie znaku w handlu w stosunku
do ustug, zgodnie z ustawg zachodzi, kiedy zostaje on uzyty lub ukazany
w sprzedazy lub reklamie ustug, a ustlugi te §wiadczone sag w handlu albo
$wiadczone s w wigcej niz jednym stanie albo w Stanach Zjednoczonych
i zagranica, a osoba §wiadczaca te ustugi zajmuje si¢ handlem w zwigzku z tymi
ustugami.

Kongres wywodzi swa kompetencje do regulacji problematyki znakéw
towarowych z tzw. Klauzuli Handlowej (the Commerce Clause) Konstytu-
cji'%. Przestanka ,uzycia w handlu” na gruncie art. 32(1) (15 U.S.C. § 1114(1))
oraz 43(a)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)) Lanham Act stanowi ,,orzecze-
nie jurysdykcyjne” (jurisdictional predicate) warunkujace uchwalenie jakie-
gokolwiek prawa przez Kongres”. Poniewaz przestanka ta odzwierciedla
zamiar Kongresu stanowienia prawa w mozliwie najszerszych granicach jego
upowaznienia ptynacego z Klauzuli Handlowej, dlatego tez zakres pojgcia
Luzycie w handlu” jest szeroki*. Zdecydowana wickszos¢ stron interneto-
wych, dostepnych dla wszystkich uzytkownikéw, z tatwoscia wypehia ta

2 Zgodnie z z art. I, § 8, klauzuli 3 Konstytucji USA Kongres jest uprawniony do regulacji
handlu z innymi pafistwami, pomiedzy poszczeg6lnymi stanami oraz z plemionami indiad-
skimi.

B Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio, 1997
U.S. Dist. LEXIS 3338, 1997 WL 133313 (S.D.N.Y. 1997); http://www.jmls.edu/cyber/
cases/planned1.html; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc., 86 FESupp. 2d 176,179 (W.D.N.Y.
2000); http://pub.bna.com/ptcj/99746.htm.

“ Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.
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przestankg®, przez co zostaje ona zredukowana do minimum przy analizie
naruszenia prawa do znaku towarowego.

2.4. Uzycie w powiazaniu z towarami lub uslugami

Natomiast przestanka ,,uzycia w powigzaniu z towarami lub ustugami”
jest spetniona nie tylko wtedy, gdy znak towarowy zostaje uzyty w powiazaniu
z produktami lub ustugami dystrybuowanymi lub reklamowanymi przez poten-
cjalnego naruszyciela', ale takze w powigzaniu z dobrami dystrybuowanymi
przez uprawnionego do znaku towarowego!’. Nawet samo sprzedawanie miej-
sca na reklamy przez zarzadzajacego strong www moze by¢ wystarczajace
do wykazania tej przestanki'®. W konsekwencji, tak jak ,,uzycie w handlu”,
przestanka ta interpretowana jest niezwykle szeroko, a wigkszos¢, zwlasz-
cza komercyjnych stron internetowych, wypelnia ja bez przeszkdd.

2.5. Prawdopodobienistwo wywolania konfuzji

Ostatnia z wymienionych przestanek — ,,prawdopodobiefistwo wywotania
konfuzji” — uwazana jest za istot¢ naruszenia prawa do znaku towarowe-
go". Kazdy z federalnych okregéw sadowych apelacji przyjat inny, sktada-
jacy sie z wielu kryteriéw test, stuzacy okresleniu tego, czy doszto do praw-
dopodobieristwa wywolania konfuzji. Testy te jednakze czesciowo wzajemnie
si¢ pokrywaja®. J. Th. McCarthy wskazuje, iz test ten mozna sprowadzi¢ do

5 Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio.

16 Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio.

Y Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.

8 Por. B.J. Gaffney, Metatags and Keying: Is Their Use Trademark Infringement?, http://
www.ukans.edu/~cybermon/CLI/gaffney/gatfney html#What; TW. Mills, METATAGS: Seeking ...
¥ Tak J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition; cyt. za T.W. Mills,
METATAGS: Seeking...

2 Przykladowo sady Drugiego Okregu stosujg tzw. Polaroid test (od orzeczenia w sprawie
Polaroid Corp. v. Polorad Elecs. Corp., 287 F. 2d. 492, 495 (2d Cir. 1961)), skladajacy si¢
z o$miu kryteriéw (1) sily znaku towarowego powoda, (2) podobieiistwa znakéw towaro-
wych stron, (3) konkurencyjnej bliskosci produktéw i ustug stron, (4) prawdopodobieri-
stwa, ze powod ,,zapelni luke” i zaoferuje produkt taki jak pozwany, (5) rzeczywistej konfu-
zji pomigdzy produktami, (6) dobrej wiary pozwanego, (7) jakosci produktéw powoda
w poréwnaniu z produktami pozwanego oraz (8) rozwagi nabywcéw. Z kolei sady Siédme-
go Okregu postuguja sie testem obejmujacym siedem kryteriéw (1) stopiefi podobieristwa
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szesciu kryteriéw: (1) podobiefistwa znakéw, (2) podobienistwa kanatéw dys-
trybucji, (3) doswiadczenia i rozwagi kupujacych, (4) domniemanego za-
miaru naruszajacego prawo do znaku towarowego, (5) przy nickonkurencyj-
nych dobrach, czy kupujacy oczekiwali, Ze uprawniony rozszerzy swoja
dziatalnos¢ na dziedzine dziatalnosci potencjalnego naruszyciela prawa do
znaku towarowego oraz (6) dowodu rzeczywistej konfuzji*'.

W celu ustalenia, iz kryterium ,,sity Zznaku towarowego” zostato spetnione,
konieczne jest wykazanie przez powoda, ze jego znak towarowy nalezy do
jednej z kategorii znakdéw uznawanych za nadajace si¢ do ochrony w oparciu
o art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) Lanham Act. W celu okreslenia czy znak
powoda jest uprawniony do ochrony, sagd musi wstepnie zakwalifikowaé znak
przez okreslenie jego sity, pamigtajac przy tym, iz celem prawa znakéw towa-
rowych jest kreowanie praw tworcoéw i uzytkownikéw nazw komercyjnych,
a takze ochrona spoleczefistwa przed konfuzja, pomytka lub wprowadzeniem
w btad, jakie moze wywola¢ skopiowanie znaku, ktéry, poprzez swoja zdol-
nos¢ dystynktywna, identyfikuje Zrédlo pochodzenia produktéw nim oznaczo-
nych. Kryterium sity znaku towarowego jest oceniane w oparciu o dwa zasad-
nicze wskazniki: stopiefi jego pierwotnej zdolnosci dystynktywnej oraz stopiefi
jego wtdrnej zdolnosci dystynktywnej osiggnietej na skutek dtugotrwatego po-
stugiwania si¢ nim na rynku. Na ustalenie tego kryterium, a zwlaszcza stopnia
wtdrnej zdolnosci dystynktywnej, wpltyw majg takie okolicznosci, jak sam fakt
rejestracji znaku, okres jego nieprzerwanego uzywania, obszar, na ktérym znak
jest uzywany oraz naklady uprawnionego na promocje i reklame¢ znaku®.

pomiedzy wygladem i silg oddzialywania znakéw, (2) podobiefistwo produktéw i uslug,
w stosunku do ktérych znak zostal uzyty, (3) dziedzine i sposéb réwnoleglego uzycia, (4)
stopieni rozwagi jakiego nalezy oczekiwac od kupujacego, (5) sile znaku powoda, (6) rzeczy-
wistg konfuzje oraz (7) zamiar po stronie domniemanego naruszyciela zbywania swoich pro-
duktéw jako pochodzacych od uprawnionego. Wreszcie sady Dziewigtego Okregu uzywaja
tzw. testu Sleekcraft (od orzeczenia w sprawie AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F. 2nd 341,
348-49 (9th Cir. 1979)), skladajacego sie z osmiu kryteriéw (1) sily znaku towarowego po-
woda, (2) powigzania lub bliskosci produktéw i uslug stron, (3) podobienstwa znakéw to-
warowych stron, (4) dowodu rzeczywistej kontuzji, (5) kanaléw dystrybuciji, (6) stopnia roz-
wagi jakiego nalezy oczekiwac od kupujacego, (7) zamiaru pozwanego przy wyborze znaku
oraz (8) prawdopodobiefistwa rozwoju w nowej dziedzinie produktéw.

2 Tak J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition; cyt. za T.W. Mills,
METATAGS: Seeking ...

2 Zob. Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (C.D. 11l 1996); http://www.jmls.edu/
cyber/cases/intermat.html; Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a
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Okreslajac stopieft podobiefistwa pomiedzy znakami uzywanymi przez
uprawnionego i potencjalnego naruszyciela, sad musi ustali¢ czy jakiekol-
wiek podobienistwo moze wywota¢ konfuzje. Sad bierze pod uwage ogdlne
wrazenie, jakie konkretny znak wywotuje na konsumentach, gdyz podobne
znaki moga nie powodowa¢ prawdopodobiefistwa wywotania konfuzji, jeze-
li zostajg uzyte w polaczeniu z oczywiscie réznymi nazwami, logo lub innymi
oznaczeniami identyfikujacymi wytwérce jako Zrédto pochodzenia towardw.
Podobienstwo jest determinowane przez catkowite wrazenie jakie wywotuje
znak, jednakze naruszenie nic ma miejsca, mimo ze znaki sg identyczne a dobra
bardzo podobne, jezeli dowody wskazujg na brak prawdopodobiefistwa wy-
wotania konfuzji*. Kryterium podobiefistwa znakéw towarowych nie na-
streczato sadom amerykanskim wigkszych trudnosci. Uznajac to kryterium
za spelnione wskazywaly, iz nie maja znaczenia réznice polegajace na bra-
ku duzych pierwszych liter wyrazéw, braku przerw pomi¢dzy nimi oraz do-
daniu ,,.com”, co jest niezb¢dne do stworzenia domeny internetowej*. Nie
we wszystkich jednak sprawach kwestia ta byla tak oczywista®.

Catholic Radio; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.; Bally Total Fitness Holding Corp. v.
FaberBally, 29 F. Supp. 2d 1161, 1162 (C.D. Cal. 1998); http://www.ipwatchdog.com/bally-
totalfitness.pdf; Trans Union LLC v. Credit Research, Inc., 142 F. Supp. 2d 1029, 1042-1043
(N. D. 1. 2001), http://www.ipwatchdog.com/cases/Trans_Union_Meta-Tags.pdf.

2 Tak sad w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F. Supp. 2d 117 (D.Mass.
1999); http://www.law.upenn.edu/law619/£2001/week 10/clue_computing.pdf.

# Zob. Intermatic Inc. v. Toeppen, w ktérym sad uznal za podobne domene intermatic.com
i znak INTERMATIC; Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Ca-
tholic Radio, gdzie sad uznal za prawie identyczne domene plannedparenthood.com i znak
~Planned Parenthood”; Interstellar Starship Services Ltd. v. Epix, Inc., 983 F. Supp. 1331
(D.0O. 1997), http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/interste.htm, 184
F. 3d 1107 (9th Cir. 1999), http://laws.findlaw.com/9th/9835142 html, w ktérym sad stwier-
dzil identycznos¢ domeny epix.com i znaku EPIX; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.,
gdzie stwierdzono identycznos¢ domeny thebufallonews.com i znaku ,,The Buffalo News”;
Teletech Customer Care Management (California), Inc. v. Tele-Tech Co, 977 F. Supp 1407
(C.D. Cal. 1997), http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/teletech.html, gdzie sad
uznal za identyczne domeng feletech.com i znak TELETECH; CD Solutions, Inc. v. Tooker,
15 F. Supp. 2d 986, 989-90 (D. Or. 1998), http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/
cds.html, gdzie sad uznal, iz znak towarowy ,,CDS” jest taki sam jak domena cds.com.

» Np. w sprawie Trans Union LLC v. Credit Research, Inc., sad uznal za r6zne znak ,, Trans
Union” oraz domeny creditbureautransunion.com, creditbureautransunion.org oraz credit-
bureautransunion.net; w sprawie BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc., 105 F.
Supp. 2d 185, 205-6 (S.D.N.Y. 2000), http://pub.bna.com/ptcj/0911.htm, sad uznal, iz na-
zwa domenowa pozwanego (nextbigstar.com) nie jest ,wirtualnie identyczna” do znaku to-
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Kryterium podobiefistwa towaréw lub ustug (konkurencyjnej bliskosci
produktéw i ustug) koncentruje si¢ na kwestii, czy towary lub ustugi ofero-
wane przez podmioty postugujace si¢ rywalizujacymi znakami konkurujg ze
soba. Badajac to kryterium, sad winien uwaza¢, aby nie przywigzywac do
niego wigkszej wagi niz do innych, a takze mie¢ na wzgledzie okolicznos¢,
iz istotg art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) Lanham Act jest to, czy przecigtnie
poinformowany, rozsadny odbiorca moze zosta¢ wprowadzony w btad przez
znaki towarowe stron na skutek powigzania w jakis sposéb débr pozwanego
7 dobrami powoda.

Okolicznosé, iz w wielu przypadkach tak strona internetowa powoda,
jak i pozwanego znajduja si¢ w Internecie, a obie strony konkuruja o jego
uzytkownikéw, powoduje wzrost prawdopodobiefistwa wywotania pomytki
wsréd internautéw?. Jednakze nie we wszystkich przypadkach wykorzysty-
wanie przez strony sporu Internetu przesadza o konkurencyjnej bliskosci pro-
duktéw i ustug”. W niektérych przypadkach fakt wykorzystywania Interne-
tu przez strony sporu nie miat zadnego znaczenia dla spehienia tego kryterium?.
Co wiecej, niniejsze kryterium nie zostaje spetnione w przypadku piractwa

warowego powoda lub jego strony internetowej (bigstar.com); w sprawie Toys ,R” Us, Inc.
v. Richard Feinberg, 26 F. Supp. 2d 639 (S.D.N.Y. 1998); http://cyber.]law.harvard.edu/pro-
perty/toys.html, sad nie dopatrzyl si¢ podobiefistwa pomiedzy znakiem towarowym ,,Toys
-R” Us” a domeng www.gunsareus.com.

% Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH,
Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.

2 Np. w sprawie Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally sad nie dopatrzyt si¢ kon-
kurencyjnosci pomiedzy strong powoda i pozwanego ze wzgledu na rézne cele jakim one
stuzyly. Co prawda, obie strony dostarczaly uzytkownikom Internetu tych samych uslug tj.
informacji o ,,Bally”, jednakze mialy one zasadniczo r6zny cel. O ile strona powoda zawiera-
1a gospodarczg reklame, o tyle strona pozwanego zawierala konsumencki komentarz.

% Np. w sprawie BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc., sad uznal, iz konkurs
talentéw organizowany przez pozwanego i sprzedaz filméw przez powoda nie sa wystarcza-
jaco konkurencyjne, wobec czego nie jest prawdopodobne, aby przecietnie poinformowany,
rozsadny konsument mégl zosta¢ wprowadzony w blad przez zasadniczo niekonkuren-
cyjne towary; sad nie dopatrzyl sie podobiefistwa pomiedzy towarami powoda i pozwanego
w sprawie Toys ,,R” Us, Inc. v. Richard Feinberg zwracajac uwage, iz asortyment towaréw
oferowanych przez powoda takich jak zabawki i ubranka dla dzieci nie ma prawie zadnego
zwigzku ze sprzedaza broni dokonywang przez pozwanego; réwniez w sprawie Hasbro, Inc.
v. Clue Computing, Inc sad nie dopatrzyl si¢ podobieistwa pomiedzy gra powoda, a ofero-
wang przez pozwanego szeroka gama komputerowych ustug konsultingowych, pomimo, iz
ta pierwsza promowana byla takze w formie CD-ROM’ 6w.
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domenowego (cybersquattingu)” ze wzgledu na brak towaru lub ustugi swiad-
czonej przez pirata, ktére mozna by poréwna¢ z dobrami oferowanymi przez
uprawnionego®.

Kryterium podobienstwa kanaléw dystrybucji oznacza koniecznos¢ usta-
lenia przez sad, czy zachodza powigzania w uzyciu, promocji, dystrybucji
lub sprzedazy pomigdzy towarami i ustugami stron. Sam fakt korzystania
przez obie strony sporu z Internetu wykorzystywanego do sprzedazy lub pro-
mocji towaréw i ushug nie przesadza jeszcze o spelnieniu tej przestanki, je-
zeli strony korzystajg takze z innych kanaléw dystrybucji*'. Podkreslenia
wymaga przy tym, iz w przypadku cybersquattingu, gdy uprawniony nie
zarejestruje wlasnej domeny i nie bedzie posiadat wlasnej strony www, brak
bedzie w ogéle mozliwosci spetnienia rozwazanego kryterium™.

Prawdopodobienistwo wywotania konfuzji wsrdéd konsumentdw jest cze-
§ciowo uzaleznione od stopnia doswiadczenia przecigtnego nabywcy. Przy-
jac nalezy, iz niedoswiadczenie nabywcéw powoduje wzrost prawdopodo-
biefistwa wywotania konfuzji, zwtaszcza jezeli znaki sa podobne, a niedrogie

¥ Cybersquatting (zwany takze domain-grabbing lub domain name piracy) polega na re-
jestracji domeny zawierajacej znak towarowy w celu jej blokowania, a potem przeniesienia
z zyskiem praw do niej na podmiot uprawniony z prawa ochronnego.

% Por. Intermatic Inc. v. Toeppen.

31'W sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing sad zauwazyl, iz o ile pozwany niemal calg
swojg dzialalno$¢ gospodarcza prowadzi przez Internet, o tyle w przypadku powoda reklama
i sprzedaz gry CLUE z wykorzystaniem Internetu stanowi jedynie bardzo malg czes¢ jego dzia-
lalnosci gospodarczej. Dlatego tez, w ocenie sadu, w przypadku, gdy kanaly reklamy i sprze-
dazy okreslonych produktéw nakladajg sie, ale zasadniczo dokonywane sg za pomoca 16z-
nych kanaléw dystrybuciji, brak jest podstaw do stwierdzenia prawdopodobiefistwa wywolania
konfuzji w oparciu o to kryterium; w sprawie Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally
sad podkreslil, iz o ile powdd reklamowal swe ustugi poprzez Internet, telewizje, radio, bill-
boardy oraz ogloszenia, o tyle pozwany posiadal tylko jedna strong internetowa, ktérg wy-
korzystywal nie tylko do komentarza konsumenckiego, ale takze oferowania swoich ustugi
tworzenia stron www. W konsekwencji sad stwierdzil brak pokrewiefistwa pomiedzy pro-
duktami powoda a pozwanego, zas fakt nakladania sie kanaléw marketingu stron za nie ma-
jacy znaczenia. Odmienne stanowisko zaprezentowal sad w sprawie Trans Union LLC v.
Credit Research, Inc., gdzie obie strony wykorzystywaly Internet do promocji, dystrybucji
i sprzedazy raportéw kredytowych. Co prawda, brak bylo dowodéw jak powéd i pozwany
reklamuja swoje produkty poza stronami www, a w konsekwencji nie mozna bylo okresli¢
w jakim zakresie ich kampanie promocyjne pokrywaja sie w ,,rzeczywistej przestrzeni”, jed-
nakze ich natezenie w cyberprzestrzeni pozwolilo sadowi na uznanie przestanki podobiefi-
stwa kanaléw dystrybucji za spelniona.

2 Por. Intermatic Inc. v. Toeppen.
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produkty z tymi znakami konkuruja ze soba. Natomiast stwierdzenie, iz prze-
cietnego nabywce cechuje doswiadczenie i rozwaga przemawia przeciwko
prawdopodobierfistwu wywotania konfuzji. W sprawach zwiagzanych z Inter-
netem z jednej strony wskazuje sie¢, iz uzytkownikdéw Internetu nie mozna
utozsamia¢ z normalng grupa konsumentéw. S oni bardziej rozwazni, co nie
oznacza, iz nawet oni nie mogg zosta¢ wprowadzeni w btad®. Dlatego tez,
sad ustalajac czy potencjalni konsumenci moga zosta¢ wprowadzeni w biad
winien rozwaza¢ stopien ich doswiadczenia, biorac pod uwage kontekst w ja-
kim domniemany naruszyciel uzyt znaku towarowego. Z drugiej strony, po-
niewaz jednak brak jest jasnych wskaZnikéw pozwalajacych na okreslenie
stopnia do§wiadczenia klientoéw sposrdd tych uzytkownikéw Internetu, kto-
rzy moga by¢ zainteresowani produktami okreslonych stron, tak jak w kaz-
dej sprawie, nalezy si¢ kierowaé jedynie stopniem do§wiadczenia przecigt-
nego nabywcy niezaleznie od tego, czy do naruszenia doszto w Internecie*.

Kryterium domniemanego zamiaru naruszenia prawa do znaku towaro-
wego skupia sie na rozwazeniu, czy pozwany zaadoptowal dany znak z za-
miarem skorzystania z reputacji i renomy powoda oraz konfuzji pomiedzy
produktami jego a powoda®. Na gruncie Internetu, zamierzona rejestracja
nazwy domenowej w polaczeniu ze Swiadomoscig, iz stanowi ona warto-
$ciowy znak innej spotki przemawia za stwierdzeniem prawdopodobiefistwa
wywolania konfuzji, albowiem uzycie stownego znaku towarowego powoda
w nazwie domenowej powoduje wystanie do uzytkownikéw Internetu wia-
domosci, iz dana strona www jest powigzana lub sponsorowana przez upraw-
nionego do znaku towarowego®. Jednakze swiadomos¢ istnienia renomo-
wanego znaku nie jest jednoznaczna z zamiarem naruszenia lub skorzystania
ze znaku uprawnionego, a w konsekwencji nie przesadza o zlej wierze po-
tencjalnego naruszyciela”. Podkresla si¢ przy tym trafnie, iz sady nie po-
winny przywiazywac zbyt wielkiej wagi do braku zamiaru po stronie pozwa-
nej przy stwierdzaniu niebezpieczefistwa wprowadzenia w btad, gdyz istnienie
lub brak zamiaru nie ma wpltywu na percepcje konsumentéw, ktdrych poten-
cjalnego wprowadzenia w blad dotyczy spor®.

3 Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio.
¥ Por. Hasbro, Inc. v. Clue Computing.

% Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.

% Por. Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.

5 Por. Hasbro, Inc. v. Clue Computing.

% Por. Hasbro, Inc. v. Clue Computing.
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Kryterium podobiefistwa kanatéw dystrybucji do stwierdzenia prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad wymaga od sadu rozwazenia perspektyw
na rozpoczecie przez powoda dziatalnosci gospodarczej w dotychczasowym
sektorze dziatalnosci pozwanego lub postrzegania przez przecigtnego kon-
sumenta prawdopodobienistwa wejscia przez powoda na dotychczasowy rynek
pozwanego. Przestanka ta chroni uprawnionego do znaku przez zabezpie-
czenie jego kanaléw przyszlej ekspansji na pokrewne pola dziatalnosci gospo-
darczej, zaréwno przed bezposrednig konkurencja z potencjalnym naruszy-
cielem prawa do znaku, jak i prawdopodobiefistwem wywolania konfuzji.

We wczesnych sprawach dotyczacych Internetu sady stangly na kryty-
kowanym w literaturze® stanowisku, iz w przypadku, gdy zaréwno strona
internetowa powoda, jak i strona pozwanego znajduja si¢ w Internecie, obie
strony rywalizuja o uzytkownikéw na tym samym rynku tj. w Internecie, a tam
gdzie rynek konkurujacych towaréw i ushug jest taki sam, nie ma konieczno-
§ci rozwazania czy powdd rozpocznie dziatalnosé w niezajmowanej dotad
przez siebie czesci rynku®®. W p6Zniejszych sprawach kryterium rozwoju
w nowej dziedzinie stanowito juz jednak nieodtaczny element testu na praw-
dopodobieristwo wprowadzenia w biad*.

Dowody rzeczywistej konfuzji pomiedzy produktami powoda i pozwa-
nego stanowia istotng wskazéwke, iz prawdopodobiefistwo wprowadzenia
konsumentéw w blad ma miejsce. Jednakze znalezienie dowodéw konfuzji
jest szczegdlnie trudne w przypadku, gdy znak towarowy, ktérym postuguje
si¢ potencjalny naruszyciel jest nowy. W wielu sprawach ich znalezienie
nastreczato sadom trudnosci. Istotne jest przy tym, Ze nieliczne dowody kon-
fuzji pomiedzy stronami wsréd nabywcéw nie statuuja poziomu rzeczywi-
stej konfuzji koniecznego do stwierdzenia niebezpieczefistwa wprowadze-
nia konsumentéw w blad*. Podkresla si¢, iz spelnienie tego kryterium nie

¥ Zob. SM. Abel, eVolution or Revolution? Trademark Law on the Internet, http://www.fen-
wick.com/pub/ip_pubs/Trademark_Il.aw_on_the_Internet/Trademark_l.aw_main.htm.
 Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH,
Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.

4 Zob. Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally; BigStar Entertainment, Inc. v. Next
Big Star.

“2 Np. w sprawie BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc. sad stwierdzil, iz pojedyncza
wiadomos¢ e-mail zawierajaca pytanie o potencjalne powigzania pomiedzy powodem a po-
zwanym nie stanowi wystarczajacego dowodu do stwierdzenia, iz mialo miejsce wprowadze-
nie konsumentéw w blad; co wiecej, jak uznal sad w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing
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stanowi podstawy stwierdzenia prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btad,
za$ jego niespelnienie nie przesadza o nieistnieniu prawdopodobierfistwa
wprowadzenia w blad*.

2.6. Dozwolony uzytek

Zaréwno literatura, jak i orzecznictwo amerykanskie dopuszcza jednak-
ze takie uzywanie cudzego znaku towarowego, ktdre nie stanowi naruszenia
praw do niego.

Zgodnie 7 art. 33(b)(4) (15 U.S.C. § 1115 (b)(4)) Lanham Act za naru-
szenie prawa do znaku towarowego uznaé mozna tylko takie uzycie nazwy,
terminu lub znaku, ktére nie jest oznaczeniem nazwy podmiotu w prowa-
dzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej albo oznaczeniem nazwy pod-
miotu z nim zwigzanego (privity) lub tez nie jest uczciwym i w dobrej wie-
rze uzyciem opisowego terminu lub znaku jedynie w celu opisania
pochodzenia towaréw lub ustug od danego podmiotu lub ich geograficznego
pochodzenia. W konsekwencji, tak zwany dozwolony uzytek (fair use) trak-
tuje si¢ szeroko, zwracajac uwage, iz podczas gdy znak towarowy chroni
stowo, ktore jest uzyte przez producenta lub sprzedawce w celu identyfikacji
débr i odréznienia ich od innych, prawo znakéw towarowych nie zakazuje
uzytku takiego stowa w dobrej wierze w pierwotnym celu opisania produktu
lub uslugi i dzialanie takie nie stanowi naruszenia prawa do niego*. Podkre-
§lenia przy tym wymaga, iz do stwierdzenia dozwolonego uzytku nie jest
konieczne zakwalifikowanie znaku towarowego powoda jako opisowego®.

W celu okreglenia, czy ma miejsce naruszenie prawa do znaku towaro-
wego, czy tez dozwolony uzytek, sady postuguja si¢ dwoma zasadniczymi
kryteriami: uzyciem znaku towarowego w charakterze opisowym oraz dobra
wiarg pozwanego®.

nawet przedstawione przez powoda trzy listy e-mail’ owe, w tym dwa wyslane przez ta sama
osobe w ciggu trzech minut, s niewystarczajacym dowodem rzeczywistej konfuzji.

* Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.

“ Por. J.R. Kuester, P.A. Nieves, Hyperlinks, Frames and Meta-tags: An Intellectual Property
Analysis, IDEA, The Journal of Law & Technology 1998, nr 2, s. 258-259, http://www.pa-
tentperfect.com/idea.htm.

* Por. Bihari v. Gross, 119 F. Supp. 2d 309 (S5.D.N.Y. 2000); http://cyber.law.harvard.edu/
ilaw/bihari.htm.

6 Por. Bihariv. Gross.
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Pierwsze z nich odnosi sie do sposobu, w jaki znak towarowy zostat
uzyty przez pozwanego. Jedynym uzyciem znaku, ktéry moze by¢ zakwali-
fikowany jako dozwolony uzytek jest takie jego uzycie, ktére nie jest uzy-
ciem w charakterze znaku towarowego. W celu okreslenia, czy dane uzycie
nastgpito w charakterze znaku towarowego stuzg takie kryteria jak wizualne
umieszczenie znaku, jego rozmiar oraz wyrdznianie si¢ danego stowa. Po-
niewaz umieszczenie znaku towarowego w niewyrdzniajacym si¢ miejscu
nie jest charakterystyczne dla jego uzycia, uznaje si¢ za dozwolony uzytek.

Kryterium to zostaje spelnione, np. w przypadku uzycia znaku w indek-
sie, spisie alfabetycznym lub katalogu, albo w celu opisania zwigzkéw po-
zwanego z dzialalnoscig gospodarcza powoda®. Przektadajac t¢ generalng
zasade na grunt Internetu, a konkretnie postugiwania si¢ znakami towarowymi
w metatagach, J. Thomas McCarthy zauwaza, iz ,,dozwolony uzytek ma miej-
sce (...) gdy czyjs znak towarowy zostaje uzyty w metatagu jedynie w celu
opisania pozwanego lub jego towar6w lub ustug (...)"*.

Najdonioslejsza dyskusj¢ w sprawie dozwolonego uzytku znaku towaro-
wego przyniosta jak dotad sprawa Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles® ,
w ktérej sad wyjasnil, iz dozwolony uzytek ,,zabrania rejestrujagcemu znak
przywlaszczania sobie opisowych terminéw do wylacznego uzytku i dlatego
chroni innych przed doktadnym opisywaniem cech charaktersytycznych ich
débr”. Jak trafnie dostrzegt sad, Terri Welles w sprawie tej uzyta znaku towa-
rowego ,,Playmate of the Year” do zidentyfikowania i opisania same;j siebie.
Odnosnie postuzenia sie znakami towarowymi przez pozwang w metatagach

47 Por. Bihari v. Gross.

# J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Bihari v. Gross.

7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998); http://www.loundy.com/CASES/Playboy_v_Welles.html.
Powéd w tej sprawie — wydawca znanego magazynu ,,Playboy”, operujacy stronami interne-
towymi pod adresami playboy.com oraz cyber.playboy.com — uprawniony byl do zarejestro-
wanych federalnie znakéw towarowych ,,Playboy”, ,,Playmate”, ,,Playmate of the Month”
oraz ,,Playmate of the Year” (,,PMOY™), za$ pozwang byla Terri Welles — ,,Playmate of the
Year” w 1981 r., ktéra stworzyla pod adresem terriwelles.com strone z nagléwkiem ,,Terri
Welles — Playmate of the Year 19817, do ktérej prowadzilo odestanie ,,Terri Welles — Play-
boy Playmate of the Year 1981”. Strona pozwanej zawierajaca m.in. jej zdjecia i biografie
przeznaczona byla do promowania jej kariery. Jedenascie sposréd pietnastu stron skladaja-
cych sie na strong pozwanej zawieralo zastrzezenia (disclaimer) umieszczone u dolu strony,
réznigce sie jedynie wielkoscig czcionki, wskazujace, iz strona nie jest sponsorowana przez
Playboy’a. Pozwana uzyla takze znakéw powoda, umieszczajac je w metatagach.
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sad uznal, iz ,,brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku
towarowego w sytuacji, gdy pozwana uzyla znakéw towarowych powoda
w dobrej wierze w celu wskazania zawarto$ci swojej strony. Metatagi sa
niewidoczne dla sieciowych serferéw, jednakze niektére wyszukiwarki in-
ternetowe opieraja swoje dziatanie na metatagach, pomagajac serferom od-
naleZ¢ w Internecie okreslong strone. Podobnie jak indeks tradycyjnego ka-
talogu, metatagi dajq serferom korzystajacym z wyszukiwarek jasne wskazéwki
co do zawartosci poszczegdlnych stron. Uzycie terminu ,,Playboy” nie stano-
wi naruszenia prawa do znaku towarowego, gdyz odnosi si¢ on nie tylko do
identyfikacji pozwanej jako ,,Playboy Playmate of the Year 19817, ale odno-
si si¢ takze do zgodnego z prawem uzycia terminu ,,Playboy” w tekscie
strony pozwanej.”

Drugim kryterium pozwalajacym na okreglenie, czy uzycie znaku towaro-
wego stanowi jego dozwolony uzytek jest dobra wiara uzywajacego. Wyka-
zanie umySlnego uzycia czyjegos znaku lub stowa w celu odniesienia korzy-
§ci z reputacji innego podmiotu sktania sady do stwierdzenia zlej wiary
pozwanego, a w konsekwencji nie uznania takiego uzywania znaku za do-
zwolony uzytek®.

Stwierdzajac dobra wiare pozwanej w sprawie Playboy Eneterprises,
Inc. v. Welles sad podkreslit, iz usuneta ona ze swojej strony www na prosbe
powoda kilka odestan do jego strony internetowej oraz nie uzyta na niej cha-
rakterystycznego dla niego logo ,kréliczka”. Jednakze najistotniejsze zna-
czenie miatlo umieszczenie przez pozwang na wigkszosci z jej stron zastrze-
zefi wskazujacych na brak zwigzkéw z powodem (disclaimer)’'. W ocenie
sadu, zastrzezenia takie stanowig najlepszy sposéb na wyeliminowanie praw-
dopodobieristwa wprowadzenia w btad konsumentéw co do Zrédta pocho-
dzenia lub sponsoringu danej strony, a co wigcej, wskazuja na dobra wiare
pozwanego oraz przemawiajg na jego korzysé>.

% Por. I.R. Kuester, P.A. Nieves, Hyperlinks, Frames ..., s. 259.

51 Odnosnie zastrzezen (disclaimer) na stronach www w orzecznictwie amerykariskim zob.
J. Ozegalska-Trybalska, Adresy..., s. 110-111.

52 Sad odwolawczy zasadniczo utrzymal w mocy rozstrzygniecie sadu pierwszej instancji.
Zob. Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles, 2002 U.S. App. LEXIS 1561 (9th Cir. 2002);
http:caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/9th/0055009p.pdf.
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2.7. Wstepne wywolanie konfuzji

,» Wstepne wywotanie konfuzji” (initial interest confusion) jest forma
wprowadzenia klienta w blad, ktéry istnieje jedynie przez krétki okres czasu,
a w wyniku ktdrego klient zostaje przyciagniety do osoby lub przedsigbiorcy
uzywajacego cudzego znaku towarowego. Ta pomyltka zostaje szybko roz-
wiana, gdy klient orientuje si¢, ze uzywajacy znaku nie jest powigzany z jego
wladcicielem. Jednakze pomimo tego, cho¢ poczatkowo poszukiwat on to-
wardéw lub ustug uprawnionego do znaku towarowego, zamiast niego decy-
duje sie na towary lub ustugi oferowane przez wykorzystujacego znak towa-
rowy innego podmiotu. W konsekwencji tej formy konfuzji, nie bedace;j
tradycyjng pomytka co do pochodzenia towaréw lub ustug, konsument zo-
staje przyciagnigty do innego podmiotu niz ten, ktérego poszukiwal™.

Orzekajacy w sprawie Brookfield Communications, Inc. v. West Coast
Entertainment Corp.>*, Sad Apelacyjny Dziewigtego Okrggu odwolal si¢ na
orzeczenia w sprawie Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles, w ktérym sad
stwierdzil, iz ,,sprawa ta (...) nie jest standardowa sprawg o naruszenie pra-
wa do znaku towarowego i jako taka nie pozwala na zastosowanie o$mio-
kryteriowego testu na prawdopodobieristwo wywotania konfuzji” (tzw. testu
Sleekcraft). W konsekwencji sad w sprawie Brookfield Communications, Inc.
v. West Coast Entertainment Corp. uznal, ze uzycie znaku towarowego kon-
kurenta w metatagu strony www wywoluje prawdopodobiefistwo wprowa-
dzenia w blad w postaci ,,wstepnego wywolania konfuzji”.

Sad wytlumaczyt swe stanowisko wskazujac, iz ,,uzytkownicy sieci po-
szukujacy produktéw powoda, ktérzy zostali przez wyszukiwarke doprowa-
dzeni do strony pod domena westcoastvideo.com znajda tam baze danych
podobng do tej ze znakiem MOVIEBUFF, wobec czego spora liczba konsu-

3 Por. T.W. Mills, METATAGS: Seeking ...

174 F. 3d 1036 (9™ Cir.1999); http://caselaw.Ip.findlaw.com/scripts/getcase.pl 7navby=se-
arch&case=/data2/circs/9th/9856918 . html. W sprawie tej powdd (,.Brookfied”) byl deve-
loperem i sprzedawcy sprzetu komputerowego software, stuzacego do tworzenia baz da-
nych wykorzystywanych w tworzeniu statystyk dotyczacych przemysiu rozrywkowego,
w szczegoblnosci filméw, ktére sprzedawane byly ze znakiem towarowym MOVIEBUFFE.
Z kolei pozwany — West Coast Entertainment, Corp. (,,West Coast”), zajmujacy sie wypo-
zyczaniem filméw video, uzyl znaku towarowego powoda w zarejestrowanej przez siebie
domenie moviebuff.com oraz w metatagu znajdujacej si¢ pod tym adresem strony, stuzacej
do dostarczania baz danych zawierajacych informacje o filmach i innych rodzajach roz-
rywki.
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mentéw, ktdrzy poczatkowo poszukiwali produktéw powoda, po prostu zde-
cyduje sic w zamian skorzysta¢ z oferty West Coast. Pomimo braku konfuzji
co do Zrodta pochodzenia towaréw w tym sensie, Zze konsumenci sg §wiado-
mi wspierania West Coast a nie Brookfield, to niemniej ma miejsce wstep-
ne wywolanie konfuzji przez uzycie domeny moviebuff.com oraz znaku
MOVIEBUFF w jej metatagu w celu przyciagni¢cia oséb poszukujacych
strony www powoda na stron¢ pozwanego. Wobec czego West Coast w spo-
s6b nieodpowiedni skorzystal z renomy znaku towarowego powoda.” Sad
zilustrowat swoja koncepcje przez analogie do wywieszania mylacych bill-
boardéw drogowych informujacych o zjazdach z autostrady®. Na wsparcie
lansowanej przez siebie koncepcji odwotat si¢ do trzech wezesniejszych orze-
czef, w ktérych sady orzekly, iz uzycie czyjego$ znaku towarowego w me-
tatagu strony internetowej stanowi naruszenie praw do niego.

Stanowisko sadu wyrazone w sprawie Brookfield Communications, Inc.
v. West Coast Entertainment Corp., a w szczegdlnosci analogia pomigdzy
Internetem a autostrada, spotkala si¢ z krytyka. Koszt jaki niesie z sobg dla
uzytkownika ,.kliknigcie” z powrotem po tym jak zostat skierowany na inng
strong niz ta, ktérej poczatkowo poszukiwal w zaden sposéb nie moze by¢
poréwnywana do fizycznego opuszczenia autostrady i dalszej jazdy w celu
odnalezienia wlasciwego podmiotu lub jego produktéw. W przeciwiefistwie
do fizycznego wysitku jaki musi ponies¢ kierowca, uzytkownik Internetu
moze po prostu ,.kliknaé”, aby opuscié¢ btedna strong i kontynuowaé wyszu-
kiwanie w celu znalezienia wlasciwej. Proces ten zajmuje mniej czasu, wyma-

5, Uzycie cudzego znaku towarowego w metatagu mozna poréwnaé do wywieszenia szyldu
z czyims§ znakiem towarowym przed sklepem. Zalézmy, ze konkurent West Coast (nazwijmy
go ,.Blockbuster”) postawil przy autostradzie billboard z napisem — ,,West Coast Video: 2 mile
dalej przy wyjeZdzie nr 77 — podczas, gdy West Coast znajduje si¢ w rzeczywistosci przy
wyjezdzie nr 8, zas przy wyjeZdzie nr 7 znajduje sie sklep Blockbuster’a. Konsumenci po-
szukujacy sklepu West Coast zjadg przy wyjezdzie nr 7 i beda jeZdzi¢ w kétko szukajac go.
Nie mogac znaleZ¢ sklepu West Coast, ale widzac sklep Blockbuster’a tuz obok wyjazdu
z autostrady, moga po prostu skorzysta¢ z niego. Nawet konsumenci, ktérzy wolg West Coast
moga uznad, iz nie warto trudzi¢ si¢ poszukujac go, skoro Blockbuster jest wlasnie tu.”

56 Tj. Playboy Eneterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220 (N. D. Cal.
1997); http://iwww.jmls.edu/cyber/cases/calvinl .html; Playboy Eneterprises, Inc. v. AsiaFocus
International, Inc., No. 97-734-A, 1998 U.S. Dist. LEXIS 10359 (E.D. Va. 1998); http://
cyber.law.harvard.edu/property00/domain/playboy.html oraz Niton Corp. v. Radiation
Monitoring Devices, Inc., 27 F. Supp. 2% 102 (D. Mass. 1998); http://cyber.law.harvard.edu/
property00/metatags/NITON.html.
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ga mniej wysitku od konsumenta i wywoluje konfuzje w mniejszym stopniu.
Nawet najbardziej niedoswiadczony konsument korzystajacy z Internetu moze
tatwo i bez wysitku ,,klikna¢” z jednej strony do drugiej. Czas potrzebny na
,opuszczenie” i ,,otwarcie” strony internetowej jest minimalny w poréwna-
niu z tradycyjnym sklepem?.

Co wigcej, uzasadniajac dokonanie analizy naruszenia prawa do znaku
towarowego z wykorzystaniem koncepcji ,,wstepnego wywotania konfuzji”
sad odwotal si¢ do dwdch orzeczef wydanych przed pojawieniem sie spraw
zwigzanych z Internetem: swojego wlasnego orzeczenia w sprawie Dr. Seutss
Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.>® oraz orzeczenia Sadu Apela-
cyjnego Drugiego Okregu w sprawie Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum
Corp.® W sprawie Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.
Sad Apelacyjny Dziewiagtego Okregu w spos6éb wyrazny uznal, iz uzycie
czyjegos znaku towarowego w sposdb obliczony ,,na poczatkowe skupienie
uwagi konsumentéw, nawet jezeli zadna rzeczywista sprzedaz nie zostanie
ostatecznie dokonana na skutek tej konfuzji, w dalszym ciaggu moze stano-
wi¢ naruszenie prawa do znaku towarowego”. Jednakze, ani w sprawie Dr.
Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc., ani w prawie Mobil Oil
Corp. v. Pegasus Petroleum Corp. nie zostato zasugerowane, jak zrobit to
sad w sprawie Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment
Corp., iz ,,wstepne wywotanie konfuzji” stanowi substytut analizy prawdo-
podobienistwa wprowadzenia w btad w sprawach o naruszenie prawa do znaku
towarowego.

Pomimo tej krytyki, Sad Apelacyjny Dziewiagtego Okregu konsekwent-
nie wykorzystywat ,,wstepne wywolanie konfuzji”, jako sposéb podejscia do
prawdopodaobiefistwa wprowadzenia w blad w sprawach dotyczacych Inter-
netu. Sad rozpoznajacy apelacje w sprawie Interstellar Starship Services
Ltd. v. Epix, Inc.®® niemal zaproponowal zasad¢ konfuzji w przypadku nazw

57 Por. S M. Abel, eVolution or...

8109 F. 3d 1394 (9th Cir. 1997); http://www2.tltc.ttu.edu/Cochran/Cases%20& %20Readings/
Copyright-UNT/dr-seuss.htm.

% 818 F. 2d 254, 257-58 (2nd Cir. 1987).

% 184 F 3d 1107, 1111 (9* Cir. 1999); http://laws.findlaw.com/9th/9835142.html. W spra-
wie tej powdd prowadzacy uslugi konsultingowe, utrzymujacy strone internetowa pod adre-
sem epix.com, na ktérej prezentowane byly informacje i zdjecia dzialajacej w Portland grupy
teatralnej o nazwie ,,Clinton Street Cabaret” oraz odeslanie pozwalajace na uzyskanie informa-
cji o powodzie i jego dzialalnosci, wnidst powddztwo o ustalenie, przeciwko producentowi
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domenowych per se, stwierdzajac, iz ,.klient pozwanego moze przeczytaé
o powodzie na stronie epix.com i zdecydowac si¢ na probe skorzystania z jego
uslug, pozwalajac tym samym powodowi na skorzystanie z renomy po-
zwanego nabytej przez jego znak — nawet jezeli klient nigdy nie zostat
wprowadzony w btad, co do braku powigzania pozwanego ze stronag
epix.com’.

Rozpoznajacy po uchyleniu ponownie t¢ sama sprawe Sad Okregowy
w Oregonie® odrzucit koncepcj¢ Sadu Apelacyjnego tak szerokiego stoso-
wania pojecia ,,wstepnego wywolania konfuzji”, sprowadzajac ja jedynie do
przypadku zlej wiary potencjalnego naruszyciela. Sad przyjal, iz skoro po-
wod zarejestrowal domeng epix.com bez wiedzy o istnieniu pozwanego, to
nie mozna mu przypisa¢ czerpania z niej korzysci w zlej wierze, w zwigzku
7 czym ,,wstepne wprowadzenie w btad” nie ma miejsca. Utrzymujac w mocy
wyrok sadu pierwszej instancji, rozpoznajacy sprawe powtdérnie Sad Apela-
cyjny® wskazal ponadto, iz ,,w kontekscie Internetu najwazniejsze przy oce-
nianiu prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad sa trzy sposréd osmiu
kryteridw testu Sleekcraft: podobiefistwa znakdéw towarowych, powigzania
lub bliskosci produktéw i ustug stron oraz réwnoczesnego uzycia Internetu
jako kanatu marketingu. W przypadku, gdy ta , kontrolna trojka”, ,,interneto-
wa tréjca”, ,,sugeruje konfuzje, jest ona... prawdopodobna”, a pozostate kry-
teria musza ,,silnie cigzy¢” na rzecz braku prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad, aby odméwié stwierdzania naruszenia praw do znaku
towarowego. Jezeli ,,internetowa tréjca” nie wskazuje wyraznie na prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad, sad moze stwierdzi¢ naruszenie prawa
do znaku towarowego jedynie poprzez wywazenie wszystkich kryteriéw te-
stu Sleekcraft w kontekscie konkretnej sprawy.”

Kilka innych sadéw doszto do tej samej konkluzji — ,,wstepne wywolanie
konfuzji” ma miejsce jedynie w przypadku konkurencyjnych towaréw lub

sprzetu video, uprawnionemu do zarejestrowanego w 1990 r. znaku towarowego ,,EPIX”, iz
jego nazwa domenowa nie narusza tego znaku. W pierwszej instancji sad uznal, iz utrzymy-
wanie przez powoda strony internetowej pod adresem epix.com nie narusza prawa pozwane-
go do zarejestrowanego znaku towarowego ,JEPIX”; 983 F. Supp. 1331 (D. Or. 1997); http:/
/cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/interste.htm.

1125 F. Supp. 2d 1269 (D. Or. 2001); cyt. za S.M. Abel, eVolution or...

% No. 01-35155 D.C. No. CV-97-00107-REJ (9% Cir. filed Sep. 20 2002); http://caselaw.ip.fin-
dlaw.com/data2/circs/9th/0135144p.pdf; http://www.ca9.uscourts.gov/ca9/newopinions.nsf/
56AC05798C8B473588256C39007AD378/$file/0135155.pdf?openelement.
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ustug i (albo) zlej wiary naruszajacego®. Znaczna wigkszos¢ spraw rozstrzy-
ganych po wyroku zapadtym w sprawie Brookfield Communications, Inc. v.
West Coast Entertainment Corp., zwracala si¢ ku waskiemu rozumieniu kon-
cepcji ,,wstepnego wywolania konfuzji”, ograniczajac jej stosowanie jedy-
nie do przypadkéw bezposredniej konkurencji pomiedzy produktami oraz
ztej wiary probujacego wykorzystaé renome innego podmiotu. Ponadto, wiele
7z tych sadéw uznawalo analize oparta na ,,wstepnym wywotaniu konfuzji”
7a czes¢ szerszej analizy prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, a nie
jak uznat sad orzekajacy w sprawie Brookfield Communications, Inc. v. West
Coast Entertainment Corp., jako catkowicie odrgbng analiz¢®. Jak podkre-
§lano, analiza ,,wstepnego wprowadzenia w btad” doskonale pasuje do struk-
tury oraz skupia si¢ na tradycyjnym tescie prawdopodobiefistwa wywotlania
konfuzji. Poniewaz test na prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad sam
w sobie zawiera przestanke zltej wiary, ktérej stwierdzenie skutkuje przyje-
ciem, iz pozwany osiagnat swdj cel w sposdb bezprawny, to nie ma potrzeby
siegania poza prawdopodobiefistwo wywotania konfuzji lub przeredagowa-
nia tej analizy w celu rozstrzygania spraw zwigzanych z Internetem. Tym
samym powyzsze sprawy wykazaly, iz poza kilkoma odchyleniami, test na
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad jest w dalszym ciagu aktualny
i przetrwatl napér nowej technologii jaka jest Internet, tak jak przetrwal nap6r
nowych technologii w przesztosci.

3. Federal Trademark Dilution Act
3.1. Uwagi wstepne

Trudnosci z analizg naruszenia prawa do znaku towarowego w kontekscie
Internetu, w szczegdlnosci w sprawach dotyczacych domen i niepowigzanych
ze soba produktéw lub ustug, spowodowaty koniecznos¢ poszukiwania przez
sady innych rozwigzan prawnych. W konsekwencji sady wykorzystaly nowe
prawo federalne chronigce stawne znaki towarowe przed ostabieniem ich

8 M.in. w sprawach Teletech Customer Care Management (California), Inc. v. Tele-Tech
Co., Hasbro, Inc. v. Clue Computing, BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc.

% Np. w sprawie Trans Union LLC v. Credit Research, Inc. analiza ,,wstgpnego wywolania
konfuzji” zostala dokonana przy okazji analizy przeslanki dowodu rzeczywistej konfuzji,
zas w sprawie BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc. analizy tej koncepcji dokona-
no w ramach analizy przeslanki podobiefistwa znakéw.
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zdolnosci dystynktywnej, uznajac je za remedium na dostrzegane nieprawi-
dtowosci w cyberprzestrzeni. Z dniem 16 stycznia 1996 r. Lanham Act zostat
znowelizowany przez Federal Trademark Dilution Act z 1995 1. (zwany da-
lej — FTDA) przez dodanie do niego artykulu 43(c) (15 U.S.C. § 1125(c))®.
Akt ten zostal uchwalony wlasnie w celu ochrony wtascicieli stawnych zna-
kéw towarowych przed procederem rejestrowania i uzywania tych znakéw
w domenach internetowych®.

Artykut 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125 (c)(1)) FTDA kreuje ochrone stawnych
znakéw towarowych przed uzyciem, ktére moze ostabi¢ ich zdolnos¢ odréz-
niajaca. Aby uzyskaé ochrone w oparciu o ten przepis powdd musi wykazaé
(1) stawe¢ znaku, (2) handlowe uzycie znaku przez pozwanego w handlu, (3)
uzycie znaku przez pozwanego po tym jak znak stal sie stawny oraz (4) oko-
liczno$¢, iz uzycie znaku przez pozwanego ostabito jego jakos¢ przez zmniej-
szenie zdolnosci do identyfikowania i odrézniania towaréw i ustug.

% Koncepcja ochrony znakéw towarowych przed oslabieniem (dilution) datuje sie od arty-
kutu autorstwa prof. Franka I. Schechtera pt. The Rational Basis of Trademark Protection
opublikowanego w 1927 r. w Harvard Law Review. Schechter odrzucil teorie, zgodnie z ktéra
jedynarola jaka pelni znak towarowy bylo wskazywanie Zrédla pochodzenia towaréw i ustug.
Schechter wyjasnial, iz prawdziwg funkcjg znaku towarowego jest identyfikowanie produk-
tu jako zadowalajacego i w ten sposéb pobudzanie dalszego popytu wsréd konsumentéw.
Argumentowal, iz uprawniony do znaku towarowego ponosi szkode ilekro¢ znak ten zostaje
uzyty przez inny podmiot, nawet jezeli zostaje uzyty w odniesieniu do niekonkurencyjnych
débr. Twierdzil, ze im bardziej wyrézniajacy i unikalny jest znak, tym glebiej wbija si¢ w spo-
leczng swiadomosc i tym wieksza jest potrzeba jego ochrony przed ,,zanieczyszczeniem” lub
odlaczeniem od poszczegdlnych produktéw w powigzaniu, z ktérymi byl uzywany. Argu-
ment, ze prawo znakéw towarowych winno chroni¢ uprawnionego takze w przypadku uzy-
cia jego znaku w powigzaniu z niekonkurencyjnymi dobrami stanowilo nowos¢. Préby uchwa-
lenia federalnej ustawy chronigcej znaki towarowe przed oslabieniem w 1932 r. zakoficzyly
sie niepowodzeniem. Tymczasem w 1947 r. uchwalono w Massachusetts pierwsza stanowa
ustawe o ochronie stawnych znakéw przed oslabieniem. W chwili obecnej ponad polowa
stanéw USA posiada ustawodawstwo w tym zakresie. Zob. orzeczenie w sprawie Intermatic
Inc. v. Toeppen; K.X. Yee, Location.location.location: a Snapshot of Internet Addresses as
Evolving Property, The Journal of Information, Law and Technology 1997, nr 1, http://elj.war-
wick.ac.uk/jilt/intprop/97_lyee/yee. htm.

% Swiadczg o tym slowa wypowiedziane przez senatora Patrick’a J. Leahy’ego w trakcie
debaty nad ustawa: ,,... mam nadzieje, ze nowe prawo bedzie pomocne w zwalczanin uzywa-
nia zwodniczych adreséw domenowych, przez tych, ktérzy wybieraja znaki zwigzane z pro-
duktami i reputacjg innych.” Zob. orzeczenie w sprawie Intermatic Inc. v. Toeppen; Sh.R.
Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting Domain Names under The Federal Dilution Act of 1995,
http://www.ukans.edu/~cybermom/CLJ/hilleary.html.
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3.2. Stawa znaku

FTDA wymienia przyktadowo kryteria, ktére moga stuzy¢ do ustalenia
czy znak towarowy jest stawny w rozumieniu ustawy. Sga nimi m.in. stopief
pierwotnej lub nabytej zdolnosci odrézniajacej, okres i obszar, na ktérym
znak jest uzywany w powiagzaniu z towarami i ustugami, z ktérymi jest
uzywany, okres i obszar, na jakim znak jest reklamowany, kanaly dystry-
bucji towardéw i ustug oznaczonych danym znakiem towarowym, stopien
znajomosci znaku na obszarach i w kanatach dystrybucji, na ktérych znak
jest uzywany przez uprawnionego oraz podmiot, wobec ktérego skierowa-
ne jest roszczenie, charakter i obszar uzywania takich samych lub podob-
nych znakéw towarowych przez osoby trzecie, a takze okoliczno$¢ reje-
stracji znaku®.

3.3. Handlowe uzycie znaku w handlu

Przestanka ,handlowego uzycia znaku w handlu” oznacza, ze potencjal-
ny naruszyciel musi zrobié co§ wigcej niz tylko uzy¢ znaku, aby wspomnia-
ne przepisy mialy zastosowanie w stosunku do niego. Do analizy tej prze-
stanki konieczne jest jej rozdzielenie na dwie odrebne przestanki tj. ,,handlowe
uzycie” i ,,uzycie w handlu™®.

Jednakze przed przystapieniem do analizy tych przestanek nalezy wska-
zad, iz ustawa w artykule 43(c)(4) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)) zawiera posta-
nowienia wylaczajace jej zastosowanie. Wylaczenia te obejmuja przypad-
ki dozwolonego uzytku (fair use) tj. uzycie stawnego znaku towarowego
przez jakikolwiek podmiot w handlowej reklamie poréwnawczej lub pro-
mocji w celu identyfikacji konkurencyjnych towaréw lub ustug pochodza-
cych od uprawnionego do stawnego znaku®, uzycie znaku w charakterze

8 Np. w sprawie Intermatic Inc. v. Toeppen sad okreslit znak powoda jako ,,silny, fantazyjny,
zarejestrowany federalnie znak, ktéry uzywany byl wylacznie przez Intermatic przez ponad
50 lat.”; w sprawie Panavision International, L.P v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296, 1996 (C.D.
Cal. 1996); http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis.html, sad uznal znaki towarowe powo-
da za slawne, argumentujac, iz nie tylko s one zarejestrowane, posiadaja zdolno$¢ odréznia-
jaca i rozglos nabyte na skutek dlugiego, wylacznego uzywania przez powoda, ale takze nie
mozna zadnego z nich znalezZ¢ w stowniku.

% Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting ... .

% Artykut 43(c)(4)(A) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(A)) FTDA.
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nie handlowym”™ oraz wszystkie formy prasowych informacji i komentarzy”".
Jak wskazuje J. Gilson wylaczenia te maja na celu ochrone konstytucyjnie
gwarantowanej wolnosci stowa’.

Pierwsza z tych przestanek sugeruje, ze potencjalny naruszyciel musi pro-
wadzi¢ dziatalno$¢ przynoszacy zysk. Sady miaty sktonnosé do szerokiej in-
terpretacji tej przestanki i uznawania jako ,,handlowej” kazdej dziatalnosci
przynoszacej zysk”. Jednakze dziatalnos¢ cybersquatters wymusita na sg-
dach dalsze uelastycznienie i rozszerzajaca wyktadnie omawianej przestanki.
Chociaz uznano, iz sama rejestracja domeny z koficéwka .com nie stanowi
0 ,,handlowym uzyciu” znaku towarowego’™, to réwnoczesnie przyjeto, iz dzia-
tanie piratéw domenowych polegajace na rejestrowaniu domeny, a nastepnie
jej sprzedazy uprawnionemu do znaku towarowego wypelnia t¢ przestankg’.

Powyzsze orzeczenia wskazuja, iz sady sg sktonne uzna¢ za ,handlowe
uzycie” kazda dziatalno$é, ktéra przynosi naruszajagcemu jakiekolwiek ko-
rzy$ci. Jednakze przestanka ta nie zostaje spelniona w przypadku krytyki
powoda przez konsumentéw nawet wtedy, gdy zostaje ona dokonana na stronie
www o charakterze komercyjnym’.

Przestanka ,,uzycia w handlu” odpowiada przestance ,,uzycia w handlu”
koniecznej do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego oraz

" Artykut 43(c)(4)(B) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(B)) FTDA.

™ Artykut 43(c)(4)(C) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(C)) FTDA.

™ J. Gilson, Trademark Protection and Practice; cyt. za orzeczeniem w sprawie Panavision
International, L.P v. Toeppen. Godne uwagi sa tutaj slowa senatora Moorhead’a, wygloszo-
ne podczas debaty nad ustawa, ktéry wyraZnie stwierdzil, iz zwolnienia te maja na celu ,,usank-
cjonowanie pierwszej poprawki w odniesieniu do nadawcéw i mediéw. Ustawa nie zabrania,
ani nie zagraza nie komercyjnej wypowiedzi, takiej jak parodia, satyra, publikacje oraz
inne formy wypowiedzi nie bedace czescig transakcji gospodarczych.” Cyt. za D.J. Loundy,
A Primer ..., s. 475. Podobne stanowisko wyrazil senator Orrin G. Hatch, przewodniczacy
senackiej Komisji Sadowej. Zob. orzeczenie w sprawie Panavision International, L.P v.
Toeppen.

” Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...; np. w sprawie Planned Parenthood
Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio sad dopatrzyl sie ,handlowego
uzycia” znaku uslugowego powoda z trzech przyczyn: pozwany wykorzystywal swoja stro-
ne do promocji ksigzki ,,The Cost of Abortion”, pozwany bedacy politycznym aktywista
zbieral fundusze na swojg dzialalnos¢, a wreszcie jego postepowanie mialo na celu i w rze-
czywistosci zaszkodzilo komercyjnej dzialalnosci powoda.

™ Zob. Intermatic Inc. v. Toeppen, Panavision International, L.P. v. Toeppen.

™ Tak sad w sprawie Panavision International, L.P v. Toeppen.

" Zob. Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally.
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czynu nieuczciwej konkurencji. Tak jak w przypadku naruszenia praw do
znaku towarowego oraz czynu nieuczciwej konkurencji, odwoluje si¢ ona
do definicji tego pojecia zawartej w art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham Act.
Zgodnie z nig, znak towarowy musi zosta¢ ukazany na lub w zwiazku ze sprze-
dawanymi towarami lub ustugami. Z tego wzgledu sady zwykty rozpatry-
wac te przestanke juz przy analizie naruszenia praw do znaku towarowego
oraz czynu nieuczciwej konkurencji”’. Wykazanie przestanki ,,uzycia w han-
dlu” jest o wiele prostsze niz ,handlowego uzycia™’®. Odnotowac nalezy
przy tym stanowisko J. Gilsona, ktérego zdaniem ,,skoro komunikacja inter-
netowa pozwala na momentalny przekaz na caly swiat to nie podlega dysku-
sji, iz przestanka ,,w handlu” bedzie spetniona w przypadku typowej wiado-
mosci internetowej, stanowiac naruszenie prawa do znaku towarowego lub
wprowadzajaca w blad reklame™”.

3.4. Oslabienie znaku

Przepis art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham Act definiuje ostabienie stawne-
go znaku (dilution) jako zmniejszenie jego zdolnosci do identyfikowania
i odrézniania towardéw i ustug, bez wzgledu na istnienie lub nieistnienie sto-
sunku konkurencji pomi¢dzy uprawnionym do stawnego znaku towarowego
a innymi podmiotami oraz bez wzgledu na prawdopodobieristwo konfuzji,
pomylki lub wprowadzenia w btad. Pomimo, 7e celem ustawy jest powstrzy-
manie ,,erozji” zdolnosci stawnych znakéw do odrézniania towaréw i ustug,
Lanham Act nie precyzuje w jakich formach ostabienie si¢ pojawia, a takze
jak je dostrzegaé i ocenia¢. Ustawodawstwo stanowe dotyczace oslabienia
stawnych znakéw towarowych rzuca nieco Swiatla na ten ,,dziewiczy” ob-
szar prawa. Sady stosujac ustawodawstwo stanowe wyrdznity dwie formy,
w ktérych wystepuje ostabienie stawnego znaku towarowego tj. ,,Zaciemnie-
nie” (tarnishment) oraz ,zatarcie” (blurring)®.

7 Tak np. w orzeczeniach w sprawach Planned Parenthood Federation of America, Inc.
v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc..

" Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...; zob. tez T.W. Mills, METATAGS:
Seeking ...

™ 1. Gilson, Trademark Protection and Parctice; cyt. za orzeczeniem w sprawie Intermatic
Inc. v. Toeppen.

% Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...; J.R. Kuester, P.A. Nieves, Hyperlinks,
Frames..., s. 251.
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Ostabienie stawnego znaku towarowego poprzez ,,zaciemnienie” ma miej-
sce wtedy, gdy znak ten uzywany jest w powigzaniu z towarami o nizszej
jakosci lub gorszej kategorii albo tez w inny deprecjonujacy go sposéb, co
moze wywolaé negatywne asocjacje z towarami lub ustugami oznaczanymi
stawnym znakiem®'. O ile ostabienie stawnego znaku towarowego poprzez
»Zaciemnienie” nastepuje w przewazajacej mierze przez jego uzycie w po-
wigzaniu z towarami nizszej jakosci, o tyle w sprawach zwiazanych z Inter-
netem mamy do czynienia najczesciej z powigzaniem stawnego znaku to-
warowego 7 materiatami o jawnie pornograficznym charakterze. Powigzanie
znakéw towarowych uzywanych w odniesieniu do zabawek dla dzieci® lub
dewocjonaliéw® z pornografia, sady uznawaty za niestosowne oraz prowa-
dzace do negatywnych asocjacji tych znakéw z towarami lub ustugami nimi
oznaczanymi. Wykazanie ostabienia stawnego znaku towarowego poprzez
jego ,,zaciemnienie” nie jest trudne, zwtaszcza w przypadkach, gdy naru-
szyciel uzywa znaku w powiazaniu z pornografia. W konkretnych sytuacjach
powigzanie znaku z materiatami o takim charakterze nie przesadza automa-
tycznie o jego ,,zaciemnieniu”®,

Z kolei ,,zatarcie” polega na obnizeniu sity odrézniajacej 1 identyfikujg-
cej stawnego znaku towarowego®. Koncepcja ,,zatarcia” zaktada uzycie przez
pozwanego znaku towarowego powoda powodujace, ze konsumenci po zo-
baczeniu stawnego znaku nie beda juz tylko mysleli o produkcie powoda,

81 Zob. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...; J.R. Kuester, P.A. Nieves, Hyperlinks,
Frames..., s. 252; D.J. Loundy, A Primer..., s. 475-476; T.W. Mills, METATAGS: Seeking ...
8 Zob. Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd, No. C96-130WD, 1996 U.S. Dist.
LEXIS 11626, 40 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1479 (W.D. Wash. 1996); http://www.loundy.com/
CASES/Hasbro_v_IEG.html; Toys “R” Us, Inc. v. Mohamed Akkaoui, d/b/a Adults “R” Us,
et al., No. C96-3381CW, 1996 U.S. Dist. LEXIS 17090, 40 U.S.PQ.2D (BNA) 1836 (N.D.
Cal. 1996); http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.htm.

8 Zob. Archdiocese of St. Louis v. Internet Entertainment Group, 34 F. Supp. 2d 1145 (E.D.
Mo. 1999), http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/Papalvisit.html.

8 W sprawie Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Corp & Excite, Inc., 55
F. Supp. 2" 1070 (C.D. Cal. 1999); http://legal.web.aol.com/decisions/dlip/playboyorder.html,
sad nie podzielil stanowiska powoda, iz umieszczenie jego znakéw w poblizu materialéw
o wyraZznie bardziej erotycznym charakterze niz jego wiasne zaciemnilo te znaki stwierdza-
jac, ze powdd przez caly czas uzywa swych znakéw do sprzedazy materialéw o wyraZnie
erotycznym charakterze, a co wiecej instruuje swoich czytelnikéw jak takich materialéw po-
szukiwacé w sieci.

8 Zob. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...; J.R. Kuester, P.A. Nieves, Hyperlinks,
Frames..., s. 252; D.J. Loundy, A Primer..., s. 476; T.W. Mills, METATAGS: Seeking...
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ale powiaza ten znak zaréwno z powodem, jak i pozwanym. ,,Zatarcie” ozna-
cza postrzeganie przez konsumentéw znaku jako identyfikujagcego dwa 7ré-
dta pochodzenia towaru®. Dlatego tez, podczas gdy rzeczywista konfuzja co
do Zrédet pochodzenia produktéw powoda i pozwanego nie jest wymagana
dla stwierdzenia ,,zatarcia”, to jednak wymagane jest co§ pokrewnego do
konfuzji — pomytka w asocjacji obu produktéw ze znakiem.

W celu ustalenia czy ma miejsce ,,zatarcie” stawnego znaku towarowe-
go w konkretnej sprawie, sedzia J. Sweet w sprawie Mead Data v. Toyota
Motor Sales U.S.A., Inc.¥, postuzyl si¢ szescioma kryteriami: (1) podobieii-
stwem znakdéw, (2) podobienstwem towaréw oznaczonych tymi znakami,
(3) doswiadczeniem konsumentéw, (4) grabiezczym zamiarem pozwanego,
(5) powszechng znajomoscig znaku uzywanego przez powoda oraz (6) po-
wszechng znajomoscig znaku uzywanego przez pozwanego®™. Pomimo, ze
katalog ten zostal poczatkowo stworzony na gruncie ustawodawstwa stano-
wego, kilka sadéw przyjeto test sedziego Sweet’a na ustalenie ostabienia
przez ,zatarcie” na gruncie FTDA¥.

Jednakze kryteria zaproponowane przez sedziego Sweet’a spotkaly si¢
z krytyka zaréwno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Kryteria te stanowia
pochodna klasycznej analizy prawdopodobiefistwa wywotania konfuzji i nie
s szczegdlnie zwigzane lub pomocne w rozstrzygnieciu zagadnienia osta-
bienia stawnego znaku towarowego przez jego ,,zatarcie”, a precyzyjniej
cztery z zaproponowanych kryteriéw — zamiar, podobiefistwo produktow,
doswiadczenie klientéw i powszechna znajomo$¢ znaku uzywanego przez
pozwanego — stanowia zaprzeczenie celu prawa jakim bylo jego zastosowa-
nie do znacznie réznigcych si¢ produktéw®. Jak zauwaza J.Th. McCarthy
ostabienie poprzez ,,zatarcie” ma miejsce wtedy, gdy pozwany uzywa stowa
jako swojego wlasnego znaku towarowego na oznaczenie débr tak réznych,
ze jakikolwiek btad co do 7Zrédia ich pochodzenia lub sponsorowania nie

8 J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.

8 875 F.21 1026,1035 (2™ Cir. 1989).

8 Cyt. za Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...

8 Zob. np. Ringling Bros. Barnun & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E.Windows Corp.,
937 F.Supp. 211 (S.D.N.Y. 1996}, Clinique Lab., Inc. v. DEP Corp., 945 F. Supp. 547, 562
(S.D.N.Y. 1996).

% J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.
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moze mie¢ miejsca’. Dla stwierdzenia ,,zatarcia” konieczne jest, by znaki
byty na tyle do siebie podobne, aby znaczacy segment klientéw, do ktérych
adresowane sg dane towary uznat znaki za zasadniczo identyczne®. W spra-
wach dotyczacych cybersquattingu wskazano, iz rejestracja przez pirata do-
menowego nazwy domenowej zawierajacej znak towarowy uprawnionego,
zmniejsza zdolnos¢ tego znaku do identyfikowania i odrézniania produktéw
i uslug za pomocg srodka jakim jest Internet”. Co wigcej, podkreslono, ze
zachowanie piratéw domenowych rézni si¢ od dwédch wzorcowych form osta-
bienia stawnego znaku towarowego. W wyniku rozpowszechnienia si¢ tech-
nologii internetowej, piraci s w stanie nie tylko zmniejszy¢ zdolnos¢ staw-
nego znaku do identyfikowania i odrézniania towaréw i ustug, ale
wyeliminowaé zdolnos¢ znakéw uprawnionego do identyfikowania i odr6z-
niania jego towar6w i ustug w Internecie®.

4. Anticybersquatting Consumer Protection Act
4.1. Uwagi wstepne

Konsekwencjg zjawiska piractwa domenowego w Stanach Zjednoczo-
nych bylo uchwalenie Anticybersqautting Consumer Protection Act (zwane-
go w dalszej czesci ACPA)”. Podpisana w dniu 29 listopada 1999 r. przez

% J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Corp & Excite, Inc.

% J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.

% Por. Intermatic Inc. v. Toeppen.

% Por. Panavision International, L.P v. Toeppen. Stanowisko to spotkato si¢ z krytyka. Traf-
nie wskazano, iz uprawniony do znaku towarowego nie zostaje niedopuszczony do wyko-
rzystania Internetu dla swych produktéw, gdyz moze w dalszym ciggu zarejestrowac inng
wersje domeny zawierajaca jego znak towarowy, tyle tylko, ze inng niz ta, ktéra jest przez
niego najbardziej preferowana. Tak Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...

% Tekst aktu dostepny pod adresem http:/www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-
1999-11-29-p1.html. Zob. tez S. Bazerman, B. Andree, The New U.S. Anticybersquatting
Consumer Protection Act, Entertainment Law Review 2000, nr 4, s. 73 i nast.; E.T. Colbert,
L. Rodriguez-Taseff, Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, http://www.nyecomm.org/
Misc/docs/atla.doc; S. Deutsch, Anticybersqautting Consumer Protection Act, http:/fiwww.inta.org/
news/cyberpiracy.shtml; J. Ozegalska-Trybalska, Adresy..., 160-175; M.T. Singer, New Law
against Cybersquatting, MultiMedia und Recht 2000, nr 4, http://www.beck.de/mmr/Archiv/
mmr04_2000/Aktuell/seite38.htm.
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prezydenta Billa Clintona, stanowi jak na razie pierwsza na Swiecie szcze-
gblowg regulacje wymierzong przeciwko cybersquatters®. Jest to regula-
cja federalna, ktéra zostata inkorporowana jako rozdziat 43(d) do Lanham
Act.

4.2, Powddztwo in personam

W mysl art. 43(d)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A)) Lanham Act ochro-
na przystuguje kazdemu uprawnionemu do znaku, w tym indywidualnej na-
zwy chronionej jako znak, w przypadku, gdy nie zwazajac na produkty lub
ushugi stron, inna osoba, bedac w zlej wierze zamierza osiagnaé korzys¢ z tego
znaku, w tym indywidualnej nazwy chronionej jako znak, przez rejestracje,
handel”” lub uzycie domeny, ktéra w odniesieniu do znaku posiadajacego
zdolnos$é dystynktywna w chwili rejestracji domeny, jest identyczna lub
mylaco podobna do tego znaku, za§ w odniesieniu do stawnego znaku posia-
dajacego ten przymiot w chwili rejestracji domeny, jest identyczna lub myla-
co podobna do znaku albo powoduje jego ostabienie. Ochrona przystuguje
uprawnionemu takze wtedy, gdy rejestracja, handel lub uzycie domeny na-
rusza prawa do znakéw, stéw lub nazw chronionych przez prawo takich jak
symbol olimpijski lub Czerwony Krzyz.

% Zgodnie z raportem senackim towarzyszacym ustawie, ,,posiadacze znakéw towarowych
stawiajg czolo nowej formie piractwa w Internecie wywolanej przez akty ,,cybersquattingu”,
ktore to okreslenie odnosi sie do zamierzonego, w zlej wierze i niewlasciwego rejestrowania
domen internetowych, co stanowi pogwalcenie praw posiadaczy znakéw towarowych”. Cy-
bersquatting jest praktyka polegajaca na rejestracji ,,dobrze znanych znakéw firmowych jako
domen internetowych” w celu zmuszenia uprawnionych do znakéw do ,,zaplaty za prawo
uczestniczenia w handlu elektronicznym pod ich wlasng nazwg firmowa”. Kongres uznat
praktyke cybersquattingu za szkodliwa, gdyz zagraza ona ,.kontynuacji wzrostu i zywotno-
sci Internetu jako platformy (...) komunikacji, handlu elektronicznego, edukacji, rozrywki
1 innych jeszcze nie okreslonych sposobéw wykorzystania”. Nowa legislacja byla konieczna
do objecia tych sytuacji, albowiem dotychczasowe prawo nie chronilo bezposrednio przed
cybersquattingiem, a piraci domenowi zaczeli stosowac srodki ostroznosci pozwalajace im
na unikniecie odpowiedzialnosci w oparciu o przepisy FTDA. Por. S. Rep. No 106-140 (1999);
cyt. za orzeczeniem w sprawie Virmual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc., 238 F. 3d 264,
270 (4™ Cir. 2001); http://pacer.ca4.uscourts.gov/opinion.pdf/001356.P.pdf.

7 Pojecie ,handlowania” odnosi si¢ tu, zgodnie z art. 43(d)(1)(E) (15 U.S.C. § 1125(d)}(1)}E))
Lanham Act, do takich transakcji jak sprzedaz, kupno, pozyczka, zastaw, licencja, zamiana
waluty oraz wszelkich innych cesji za wynagrodzeniem lub wplywéw pochodzacych z od-
platnej wymiany.
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ACPA nie wymaga, ani federalnej, ani stanowej rejestracji znaku towa-
rowego. Powdd natomiast musi wykazaé zta wiare pozwanego zamierzaja-
cego osiggnad korzysé, rejestracje, handel lub uzycie domeny oraz identycz-
nos$¢ lub mylace podobieistwo do znaku posiadajacego zdolnos¢
dystynktywng lub identycznos¢, mylace podobiefistwo albo ostabienie staw-
nego znaku®™. Tym samym ACPA chroni nie tylko przed rejestracjg domen
identycznych do posiadajacych zdolnos¢é dystynktywng lub stawnych zna-
kéw, ale takze mylaco podobnych tj. zawierajacych btedy ortograficzne, ktére
powoduja, iz uzytkownik Internetu robiacy btedy w pisowni ,,wchodzi” na
niezamierzong strong (tzw. typosquatting)®. Powdédztwo w oparciu o powyz-
sze przepisy skierowane moze by¢ jedynie przeciwko osobie, ktdra zareje-
strowata (rejestrujagcemu) domene lub jest autoryzowanym licencjobiorca
takiej osoby'®. W sprawie takiej sad moze orzec konfiskatg lub uniewaznienie
domeny, albo tez jej cesj¢ na rzecz uprawnionego do znaku towarowego'™.

Przestanka zlej wiary pozwanego zamierzajacego osiagnaé korzysé ze
znaku jest najistotniejsza na gruncie ACPA. Podczas, gdy naruszenie praw
do znaku towarowego jest niezalezne od tej przestanki, na gruncie ACPA
stanowi ona warunek zastosowania ustawy. Tym samym, przepisy ustawy
nie dotycza przypadkéw, gdy ktos rejestruje domeng z przyczyn innych niz
che¢é osiagnigcia korzysci nawet, jezeli moze to prowadzi¢ do prawdopodo-
biefistwa wywotania konfuzji. W takim przypadku zastosowanie moga zna-
le7¢ przepisy art. 32(1) (15 U.S.C. § 1114(1)) oraz 43(a)(1)(A) (15 U.S.C. §
1125(a)(1)(A)) Lanham Act.

Przepis art. 43(d)(1)(B) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)) Lanham Act wpro-
wadza otwarty katalog kryteriéw, ktérymi moga postugiwaé si¢ sady w celu
ustalenia zlej wiary majacego zamiar osiggniecia korzysci. Wsrdd tych kry-
teridw w pierwszej kolejnosci wskazaé nalezy na zamiar okreslonego pod-
miotu odwrédcenia uwagi konsumentéw od strony nalezacej do uprawnione-
go do znaku towarowego i skierowania jej ku stronie dostgpnej pod adresem
domenowym, co mogloby mie¢ szkodliwy wptyw na reputacje reprezento-
wang przez znak lub korzysci handlowe albo tez zamiar ,,zaciemnienia” lub

% Zob. E.T. Colbert, L. Rodriguez-Taseff, Anti-Cybersquatting...; orzeczenie w sprawie
Virtual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc.

% Por. Shields v. Zuccarini, 254 F. 3d 476 (39 Cir.2001), http://www.keytlaw.com/Cases/
shields.htm.

100 Art. 43(d)(1)}(D) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(D)) Lanham Act.

0 Art. 43(d)(1)(C) (15 US.C. § 1125(d)(1)(C)) Lanham Act.
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zdyskredytowania znaku przez wytworzenie prawdopodobiefistwa konfuzji
co do Zrédta pochodzenia, sponsorowania, przynaleznosci lub poparcia stro-
ny'®. Nastepne kryterium stanowi oferowanie przez podmiot cesji, sprzeda-
zy lub w inny sposéb przeniesienia domeny na uprawnionego do znaku to-
warowego lub jakakolwiek osobe trzecia w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, bez uzywania lub zamiaru uzywania domeny do oferowania
w dobrej wierze (bona fide) jakichkolwiek towardw lub ustug, albo tez weze-
$niejsze zachowanie podmiotu wskazujace na takie postepowanie'®. Wresz-
cie, istotna jest takze wielokrotna rejestracja lub nabywanie przez podmiot
domen, o ktérych podmiot ten wie, Ze sg identyczne lub mylaco podobne do
czyich§ znakéw posiadajacych zdolnosé dystynktywna w chwili rejestracji
domeny lub ostabig czyj$ stawny znak towarowy posiadajacy ten przymiot

12 Np. w sprawie Sporty’s Farm LLC v. Sportsman’s Market Inc., 202 F. 3d 489 (2und Cir.
2000), http://legal. web.aol.com/decisions/dlip/sportydec.html, sad wskazal m.in. na fakt, iz
pierwszy z pozwanych powddztwem wzajemnym — Sporty’s Farm — powstal w dziewiec
miesiecy po zarejestrowaniu domeny spotys.com, a sama domena nie zawiera nazwy pod-
miotu, ktéry jg zarejestrowal — drugiego z pozwanych powédztwem wzajemnym — Omegi.
Jednakze najistotniejsze byly, jak podkreslil sad, niepowtarzalne okolicznosci niniejszej spra-
wy, a konkretnie dzialanie Omegi, ktérej wiasciciele zamierzajac podja¢ dzialalnos¢ konku-
rencyjng wobec Sportsman’s i bedac swiadomymi sily jego znaku zarejestrowali domene
sportys.com w celu uniemozliwienia jej uzywania przez Sportsman’s, a nastepnie sprzedali
ja utworzonemu przez siebie podmiotowi zaleznemu, prowadzacemu nie zwigzang z nimi
i Sportsman’s dzialalnos¢ gospodarcza, aby uchroni¢ sie przed odpowiedzialnoscia.

1% Np. w sprawie Virtual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc., 106F. Supp. 2d 845 (E.D. Va.
2000}, http://classes.lls.edu/f2000/soluml/internetlaw/Virtualworks.htm, stwierdzajac z1a wiare
Virtual Works, ktéry zarejestrowal domene vw.net zawierajacg znak towarowy VW nalezacy
do producenta samochodéw Volkswagen AG i Volkswagen of America, Inc., sad wskazal, iz
Virtual Works nie mial ani praw, ani udzialu w znaku VW oraz nigdy nie byl w zaden sposéb
powiazany, ani tez nie prowadzil dzialalnosci gospodarczej pod znakiem VW. Co wiecej,
uznal, ze wysylane przez Virtual Works komentarze o Volkswagenie jako nazistach wyko-
rzystujacych prace niewolnicza godzily w jego dobre imie. Wreszcie, Virtual Works zapro-
ponowal Volkswagenowi sprzedaz domeny jako uprawnionemu do znaku w celu osiggnie-
cia korzysci finansowych. Ostatnim argumentem przemawiajacym za zlg wiarg Virtual Works
byla stawa znaku VW, ktéry, jak zauwazyl sad, stanowi ,.intuicyjna nazwe domenows” Volks-
wagena. Z kolei w sprawie Northern Light Technology v. Northern Lights Club, 236 F.3d 57
(1st Cir. 2001), http://laws.findlaw.com/1st/001641 html, za zla wiarg pozwanego przema-
wiala jego dzialalnos¢ polegajaca na rejestracji licznych domen zawierajacych znaki towaro-
we, czemu w niektérych przypadkach towarzyszylo tworzenie fikcyjnych fan klubéw (np.
Northern Lights Club skupiajacy entuzjastéw zorzy pdinocnej) koniecznych do przedsta-
wienia w procesie rejestracyjnym przed NSI oraz jego otwarcie na propozycje zakupu dome-
ny przez powoda.
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w chwili rejestracji domeny, bez wzgledu na towary i ustugi stron'™. Jednak-
7e ustawa uznaje, iZ w zlej wierze nie pozostaje osoba, ktéra byta przekona-
na i posiadata uzasadnione podstawy by by¢ przekonanym, iz uzywanie przez
nig domeny stanowi dozwolony uzytek (fair use) lub jest z innych przyczyn
zgodne z prawem!'%,

W sprawie wytoczonej w oparciu o art, 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1))
Lanham Act sad moze poza konfiskata lub uniewaznieniem domeny, albo
tez jej cesja na rzecz uprawnionego do znaku towarowego orzec ustawowe
odszkodowanie w wysokosci od 1.000 $ do 100.000 $ za domeng. Wniosek
o orzeczenie ustawowego odszkodowania, zamiast roszczenia o naprawie-
nie rzeczywistej szkody lub utraconych korzysci, mozna zglosi¢ w kazdym
czasie az do wydania wyroku przez sad pierwszej instancji'®.

1™ Np. w sprawie Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, 2000 U.S. Dist. LEXIS
15719, 56 U.S.P.Q.2d (BNA) 1705 (E.D. Pa. 2000}, http://www keytlaw.com/Cases/electro-
nic.htm, sad uznal, iz zla wiara Zuccariniego zamierzajacego osiagnac korzysci z zarejestro-
wanych domen zawierajacych bledy ortograficzne (electronicboutique.com, electronicboti-
que.com, eletronicsboutique.com, ebwold.com, ebworl.com) byla oczywista. Zuccarini
zarejestrowal domeny zawierajace bledy ortograficzne w celu osiagniecia zyskéw z reklam,
pomimo, ze byl Swiadomy istnienia sklepéw i strony internetowe;j ,,Electronics Boutique”
identyfikowanej przez adresy ebworld.com i electronicsboutique.com. Wierzyl on, iz uzyt-
kownicy Internetu popelnia bledy ortograficzne wpisujac nazwy domen strony, do ktérej
chcieli si¢ dostac i zamiast na nig ,,wejda” na jedng z jego stron. Zuccarini osiggal zysk za
kazdym razem, gdy internauta robil blad, ktéry Zuccarini wczesniej przewidzial.

15 Np. w sprawie Northland Insurance Cos. v. Blaylock, 115 F. Supp. 2d 1108 (D. Minn.
2000); http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/cyberlaw/NorthlandInsCos.V.Blay-
lock(DMinn9-25-00).html, sad nie dopatrzy! si¢ wymaganej przez ACPA zlej wiary pozwa-
nego zamierzajacego osiagnaé korzysc, a jedynie stwierdzil, iz pozwanemu przypisa¢ mozna
zla wole przejawiajaca si¢ w zalozeniu strony identyfikowanej przez domeny northlandinsu-
rance.com oraz sailinglegacy.com stuzacej krytyce ubezpieczeniowej dzialalnosci powoda.
Natomiast w sprawie Shields v. Zuccarini sad uznal, iz dozwolony uzytek znaku powoda
przez pozwanego, ktéry zmienil swe strony na, jak to okreslil, strony ,,politycznego prote-
stu” przeciwko stronie joecartoon.com przedstawiajacej zabijanie zwierzat, polityce [CANN
oraz ACPA dopiero po wniesieniu pozwu nie moze wylaczac jego odpowiedzialnosci za
wczesniejsze bezprawne dzialania polegajace na czysto komercyjnym wykorzystaniu tych
stron.

1% Np. w sprawie Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, sad orzekl odszkodo-
wanie na rzecz powoda w maksymalnej ustawowej wysokosci tj. 100.000 $ za domeng, co
tacznie dato kwote 500.000 $. Uzasadniajac swoje stanowisko, sad polozyl nacisk na rzeczy-
wistg strate jakiej doznal EB w wyniku utraty konsumentéw i reputacji, ktéra zdaniem sadu
nie byla mozliwa do wyliczenia. Sad mial takze na wzgledzie, jak przyznal sam pozwany, iz
zarejestrowane przez niego domeny przynosily roczny dochéd w wysokosei od 800.000 $
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4.3. Powodztwo in rem

Nowelizacja wprowadzita takze w art. 43(d)(2)(A) (15 U.S.C. §
1125(d)}(2)(A)) Lanham Act mozliwos$¢ wytoczenia przez uprawnionego
do znaku towarowego powddztwa in rem przeciwko domenie w okregu
sadowym, w ktérym rejestrujacy domeng, podmiot bedacy rejestratorem
domeny lub inna wtadza rejestrujaca lub przydzielajaca domeny ma sie-
dzibe. Powddztwo to mozna wytoczyé, jezeli domena narusza jakiekolwiek
prawa uprawnionego do znaku zarejestrowanego w Biurze Patentdéw i Zna-
kéw Towarowych (Patent and Trademark Office) lub chronionego w opar-
ciu o art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) lub 43(c) (15 U.S.C. § 1125(c)) Lanham
Act. Warunkiem przyznania ochrony jest uznanie przez sad, Zze uprawnio-
ny nie jest w stanie skierowa¢ powddztwa przeciwko osobie, ktéra bytaby
pozwanym w oparciu o art, 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) Lanham Act
lub pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie jest w stanie znaleZ¢é oso-
by, ktéra bytaby pozwanym w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. §
1125(d)(1)) Lanham Act. W tym ostatnim przypadku wymagane jest by
uprawniony zawiadomit o przypuszczalnym naruszeniu i zamiarze wytocze-
nia powddztwa rejestrujgcego domene za pomoca poczty i na adres e-mailo-
wy dostarczony przez rejestrujacego rejestratorowi oraz za pomocg publi-
kacji zawiadomienia o procesie. Sad moze zazada¢ wykazania tego
niezwlocznie po wytoczeniu powddztwa. W sprawie, w ktérej wytoczono po-
woddztwo in rem orzeczona moze zostaé jedynie konfiskata lub uniewaz-
nienie domeny, albo tez jej cesja na rzecz uprawnionego do znaku towaro-
wego'. W sprawie takiej na rejestrujgcego, rejestratora domeny lub inng
wtadze przydzielajaca domeny nie moga by¢ naktadane nakazy lub kary
pieni¢zne, chyba, ze mozna jej przypisaé ztg wiare lub lekkomyslnosé, w tym
zamierzone niezastosowanie si¢ do zarzadzei sadu'®. Przepisy o powddz-
twie in rem stanowi¢ majg ostateczny Srodek w sytuacjach, gdy jurysdykcja

do 1.000.000 $. Z kolei w sprawie Shields v. Zuccarini, sad orzekl ustawowe odszkodowanie
w wysokosci 10.000 $ za kazdg z pigciu domen tj. tacznie 50.000 $. Zob. tez R. Keyt, Notorious
Cybersquatter Liable for $ 500,000 under the Anticybersquatting Consumer Protection Act,
http://www keytlaw.com/urls/zuccarini.htm; R. Keyt, Typosquatter Liable for Statutory
Damages of 310,000 per Domain Name & Attorneys’ Fees of $ 39,109, http://www.keytlaw.com/
urls/typosquatter.htm.

107 Art. 43(d)2)(D)(E) (15 U.S.C. § 1125(d)(2D)(i)) Lanham Act.

108 Art. 43(d)2)(D)(ii) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(D)(ii)y Lanham Act.
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in personam jest niemozliwa, gdyz rejestrujacy domene jest obcokrajowcem
lub pozostaje anonimowy'®.

Aby uzyska¢ ochrone w drodze powddztwa wytoczonego in rem, po-
wdd musi wykazaé, iz (1) posiada uprawnienie do znaku zarejestrowanego
w Biurze Patentéw i Znakéw Towarowych (Patent and Trademark Office)
lub chronionego w oparciu o art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) lub 43(c) (15
U.S.C. § 1125(c)) Lanham Act, (2) domena narusza jakiekolwiek prawa
uprawnionego do znaku z powodu dziatania w zlej wierze podmiotu, ktéry
bylby pozwany w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) Lanham
Act oraz (3) nie jest w stanie znaleZ¢ tej osoby lub wytoczy¢ przeciwko
niej powddztwa''’.

5. Uwagi koncowe

Dorobek amerykariskiego orzecznictwa oraz doktryny w sprawach doty-
czacych naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie, a zwlaszcza
rozwazania dotyczace spelnienia przestanek ,,prawdopodobiefistwa wywo-
tania konfuzji” (,,prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad”), ,,stawy zna-
ku towarowego”, ,.handlowego uzycia w handlu” oraz ,,0stabienia znaku”
moga zosta¢ przeniesione na grunt polskich przepiséw chroniacych znaki
towarowe, tj. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemysto-

1% Zob. orzeczenie w sprawie Lucent Techs., Inc. v. Lucentsucks.com, 95 F. Supp. 2d 528
(E.D. Va. 2000), http://cyberlaw.harvard.edu/ilaw/DomainNames/Lucent.htm.

19 Np. w sprawie Hartog & Co. v. swix.com; No. 99-1788-A, 2001 U.S. Dist. LEXIS 3568
(E.D. Va. 2001), http://www.burkardlaw.com/nss-folder/unlawfuldomainnames1/Hartog.pdf,
norweski wytwérca wosku do nart, uprawniony do zarejestrowanego w 1949 r. w USA zna-
ku towarowego SWIX wytoczyl powédztwo przeciwko domenie swix.com (a takze swix.net)
zarejestrowanym przez obywatela Szwajcarii — Pedrama Burgina, §wiadczacego uslugi inter-
netowe, ktéry w 1995 r. zarejestrowal w Szwajcarii znak towarowy SWiX w kilku klasach.
Natomiast w sprawie Lucent Techs., Inc. v. Lucentsucks.com uprawniony do znakéw LU-
CENT i LUCENT TECHNOLOGIES skierowal powédztwo przeciwko domenie lucent-
sucks.com zarejestrowanej przez niejakiego Russella Johnsona, ktérego adresu powéd nie
umial ustali¢. Russell Johnson skontaktowal sie jednakze z powodem juz po wniesieniu po-
wodztwa in rem. Sad uznal w tej sprawie, iz powdéd nie wykazal sie ,,nalezyta starannoscia”,
o ktérej mowa w art. 43(d)(2}(A) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(A)) Lanham Act, gdyz nie dat
Johnsonowi odpowiedniego czasu na odpowiedZ na swoje poprzedzajace bezposrednio wyto-
czenie powodztwa in rem. W konsekwencji sad oddalil powédztwo jako przedwczesne, a po-
wod wytoczyl powddztwo in personam. Zob. Lucent Techs., Inc.v. Johnson, 2000 U.S. Dist.
LEXIS 16002 (C.D. Cal. 2000).
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wej'!! oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji''%.

Przestanka ,,prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad” zasadniczo od-
powiada przestance ,,ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad” wymaganej
do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie
prawa wlasnosci przemystowej. Z kolei kryteria, ktérymi sady amerykari-
skie postugiwaty si¢ przy okreslaniu ,,stawy znaku” moga by¢ pomocne przy
definiowaniu poj¢é¢ powszechnie znanego'” i renomowanego znaku towa-
rowego'*, co do ktérych brak w prawie polskim definicji legalnych. Wresz-
cie, rozwazania dotyczace ,,0ostabienia znaku” moga by¢ wykorzystane przy
ustalaniu, czy uzycie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego
znaku towarowego bylo szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru badz re-
nomy tego znaku.

Najistotniejsze sa jednak ustalenia poczynione odnosnie przestanki ,,han-
dlowego uzycia w handlu”. Uznanie, iz dziatanie polegajace na rejestrowa-
niu domeny, a nastepnie jej sprzedazy uprawnionemu do znaku towarowego
w celu osiagnigcia korzySci majatkowej spetnia ta przestanke, pozwala na
przyjecie, iz dziatania piratéw domenowych wypetnia¢ bedg przestanki ,,uzy-
cia w obrocie gospodarczym”, o ktérej mowa w prawie wlasnosci przemy-
stowej oraz ,,dziatania w ramach dziatalnosci gospodarczej” na gruncie zwal-
czania nieuczciwej konkurencji. Z drugiej strony, przestanki te nie zostaja
spelnione, jak trafnie zauwazono w analizowanym orzecznictwie, W przy-
padku samej tylko rejestracji zawierajacej znak domeny z koncéwka .com.

Nowa federalna amerykanska ustawa, wymierzona przeciwko piratom
domenowym stanowi¢ moze natomiast asumpt do rozwazaf nad konieczno-
$cig znowelizowania — wobec pojawienia si¢ nowej formy naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy jaka jest piractwo domenowe — dotychczaso-
wych polskich regulacji chronigcych znaki towarowe, ktére jak na razie nie-
wystarczajaco, ze wzgledu na trudnosci w spelieniu wszystkich przewi-
dzianych w nich przestanek, chronig przed tym procederem.

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z p67n. zm.

12 Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6Zn. zm.

% Odnosnie pojecia powszechnie znanego znaku towarowego zob. w szczeg6lnosci E. Woj-
cieszko-Gluszko, Ochrona prawna...

14 Odnosnie pojecia renomowanego znaku towarowego zob. w szczeg6lnosci J. Piotrowska,
Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001.
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