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OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH
W INTERNECIE W AMERYKAÑSKIM

PRAWIE FEDERALNYM

 1. Uwagi wstêpne

Ochrona znaków towarowych w Internecie stanowi jedno z najbardziej
dyskutowanych zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z nowym medium. W Pol-
sce jak dot¹d brak orzeczeñ s¹dowych dotycz¹cych naruszeñ prawa do znaku
towarowego w Internecie, co nie znaczy, i¿ proceder ten omin¹³ nasz kraj1.

 * Mgr Jaros³aw R. Antoniuk – asystent w Katedrze Podstaw Zarz¹dzania i Marketingu Wy-
dzia³u Organizacji i Zarz¹dzania PŒl. w Gliwicach, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego
i Miêdzynarodowego Prywatnego WPiA UŒl. w Katowicach, aplikant s¹dowy SO w Kato-
wicach.
 1 Tytu³em przyk³adu wskazaæ mo¿na rejestracjê domen polkomtel.com oraz plusgsm.com,
zawieraj¹cych znaki towarowe operatora sieci komórkowej PLUS GSM przez konkurenta
w tej bran¿y ERA GSM. Sprawa zakoñczy³a siê ugodowo, a domena polkomtel.com zosta³a
wystawiona na sprzeda¿. Zob. bli¿ej D. Gajos, Niech rozs¹dzi nas arbiter, „Rzeczpospolita”
z 30 listopada 1997 r., nr 279, dostêpny: http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/kompu-
ter_001130/komputer_a_1.html. Jedyn¹ spraw¹, która trafi³a dot¹d do s¹du by³a sprawa
z powództwa Centrum Handlowego „Janki” w Warszawie przeciwko „First Press” z siedzib¹
w Ciechanowie o zaprzestanie u¿ywania domen centrumjanki.pl i centrumjanki.com.pl, któ-
ra toczy³a siê przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie. Pozwany na stronie znajduj¹cej siê
pod zarejestrowanymi adresami prezentowa³ zdezaktualizowane informacje m.in. nieaktual-
ne oferty handlowe, nieprawid³owe rozk³ady jazdy autobusów, niew³aœciwe godziny otwar-
cia sklepów itp. CHJ zarejestrowa³o, co prawda, domenê centrum-janki.pl, jednak wyszuki-
warki internetowe zawsze jako pierwsze wskazywa³y adresy nale¿¹ce do First Press. W sprawie
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Znaki towarowe w Internecie wykorzystywane s¹ nie tylko na stronach www
na opatrywanie nimi okreœlonych towarów lub us³ug, ale tak¿e w domenach
internetowych, metatagach2 , linkach3  oraz przy tzw. ramkowaniu4.  W Stanach
Zjednoczonych, przoduj¹cych w rozwoju tego medium, ochrona znaków
towarowych przynios³a nie tylko now¹, elastyczniejsz¹ interpretacjê dotych-
czasowych przepisów, ale tak¿e wydanie nowych. Jak dot¹d w literaturze
polskiej uwagê poœwiêcono jedynie wybranym kwestiom zwi¹zanym z ochron¹
znaków towarowych w USA, w tym tak¿e w kontekœcie naruszeñ prawa do
nich w Internecie5.  Z tego wzglêdu konieczna wydaje siê ca³oœciowa analiza

tej nie zapad³ jednak¿e wyrok, gdy¿ pozwany wyrejestrowa³ sporne domeny, a strony zgod-
nie wnios³y o zawieszenie postêpowania. Zob. bli¿ej J. Kowalski, Ile biznesu, ile piractwa,
Rzeczpospolita z dnia 15 kwietnia 2003 r., nr 89 (6469), s. C 1; M. Musia³, Centrumjanki.pl
czeka na w³aœciciela, Gazeta Wyborcza z dnia 22 paŸdziernika 2003 r., nr 247 (4458), s. 21.
2 Metatagi (metatags) s¹ komponentami jêzyka HTML (Hyper Text Markup Language),
w którym pisane s¹ zazwyczaj strony internetowe, s³u¿¹cymi do dostarczania informacji dla
wyszukiwarek internetowych o zawartoœci strony.
3 Linki (links) s¹ odes³aniami umieszczonymi na stronach internetowych, które kieruj¹ ko-
rzystaj¹ce z nich osoby na inne witryny lub w inne miejsca tej samej witryny.
4 Ramkowanie (framing) polega na œci¹gniêciu zawartoœci strony, z któr¹ siê ³¹czymy link¹,
w okno strony, na której jesteœmy.
5 W literaturze polskiej odnoœnie ochrony znaków towarowych w USA w ogólnoœci zob.
R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa
polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988, s. 36-38; zdolnoœci odró¿niaj¹cej
znaku towarowego w prawie amerykañskim zob. U. Promiñska, Prawo o znakach towaro-
wych, Warszawa 1995, s. 28-30; ochrony znaków towarowych powszechnie znanych w tym
kraju zob. E. Wojcieszko-G³uszko, Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie zna-
nych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZNUJ 1995, z. 68, s. 73-76; procedu-
ry rejestracji znaków towarowych w USA zob. E. Wojcieszko-G³uszko, Nowa koncepcja
procedury rejestracji znaków towarowych w amerykañskim prawie, ZNUJ PWiOWI 1995,
z. 66, s. 35 i n., zaœ odnoœnie zdolnoœci rejestrowej pojedynczego koloru w prawie Stanów
Zjednoczonych zob. J. Szwaja, E. Wojcieszko–G³uszko, Problem zdolnoœci rejestrowej po-
jedynczego koloru, KPP 1998, nr 4, s. 706-708.; E. Wojcieszko-G³uszko, Kolorowy znak
towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykañskiego, KPP 1997, z. 3, s. 531 i n. Natomiast
wybrane kwestie zwi¹zane z naruszeniem prawa do znaku towarowego w Internecie na grun-
cie prawa amerykañskiego, w szczególnoœci poprzez bezprawne pos³u¿enie siê nim w dome-
nie internetowej omówione zosta³y w: L. Brancus-Cieœlak, Rozwi¹zywanie konfliktów na tle
domen internetowych (Ochrona prawna przeciwko u¿ywaj¹cemu domenê w z³ej 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. O¿egalska, Adresy internetowe a znaki towarowe,
ZNUJ PWiOWI 1999, z. 71, s. 82-89; J. O¿egalska, Cybersquatting i inne formy nadu¿ywania
znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja, ZNUJ PWiOWI
2001, z. 77, s. 166-170; J. O¿egalska-Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilno-



40

regulacji amerykañskich dotycz¹cych tej problematyki w œwietle bogatego
orzecznictwa tamtejszych s¹dów. Pozwala ona na sformu³owanie pewnych
wniosków, które mog¹ mieæ zastosowanie w wyk³adni polskich uregulowañ
chroni¹cych znaki towarowe.

Ochrona znaków towarowych w USA gwarantowana jest zarówno przez
ustawodawstwo stanowe, jak i pochodz¹c¹ z 1946 r. federaln¹ ustawê Lanham
Act (15 U.S.C.)6.  Jednak¿e ze wzglêdu na nieograniczony charakter nowego
medium, w sprawach dotycz¹cych naruszenia praw do znaków towarowych
w Internecie obok zarzutów naruszenia ustawodawstwa stanowego, pierwszo-
planowe znaczenie mia³o naruszenie prawa federalnego. Dlatego te¿ w arty-
kule niniejszym skupiono siê jedynie na analizie federalnych regulacji ame-
rykañskich chroni¹cych znaki.

2. Lanham Act

2.1. Pojêcie znaku towarowego

Pojêcie znaku towarowego definiuje art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham
Act. Zgodnie z nim, znakiem towarowym jest ka¿de s³owo, nazwa, symbol
lub znak albo jakakolwiek ich kombinacja s³u¿¹ca do zidentyfikowania i od-
ró¿nienia towarów, w tym rzadkich produktów, jednego podmiotu od tych
wytwarzanych lub sprzedawanych przez inne podmioty oraz wskazania Ÿró-
d³a pochodzenia dóbr, nawet je¿eli Ÿród³o to jest nieznane. Taki znak towa-
rowy mo¿e zostaæ zarejestrowany przez Biuro Patentów i Znaków Towaro-
wych (Patent and Trademark Office)7.  Jednak¿e, aby do tego dosz³o musi
posiadaæ on zdolnoœæ dystynktywn¹ (odró¿niaj¹c¹) tzn. zdolnoœæ do odró¿-
niania dóbr wnioskodawcy od dóbr innych podmiotów. Znaki klasyfikowane

prawne, PIPWI UJ 2003, z. 84, s. 78-79, 80-86, 90-94, 110-111, 112-116, 119-129, 160-
175; A. Szkaradziñski, A. Wac³awik, Œrodki ochrony prawnej w przypadkach abuzywnej
rejestracji nazw domen internetowych. Uwagi na tle porównawczym, TPP 2000, nr 4, s. 80,
94-97. Zob. te¿ J. O¿egalska, Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, PUG 2000,
nr 5, s. 11 i n.
6 Treœæ ustawy dostêpna pod adresem http://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html. T³um.
autora.
7 Odnoœnie 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/f4_3.htm; E. Wojcieszko–G³uszko, Nowa koncepcja…, s. 35 i nast.
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s¹ w kategorie odpowiadaj¹ce ich wzrastaj¹cej zdolnoœci dystynktywnej.
W orzecznictwie i literaturze dokonuje siê podzia³u na znaki: rodzajowe,
opisowe, sugestywne, arbitralne i fantazyjne. Trzy ostatnie kategorie zna-
ków, ze wzglêdu na ich naturaln¹, wewnêtrzn¹ zdolnoœæ identyfikowania
produktów jako pochodz¹cych z okreœlonego Ÿród³a, uwa¿ane s¹ za nieod-
³¹cznie dystynktywne i jako takim przys³uguje im ochrona. W przeciwieñ-
stwie do nich, znaki rodzajowe nie posiadaj¹ zdolnoœci rejestrowej8.

S³owa rodzajowe, które odnosz¹ siê do towarów lub us³ug, nigdy nie s¹
chronione jako znaki towarowe, gdy¿ by³oby to nieuczciwe wobec konkuren-
tów podmiotu pos³uguj¹cego siê takimi s³owami w powi¹zaniu z towarami lub
us³ugami. Znak opisowy okreœla jakoœæ albo charakter towarów lub us³ug, na
których zostaje umieszczony. Mo¿e on pe³niæ funkcjê znaku towarowego, je-
¿eli osi¹gnie wtórn¹ zdolnoœæ odró¿niaj¹c¹, co oznacza, i¿ znak jest postrze-
gany przez konsumentów jako odnosz¹cy siê do konkretnego produktu pocho-
dz¹cego z okreœlonego Ÿród³a. Za sugestywny uznaje siê znak, który raczej
sugeruje ni¿ opisuje w³aœciwoœci oznaczonego nim towaru lub us³ugi. Wyma-
ga on od konsumentów wyobraŸni w celu powi¹zania znaku z konkretnym
produktem. Znaki sugestywne uwa¿a siê za pierwotnie dystynktywne i z tego
wzglêdu znacz¹ce oraz chronione bez koniecznoœci wykazania nabycia wtór-
nej zdolnoœci odró¿niaj¹cej. Z kolei znaki arbitralne s¹ zazwyczaj definiowa-
ne jako takie, które dostosowuj¹ powszechne s³owa do nowych okolicznoœci.
Identyczne s³owa mog¹ zostaæ uznane za rodzajowe lub arbitralne w zale¿no-
œci od kontekstu, w którym zostaj¹ u¿yte. Wreszcie okreœlenie „znak fantazyj-
ny” zarezerwowane jest generalnie dla s³ów lub symboli, które zosta³y wy-
myœlone jedynie w celu u¿ycia ich jako znaków towarowych. Znaki arbitralne
i fantazyjne s¹ znakami najsilniejszymi w tym sensie, i¿ asocjacje pomiêdzy
tymi kategoriami znaków a oznaczonymi nimi towarami lub us³ugami s¹ ca³-
kowicie zgodne z oczekiwaniami, jakie z nimi wi¹¿¹ uprawnieni. Si³a tych
znaków jest wypadkow¹ ich jednoznacznoœci oraz stopnia znajomoœci znaku,
jakim cieszy siê on wœród tych odbiorców, do których jest adresowany9 .

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. tak¿e 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.
9 Por. A. Bartow, Likelihood of Confusion, http://www.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 podstawow¹ ochronê prawa do znaku towaro-
wego w dwóch artyku³ach – 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 ochronê zarejestro-
wanych znaków towarowych. Zgodnie z tym przepisem naruszeniem prawa
do zarejestrowanego znaku towarowego jest u¿ycie w handlu jakiejkolwiek
reprodukcji, podrobionego egzemplarza, kopii lub kolorowej imitacji takie-
go znaku w powi¹zaniu ze sprzeda¿¹, oferowaniem do sprzeda¿y, dystry-
bucj¹ lub reklam¹ jakichkolwiek produktów lub us³ug, je¿eli takie u¿ycie
mo¿e wywo³aæ konfuzjê, pomy³kê lub wprowadziæ w b³¹d. Drugi z nich
chroni nie zarejestrowane znaki towarowe i powszechnie okreœlany jest jako
czyn nieuczciwej konkurencji10 . Wed³ug tego przepisu odpowiedzialnoœæ rodzi
u¿ycie w handlu jakiegokolwiek s³owa, nazwy, symbolu, znaku lub ich kom-
binacji itd. w powi¹zaniu z produktami lub us³ugami, je¿eli takie u¿ycie mo¿e
wywo³aæ konfuzjê, pomy³kê lub wprowadziæ w b³¹d, co do przynale¿noœci,
powi¹zañ lub zwi¹zków u¿ywaj¹cego z innym podmiotem, albo te¿, co do
pochodzenia lub sponsorowania produktów, us³ug lub dzia³alnoœci handlo-
wej przez inn¹ osobê.

W celu uzyskania ochrony zarówno zarejestrowanego, jak i nie zareje-
strowanego znaku towarowego powód musi wykazaæ, ¿e mia³o miejsce u¿y-
cie (1) repliki lub kopii znaku, (2) w handlu, (3) w powi¹zaniu z towarami
lub us³ugami oraz (4) prawdopodobieñstwo wywo³ania konfuzji11.  Przed
omówieniem najistotniejszej z czterech powy¿szych przes³anek tj. „prawdo-
podobieñstwa wywo³ania konfuzji”, nieco uwagi nale¿y poœwiêciæ dwom
innym przes³ankom, których wykazanie sprawia³o zwykle sporo trudnoœci
powodom tj. „u¿yciu w handlu” oraz „u¿yciu w powi¹zaniu z produktami
lub us³ugami”.

10 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/
article1.html.
11 Tak J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition; cyt. za T.W. Mills,
METATAGS: Seeking...
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2.3. U¿ycie w handlu

Samo pojêcie „handlu” definiuje art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham Act.
Zgodnie z tym przepisem handel stanowi ka¿da dzia³alnoœæ handlowa, która
zgodnie z prawem mo¿e byæ regulowana przez Kongres. Artyku³ ten defi-
niuje tak¿e termin „u¿ycie w handlu” jako u¿ycie w dobrej wierze (bona
fide) znaku w zwyk³ym obrocie handlowym, a nie jedynie jego rejestracjê.
Ustawa uznaje, i¿ u¿ycie znaku w handlu w stosunku do produktów za-
chodzi, kiedy zostaje on w jakikolwiek sposób umieszczony na produk-
tach lub ich opakowaniach albo ukazany w powi¹zaniu z produktami lub na
etykietach albo nalepkach do nich do³¹czonych, a je¿eli charakter produk-
tów czyni takie pos³u¿enie siê niewykonalnym, na dokumentach towarzy-
sz¹cym produktom lub ich sprzeda¿y, a tak¿e, kiedy produkty s¹ sprzedawa-
ne lub transportowane w handlu. Z kolei u¿ycie znaku w handlu w stosunku
do us³ug, zgodnie z ustaw¹ zachodzi, kiedy zostaje on u¿yty lub ukazany
w sprzeda¿y lub reklamie us³ug, a us³ugi te œwiadczone s¹ w handlu albo
œwiadczone s¹ w wiêcej ni¿ jednym stanie albo w Stanach Zjednoczonych
i zagranic¹, a osoba œwiadcz¹ca te us³ugi zajmuje siê handlem w zwi¹zku z tymi
us³ugami.

Kongres wywodzi sw¹ kompetencjê do regulacji problematyki znaków
towarowych z tzw. Klauzuli Handlowej (the Commerce Clause) Konstytu-
cji12.  Przes³anka „u¿ycia 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) warunkuj¹ce uchwalenie jakie-
gokolwiek prawa przez Kongres13.  Poniewa¿ przes³anka ta odzwierciedla
zamiar Kongresu stanowienia prawa w mo¿liwie najszerszych granicach jego
upowa¿nienia p³yn¹cego z Klauzuli Handlowej, dlatego te¿ zakres pojêcia
„u¿ycie w handlu” jest szeroki14.  Zdecydowana wiêkszoœæ stron interneto-
wych, dostêpnych dla wszystkich u¿ytkowników, z ³atwoœci¹ wype³nia t¹

12 Zgodnie z z art. I, § 8, klauzuli 3 Konstytucji USA Kongres jest uprawniony do regulacji
handlu z innymi pañstwami, pomiêdzy poszczególnymi stanami oraz z plemionami indiañ-
skimi.
13 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 F.Supp. 2d 176, 179 (W.D.N.Y.
2000); http://pub.bna.com/ptcj/99746.htm.
14 Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.
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przes³ankê15,  przez co zostaje ona zredukowana do minimum przy analizie
naruszenia prawa do znaku towarowego.

2.4. U¿ycie w powi¹zaniu z towarami lub us³ugami

Natomiast przes³anka „u¿ycia w powi¹zaniu z towarami lub us³ugami”
jest spe³niona nie tylko wtedy, gdy znak towarowy zostaje u¿yty w powi¹zaniu
z produktami lub us³ugami dystrybuowanymi lub reklamowanymi przez poten-
cjalnego naruszyciela16,  ale tak¿e w powi¹zaniu z dobrami dystrybuowanymi
przez uprawnionego do znaku towarowego17.  Nawet samo sprzedawanie miej-
sca na reklamy przez zarz¹dzaj¹cego stron¹ www mo¿e byæ wystarczaj¹ce
do wykazania tej przes³anki18.  W konsekwencji, tak jak „u¿ycie w handlu”,
przes³anka ta interpretowana jest niezwykle szeroko, a wiêkszoœæ, zw³asz-
cza komercyjnych stron internetowych, wype³nia j¹ bez przeszkód.

2.5. Prawdopodobieñstwo wywo³ania konfuzji

Ostatnia z wymienionych przes³anek – „prawdopodobieñstwo wywo³ania
konfuzji” – uwa¿ana jest za istotê naruszenia prawa do znaku towarowe-
go19.  Ka¿dy z federalnych okrêgów s¹dowych apelacji przyj¹³ inny, sk³ada-
j¹cy siê z wielu kryteriów test, s³u¿¹cy okreœleniu tego, czy dosz³o do praw-
dopodobieñstwa wywo³ania konfuzji. Testy te jednak¿e czêœciowo wzajemnie
siê pokrywaj¹20.  J. Th. McCarthy wskazuje, i¿ test ten mo¿na sprowadziæ do

15 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.
17 Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.
18 Por. B.J. Gaffney, Metatags and Keying: Is Their Use Trademark Infringement?, http://
www.ukans.edu/~cybermom/CLJ/gaffney/gaffney.html#What; T.W. Mills, METATAGS: Seeking …
19 Tak J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition; cyt. za T.W. Mills,
METATAGS: Seeking…
20 Przyk³adowo s¹dy Drugiego Okrêgu stosuj¹ tzw. Polaroid test (od orzeczenia w sprawie
Polaroid Corp. v. Polorad Elecs. Corp., 287 F. 2d. 492, 495 (2d Cir. 1961)), sk³adaj¹cy siê
z oœmiu kryteriów (1) si³y znaku towarowego powoda, (2) podobieñstwa znaków towaro-
wych stron, (3) konkurencyjnej bliskoœci produktów i us³ug stron, (4) prawdopodobieñ-
stwa, ¿e powód „zape³ni lukê” i zaoferuje produkt taki jak pozwany, (5) rzeczywistej konfu-
zji pomiêdzy produktami, (6) dobrej wiary pozwanego, (7) jakoœci produktów powoda
w porównaniu z produktami pozwanego oraz (8) rozwagi nabywców. Z kolei s¹dy Siódme-
go Okrêgu pos³uguj¹ siê testem obejmuj¹cym siedem kryteriów (1) stopieñ podobieñstwa
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szeœciu kryteriów: (1) podobieñstwa znaków, (2) podobieñstwa kana³ów dys-
trybucji, (3) doœwiadczenia i rozwagi kupuj¹cych, (4) domniemanego za-
miaru naruszaj¹cego prawo do znaku towarowego, (5) przy niekonkurencyj-
nych dobrach, czy kupuj¹cy oczekiwali, ¿e uprawniony rozszerzy swoj¹
dzia³alnoœæ na dziedzinê dzia³alnoœci potencjalnego naruszyciela prawa do
znaku towarowego oraz (6) dowodu rzeczywistej konfuzji21.

W celu ustalenia, i¿ kryterium „si³y znaku towarowego” zosta³o spe³nione,
konieczne jest wykazanie przez powoda, ¿e jego znak towarowy nale¿y do
jednej z kategorii znaków uznawanych za nadaj¹ce siê do ochrony w oparciu
o art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) Lanham Act. W celu okreœlenia czy znak
powoda jest uprawniony do ochrony, s¹d musi wstêpnie zakwalifikowaæ znak
przez okreœlenie jego si³y, pamiêtaj¹c przy tym, i¿ celem prawa znaków towa-
rowych jest kreowanie praw twórców i u¿ytkowników nazw komercyjnych,
a tak¿e ochrona spo³eczeñstwa przed konfuzj¹, pomy³k¹ lub wprowadzeniem
w b³¹d, jakie mo¿e wywo³aæ skopiowanie znaku, który, poprzez swoj¹ zdol-
noœæ dystynktywn¹, identyfikuje Ÿród³o pochodzenia produktów nim oznaczo-
nych. Kryterium si³y znaku towarowego jest oceniane w oparciu o dwa zasad-
nicze wskaŸniki: stopieñ jego pierwotnej zdolnoœci dystynktywnej oraz stopieñ
jego wtórnej zdolnoœci dystynktywnej osi¹gniêtej na skutek d³ugotrwa³ego po-
s³ugiwania siê nim na rynku. Na ustalenie tego kryterium, a zw³aszcza stopnia
wtórnej zdolnoœci dystynktywnej, wp³yw maj¹ takie okolicznoœci, jak sam fakt
rejestracji znaku, okres jego nieprzerwanego u¿ywania, obszar, na którym znak
jest u¿ywany oraz nak³ady uprawnionego na promocjê i reklamê znaku22.

pomiêdzy wygl¹dem i si³¹ oddzia³ywania znaków, (2) podobieñstwo produktów i us³ug,
w stosunku do których znak zosta³ u¿yty, (3) dziedzinê i sposób równoleg³ego u¿ycia, (4)
stopieñ rozwagi jakiego nale¿y oczekiwaæ od kupuj¹cego, (5) si³ê znaku powoda, (6) rzeczy-
wist¹ konfuzjê oraz (7) zamiar po stronie domniemanego naruszyciela zbywania swoich pro-
duktów jako pochodz¹cych od uprawnionego. Wreszcie s¹dy Dziewi¹tego Okrêgu u¿ywaj¹
tzw. testu Sleekcraft (od orzeczenia w sprawie AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F. 2nd 341,
348-49 (9th Cir. 1979)), sk³adaj¹cego siê z oœmiu kryteriów (1) si³y znaku towarowego po-
woda, (2) powi¹zania lub bliskoœci produktów i us³ug stron, (3) podobieñstwa znaków to-
warowych stron, (4) dowodu rzeczywistej konfuzji, (5) kana³ów dystrybucji, (6) stopnia roz-
wagi jakiego nale¿y oczekiwaæ od kupuj¹cego, (7) zamiaru pozwanego przy wyborze znaku
oraz (8) prawdopodobieñstwa rozwoju w nowej dziedzinie produktów.
21 Tak J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition; cyt. za T.W. Mills,
METATAGS: Seeking …
22 Zob. Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (C.D. Ill 1996); http://www.jmls.edu/
cyber/cases/intermat.html; Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a
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Okreœlaj¹c stopieñ podobieñstwa pomiêdzy znakami u¿ywanymi przez
uprawnionego i potencjalnego naruszyciela, s¹d musi ustaliæ czy jakiekol-
wiek podobieñstwo mo¿e wywo³aæ konfuzjê. S¹d bierze pod uwagê ogólne
wra¿enie, jakie konkretny znak wywo³uje na konsumentach, gdy¿ podobne
znaki mog¹ nie powodowaæ prawdopodobieñstwa wywo³ania konfuzji, je¿e-
li zostaj¹ u¿yte w po³¹czeniu z oczywiœcie ró¿nymi nazwami, logo lub innymi
oznaczeniami identyfikuj¹cymi wytwórcê jako Ÿród³o pochodzenia towarów.
Podobieñstwo jest determinowane przez ca³kowite wra¿enie jakie wywo³uje
znak, jednak¿e naruszenie nie ma miejsca, mimo ¿e znaki s¹ identyczne a dobra
bardzo podobne, je¿eli dowody wskazuj¹ na brak prawdopodobieñstwa wy-
wo³ania konfuzji23.  Kryterium podobieñstwa znaków towarowych nie na-
strêcza³o s¹dom amerykañskim wiêkszych trudnoœci. Uznaj¹c to kryterium
za spe³nione wskazywa³y, i¿ nie maj¹ znaczenia ró¿nice polegaj¹ce na bra-
ku du¿ych pierwszych liter wyrazów, braku przerw pomiêdzy nimi oraz do-
daniu „.com”, co jest niezbêdne do stworzenia domeny internetowej24.  Nie
we wszystkich jednak sprawach kwestia ta by³a tak oczywista25.

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. Ill. 2001), http://www.ipwatchdog.com/cases/Trans_Union_Meta-Tags.pdf.
23 Tak s¹d w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F. Supp. 2d 117 (D.Mass.
1999); http://www.law.upenn.edu/law619/f2001/week10/clue_computing.pdf.
24 Zob. Intermatic Inc. v. Toeppen, w którym s¹d uzna³ za podobne domenê intermatic.com
i znak INTERMATIC; Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Ca-
tholic Radio, gdzie s¹d uzna³ za prawie identyczne domenê plannedparenthood.com i znak
„Planned Parenthood”; Interstellar Starship Services Ltd. v. Epix, Inc., 983 F. Supp. 1331
(D.O. 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 którym s¹d stwier-
dzi³ identycznoœæ domeny epix.com i znaku EPIX; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.,
gdzie stwierdzono identycznoœæ 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 s¹d
uzna³ za identyczne domenê teletech.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 s¹d uzna³, i¿ znak towarowy „CDS” jest taki sam jak domena cds.com.
25 Np. w sprawie Trans Union LLC v. Credit Research, Inc., s¹d uzna³ za ró¿ne 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, s¹d uzna³, i¿ na-
zwa domenowa pozwanego (nextbigstar.com) nie jest „wirtualnie identyczna” do znaku to-
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Kryterium podobieñstwa towarów lub us³ug (konkurencyjnej bliskoœci
produktów i us³ug) koncentruje siê na kwestii, czy towary lub us³ugi ofero-
wane przez podmioty pos³uguj¹ce siê rywalizuj¹cymi znakami konkuruj¹ ze
sob¹. Badaj¹c to kryterium, s¹d winien uwa¿aæ, aby nie przywi¹zywaæ do
niego wiêkszej wagi ni¿ do innych, a tak¿e mieæ na wzglêdzie okolicznoœæ,
i¿ istot¹ art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) Lanham Act jest to, czy przeciêtnie
poinformowany, rozs¹dny odbiorca mo¿e zostaæ wprowadzony w b³¹d przez
znaki towarowe stron na skutek powi¹zania w jakiœ sposób dóbr pozwanego
z dobrami powoda.

Okolicznoœæ, i¿ w wielu przypadkach tak strona internetowa powoda,
jak i pozwanego znajduj¹ siê w Internecie, a obie strony konkuruj¹ o jego
u¿ytkowników, powoduje wzrost prawdopodobieñstwa wywo³ania pomy³ki
wœród internautów26.  Jednak¿e nie we wszystkich przypadkach wykorzysty-
wanie przez strony sporu Internetu przes¹dza o konkurencyjnej bliskoœci pro-
duktów i us³ug27.  W niektórych przypadkach fakt wykorzystywania Interne-
tu przez strony sporu nie mia³ ¿adnego znaczenia dla spe³nienia tego kryterium28.
Co wiêcej, niniejsze kryterium nie zostaje spe³nione 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, s¹d nie dopatrzy³ siê podobieñstwa pomiêdzy znakiem towarowym „Toys
„R” Us” a domen¹ www.gunsareus.com.
26 Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH,
Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.
27 Np. w sprawie Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally s¹d nie dopatrzy³ siê kon-
kurencyjnoœci pomiêdzy stron¹ powoda i pozwanego ze wzglêdu na ró¿ne cele jakim one
s³u¿y³y. Co prawda, obie strony dostarcza³y u¿ytkownikom Internetu tych samych us³ug tj.
informacji o „Bally”, jednak¿e mia³y one zasadniczo ró¿ny cel. O ile strona powoda zawiera-
³a gospodarcz¹ reklamê, o tyle strona pozwanego zawiera³a konsumencki komentarz.
28 Np. w sprawie BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc., s¹d uzna³, i¿ konkurs
talentów organizowany przez pozwanego i sprzeda¿ filmów przez powoda nie s¹ wystarcza-
j¹co konkurencyjne, wobec czego nie jest prawdopodobne, aby przeciêtnie poinformowany,
rozs¹dny konsument móg³ zostaæ wprowadzony w b³¹d przez zasadniczo niekonkuren-
cyjne towary; s¹d nie dopatrzy³ siê podobieñstwa pomiêdzy towarami powoda i pozwanego
w sprawie Toys „R” Us, Inc. v. Richard Feinberg zwracaj¹c uwagê, i¿ asortyment towarów
oferowanych przez powoda takich jak zabawki i ubranka dla dzieci nie ma prawie ¿adnego
zwi¹zku ze sprzeda¿¹ broni dokonywan¹ przez pozwanego; równie¿ w sprawie Hasbro, Inc.
v. Clue Computing, Inc s¹d nie dopatrzy³ siê podobieñstwa pomiêdzy gr¹ powoda, a ofero-
wan¹ przez pozwanego szerok¹ gam¹ komputerowych us³ug konsultingowych, pomimo, i¿
ta pierwsza promowana by³a tak¿e w formie CD-ROM’ów.



48

domenowego (cybersquattingu)29  ze wzglêdu na brak towaru lub us³ugi œwiad-
czonej przez pirata, które mo¿na by porównaæ z dobrami oferowanymi przez
uprawnionego30.

Kryterium podobieñstwa kana³ów dystrybucji oznacza koniecznoœæ usta-
lenia przez s¹d, czy zachodz¹ powi¹zania w u¿yciu, promocji, dystrybucji
lub sprzeda¿y pomiêdzy towarami i us³ugami stron. Sam fakt korzystania
przez obie strony sporu z Internetu wykorzystywanego do sprzeda¿y lub pro-
mocji towarów i us³ug nie przes¹dza jeszcze o spe³nieniu tej przes³anki, je-
¿eli strony korzystaj¹ tak¿e z innych kana³ów dystrybucji31.  Podkreœlenia
wymaga przy tym, i¿ w przypadku cybersquattingu, gdy uprawniony nie
zarejestruje w³asnej domeny i nie bêdzie posiada³ w³asnej strony www, brak
bêdzie w ogóle mo¿liwoœci spe³nienia rozwa¿anego kryterium32.

Prawdopodobieñstwo wywo³ania konfuzji wœród konsumentów jest czê-
œciowo uzale¿nione od stopnia doœwiadczenia przeciêtnego nabywcy. Przy-
j¹æ nale¿y, i¿ niedoœwiadczenie nabywców powoduje wzrost prawdopodo-
bieñstwa wywo³ania konfuzji, zw³aszcza je¿eli znaki s¹ podobne, a niedrogie

29 Cybersquatting (zwany tak¿e domain-grabbing lub domain name piracy) polega na re-
jestracji domeny zawieraj¹cej znak towarowy w celu jej blokowania, a potem przeniesienia
z zyskiem praw do niej na podmiot uprawniony z prawa ochronnego.
30 Por. Intermatic Inc. v. Toeppen.
31 W sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing s¹d zauwa¿y³, i¿ o ile pozwany niemal ca³¹
swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi przez Internet, o tyle w przypadku powoda reklama
i sprzeda¿ gry CLUE z wykorzystaniem Internetu stanowi jedynie bardzo ma³¹ czêœæ jego dzia-
³alnoœci gospodarczej. Dlatego te¿, w ocenie s¹du, w przypadku, gdy kana³y reklamy i sprze-
da¿y okreœlonych produktów nak³adaj¹ siê, ale zasadniczo dokonywane s¹ za pomoc¹ ró¿-
nych kana³ów dystrybucji, brak jest podstaw do stwierdzenia prawdopodobieñstwa wywo³ania
konfuzji w oparciu o to kryterium; w sprawie Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally
s¹d podkreœli³, i¿ o ile powód reklamowa³ swe us³ugi poprzez Internet, telewizjê, radio, bill-
boardy oraz og³oszenia, o tyle pozwany posiada³ tylko jedn¹ stronê internetow¹, któr¹ wy-
korzystywa³ nie tylko do komentarza konsumenckiego, ale tak¿e oferowania swoich us³ugi
tworzenia stron www. W konsekwencji s¹d stwierdzi³ brak pokrewieñstwa pomiêdzy pro-
duktami powoda a pozwanego, zaœ fakt nak³adania siê kana³ów marketingu stron za nie ma-
j¹cy znaczenia. Odmienne stanowisko zaprezentowa³ s¹d w sprawie Trans Union LLC v.
Credit Research, Inc., gdzie obie strony wykorzystywa³y Internet do promocji, dystrybucji
i sprzeda¿y raportów kredytowych. Co prawda, brak by³o dowodów jak powód i pozwany
reklamuj¹ swoje produkty poza stronami www, a w konsekwencji nie mo¿na by³o okreœliæ
w jakim zakresie ich kampanie promocyjne pokrywaj¹ siê w „rzeczywistej przestrzeni”, jed-
nak¿e ich natê¿enie w cyberprzestrzeni pozwoli³o s¹dowi na uznanie przes³anki podobieñ-
stwa kana³ów dystrybucji za spe³nion¹.
32 Por. Intermatic Inc. v. Toeppen.
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produkty z tymi znakami konkuruj¹ ze sob¹. Natomiast stwierdzenie, i¿ prze-
ciêtnego nabywcê cechuje doœwiadczenie i rozwaga przemawia przeciwko
prawdopodobieñstwu wywo³ania konfuzji. W sprawach zwi¹zanych z Inter-
netem z jednej strony wskazuje siê, i¿ u¿ytkowników Internetu nie mo¿na
uto¿samiaæ z normaln¹ grup¹ konsumentów. S¹ oni bardziej rozwa¿ni, co nie
oznacza, i¿ nawet oni nie mog¹ zostaæ wprowadzeni w b³¹d33.  Dlatego te¿,
s¹d ustalaj¹c czy potencjalni konsumenci mog¹ zostaæ wprowadzeni w b³¹d
winien rozwa¿aæ stopieñ ich doœwiadczenia, bior¹c pod uwagê kontekst w ja-
kim domniemany naruszyciel u¿y³ znaku towarowego. Z drugiej strony, po-
niewa¿ jednak brak jest jasnych wskaŸników pozwalaj¹cych na okreœlenie
stopnia doœwiadczenia klientów spoœród tych u¿ytkowników Internetu, któ-
rzy mog¹ byæ zainteresowani produktami okreœlonych stron, tak jak w ka¿-
dej sprawie, nale¿y siê kierowaæ jedynie stopniem doœwiadczenia przeciêt-
nego nabywcy niezale¿nie od tego, czy do naruszenia dosz³o w Internecie34.

Kryterium domniemanego zamiaru naruszenia prawa do znaku towaro-
wego skupia siê na rozwa¿eniu, czy pozwany zaadoptowa³ dany znak z za-
miarem skorzystania z reputacji i renomy powoda oraz konfuzji pomiêdzy
produktami jego a powoda35.  Na gruncie Internetu, zamierzona rejestracja
nazwy domenowej w po³¹czeniu ze œwiadomoœci¹, i¿ stanowi ona warto-
œciowy znak innej spó³ki przemawia za stwierdzeniem prawdopodobieñstwa
wywo³ania konfuzji, albowiem u¿ycie s³ownego znaku towarowego powoda
w nazwie domenowej powoduje wys³anie do u¿ytkowników Internetu wia-
domoœci, i¿ dana strona www jest powi¹zana lub sponsorowana przez upraw-
nionego do znaku towarowego36.  Jednak¿e œwiadomoœæ istnienia renomo-
wanego znaku nie jest jednoznaczna z zamiarem naruszenia lub skorzystania
ze znaku uprawnionego, a w konsekwencji nie przes¹dza o z³ej wierze po-
tencjalnego naruszyciela37. Podkreœla siê przy tym trafnie, i¿ s¹dy nie po-
winny przywi¹zywaæ zbyt wielkiej wagi do braku zamiaru po stronie pozwa-
nej przy stwierdzaniu niebezpieczeñstwa wprowadzenia w b³¹d, gdy¿ istnienie
lub brak zamiaru nie ma wp³ywu na percepcjê konsumentów, których poten-
cjalnego wprowadzenia w b³¹d dotyczy spór38.

33 Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio.
34 Por. Hasbro, Inc. v. Clue Computing.
35 Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.
36 Por. Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.
37 Por. Hasbro, Inc. v. Clue Computing.
38 Por. Hasbro, Inc. v. Clue Computing.
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Kryterium podobieñstwa kana³ów dystrybucji do stwierdzenia prawdopo-
dobieñstwa wprowadzenia w b³¹d wymaga od s¹du rozwa¿enia perspektyw
na rozpoczêcie przez powoda dzia³alnoœci gospodarczej w dotychczasowym
sektorze dzia³alnoœci pozwanego lub postrzegania przez przeciêtnego kon-
sumenta prawdopodobieñstwa wejœcia przez powoda na dotychczasowy rynek
pozwanego. Przes³anka ta chroni uprawnionego do znaku przez zabezpie-
czenie jego kana³ów przysz³ej ekspansji na pokrewne pola dzia³alnoœci gospo-
darczej, zarówno przed bezpoœredni¹ konkurencj¹ z potencjalnym naruszy-
cielem prawa do znaku, jak i prawdopodobieñstwem wywo³ania konfuzji.

We wczesnych sprawach dotycz¹cych Internetu s¹dy stanê³y na kryty-
kowanym w literaturze39  stanowisku, i¿ w przypadku, gdy zarówno strona
internetowa powoda, jak i strona pozwanego znajduj¹ siê w Internecie, obie
strony rywalizuj¹ o u¿ytkowników na tym samym rynku tj. w Internecie, a tam
gdzie rynek konkuruj¹cych towarów i us³ug jest taki sam, nie ma konieczno-
œci rozwa¿ania czy powód rozpocznie dzia³alnoœæ w niezajmowanej dot¹d
przez siebie czêœci rynku40. W póŸniejszych sprawach kryterium rozwoju
w nowej dziedzinie stanowi³o ju¿ jednak nieod³¹czny element testu na praw-
dopodobieñstwo wprowadzenia w b³¹d41.

Dowody rzeczywistej konfuzji pomiêdzy produktami powoda i pozwa-
nego stanowi¹ istotn¹ wskazówkê, i¿ prawdopodobieñstwo wprowadzenia
konsumentów w b³¹d ma miejsce. Jednak¿e znalezienie dowodów konfuzji
jest szczególnie trudne w przypadku, gdy znak towarowy, którym pos³uguje
siê potencjalny naruszyciel jest nowy. W wielu sprawach ich znalezienie
nastrêcza³o s¹dom trudnoœci. Istotne jest przy tym, ¿e nieliczne dowody kon-
fuzji pomiêdzy stronami wœród nabywców nie statuuj¹ poziomu rzeczywi-
stej konfuzji koniecznego do stwierdzenia niebezpieczeñstwa wprowadze-
nia konsumentów w b³¹d42. Podkreœla siê, i¿ spe³nienie tego kryterium nie

39 Zob. S.M. Abel, eVolution or Revolution? Trademark Law on the Internet, http://www.fen-
wick.com/pub/ip_pubs/Trademark_Law_on_the_Internet/Trademark_Law_main.htm.
40 Por. Planned Parenthood Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH,
Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.
41 Zob. Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally; BigStar Entertainment, Inc. v. Next
Big Star.
42 Np. w sprawie BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc. s¹d stwierdzi³, i¿ pojedyncza
wiadomoœæ e-mail zawieraj¹ca pytanie o potencjalne powi¹zania pomiêdzy powodem a po-
zwanym nie stanowi wystarczaj¹cego dowodu do stwierdzenia, i¿ mia³o miejsce wprowadze-
nie konsumentów w b³¹d; co wiêcej, jak uzna³ s¹d w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing
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stanowi podstawy stwierdzenia prawdopodobieñstwa wprowadzenia w b³¹d,
zaœ jego niespe³nienie nie przes¹dza o nieistnieniu prawdopodobieñstwa
wprowadzenia w b³¹d43.

2.6. Dozwolony u¿ytek

Zarówno literatura, jak i orzecznictwo amerykañskie dopuszcza jednak-
¿e takie u¿ywanie cudzego znaku towarowego, które nie stanowi naruszenia
praw do niego.

Zgodnie z art. 33(b)(4) (15 U.S.C. § 1115 (b)(4)) Lanham Act za naru-
szenie prawa do znaku towarowego uznaæ mo¿na tylko takie u¿ycie nazwy,
terminu lub znaku, które nie jest oznaczeniem nazwy podmiotu w prowa-
dzonej przez niego dzia³alnoœci gospodarczej albo oznaczeniem nazwy pod-
miotu z nim zwi¹zanego (privity) lub te¿ nie jest uczciwym i w dobrej wie-
rze u¿yciem opisowego terminu lub znaku jedynie w celu opisania
pochodzenia towarów lub us³ug od danego podmiotu lub ich geograficznego
pochodzenia. W konsekwencji, tak zwany dozwolony u¿ytek (fair use) trak-
tuje siê szeroko, zwracaj¹c uwagê, i¿ podczas gdy znak towarowy chroni
s³owo, które jest u¿yte przez producenta lub sprzedawcê w celu identyfikacji
dóbr i odró¿nienia ich od innych, prawo znaków towarowych nie zakazuje
u¿ytku takiego s³owa w dobrej wierze w pierwotnym celu opisania produktu
lub us³ugi i dzia³anie takie nie stanowi naruszenia prawa do niego44. Podkre-
œlenia przy tym wymaga, i¿ do stwierdzenia dozwolonego u¿ytku nie jest
konieczne zakwalifikowanie znaku towarowego powoda jako opisowego45.

W celu okreœlenia, czy ma miejsce naruszenie prawa do znaku towaro-
wego, czy te¿ dozwolony u¿ytek, s¹dy pos³uguj¹ siê dwoma zasadniczymi
kryteriami: u¿yciem znaku towarowego w charakterze opisowym oraz dobr¹
wiar¹ pozwanego46.

nawet przedstawione przez powoda trzy listy e-mail’owe, w tym dwa wys³ane przez t¹ sam¹
osobê w ci¹gu trzech minut, s¹ niewystarczaj¹cym dowodem rzeczywistej konfuzji.
43 Por. OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.
44 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.
45 Por. Bihari v. Gross, 119 F. Supp. 2d 309 (S.D.N.Y. 2000); http://cyber.law.harvard.edu/
ilaw/bihari.htm.
46 Por. Bihari v. Gross.
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Pierwsze z nich odnosi siê do sposobu, w jaki znak towarowy zosta³
u¿yty przez pozwanego. Jedynym u¿yciem znaku, który mo¿e byæ zakwali-
fikowany jako dozwolony u¿ytek jest takie jego u¿ycie, które nie jest u¿y-
ciem w charakterze znaku towarowego. W celu okreœlenia, czy dane u¿ycie
nast¹pi³o w charakterze znaku towarowego s³u¿¹ takie kryteria jak wizualne
umieszczenie znaku, jego rozmiar oraz wyró¿nianie siê danego s³owa. Po-
niewa¿ umieszczenie znaku towarowego w niewyró¿niaj¹cym siê miejscu
nie jest charakterystyczne dla jego u¿ycia, uznaje siê za dozwolony u¿ytek.

Kryterium to zostaje spe³nione, np. w przypadku u¿ycia znaku w indek-
sie, spisie alfabetycznym lub katalogu, albo w celu opisania zwi¹zków po-
zwanego z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ powoda47. Przek³adaj¹c tê generaln¹
zasadê na grunt Internetu, a konkretnie pos³ugiwania siê znakami towarowymi
w metatagach, J. Thomas McCarthy zauwa¿a, i¿ „dozwolony u¿ytek ma miej-
sce (…) gdy czyjœ znak towarowy zostaje u¿yty w metatagu jedynie w celu
opisania pozwanego lub jego towarów lub us³ug (…)”48.

Najdonioœlejsz¹ dyskusjê w sprawie dozwolonego u¿ytku znaku towaro-
wego przynios³a jak dot¹d sprawa Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles49 ,
w której s¹d wyjaœni³, i¿ dozwolony u¿ytek „zabrania rejestruj¹cemu znak
przyw³aszczania sobie opisowych terminów do wy³¹cznego u¿ytku i dlatego
chroni innych przed dok³adnym opisywaniem cech charaktersytycznych ich
dóbr”. Jak trafnie dostrzeg³ s¹d, Terri Welles w sprawie tej u¿y³a znaku towa-
rowego „Playmate of the Year” do zidentyfikowania i opisania samej siebie.
Odnoœnie pos³u¿enia siê znakami towarowymi przez pozwan¹ w metatagach

47 Por. Bihari v. Gross.
48 J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition; cyt. za orzeczeniem
w sprawie Bihari v. Gross.
49 7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998); http://www.loundy.com/CASES/Playboy_v_Welles.html.
Powód w tej sprawie – wydawca znanego magazynu „Playboy”, operuj¹cy stronami interne-
towymi pod adresami playboy.com oraz cyber.playboy.com – uprawniony by³ do zarejestro-
wanych federalnie znaków towarowych „Playboy”, „Playmate”, „Playmate of the Month”
oraz „Playmate of the Year” („PMOY”), zaœ pozwan¹ by³a Terri Welles – „Playmate of the
Year” w 1981 r., która stworzy³a pod adresem terriwelles.com stronê z nag³ówkiem „Terri
Welles – Playmate of the Year 1981”, do której prowadzi³o odes³anie „Terri Welles – Play-
boy Playmate of the Year 1981”. Strona pozwanej zawieraj¹ca m.in. jej zdjêcia i biografiê
przeznaczona by³a do promowania jej kariery. Jedenaœcie spoœród piêtnastu stron sk³adaj¹-
cych siê na stronê pozwanej zawiera³o zastrze¿enia (disclaimer) umieszczone u do³u strony,
ró¿ni¹ce siê jedynie wielkoœci¹ czcionki, wskazuj¹ce, i¿ strona nie jest sponsorowana przez
Playboy’a. Pozwana u¿y³a tak¿e znaków powoda, umieszczaj¹c je w metatagach.
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s¹d uzna³, i¿ „brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku
towarowego w sytuacji, gdy pozwana u¿y³a znaków towarowych powoda
w dobrej wierze w celu wskazania zawartoœci swojej strony. Metatagi s¹
niewidoczne dla sieciowych serferów, jednak¿e niektóre wyszukiwarki in-
ternetowe opieraj¹ swoje dzia³anie na metatagach, pomagaj¹c serferom od-
naleŸæ w Internecie okreœlon¹ stronê. Podobnie jak indeks tradycyjnego ka-
talogu, metatagi daj¹ serferom korzystaj¹cym z wyszukiwarek jasne wskazówki
co do zawartoœci poszczególnych stron. U¿ycie terminu „Playboy” nie stano-
wi naruszenia prawa do znaku towarowego, gdy¿ odnosi siê on nie tylko do
identyfikacji pozwanej jako „Playboy Playmate of the Year 1981”, ale odno-
si siê tak¿e do zgodnego z prawem u¿ycia terminu „Playboy” w tekœcie
strony pozwanej.”

Drugim kryterium pozwalaj¹cym na okreœlenie, czy u¿ycie znaku towaro-
wego stanowi jego dozwolony u¿ytek jest dobra wiara u¿ywaj¹cego. Wyka-
zanie umyœlnego u¿ycia czyjegoœ znaku lub s³owa w celu odniesienia korzy-
œci z reputacji innego podmiotu sk³ania s¹dy do stwierdzenia z³ej wiary
pozwanego, a w konsekwencji nie uznania takiego u¿ywania znaku za do-
zwolony u¿ytek50.

Stwierdzaj¹c dobr¹ wiarê pozwanej w sprawie Playboy Eneterprises,
Inc. v. Welles s¹d podkreœli³, i¿ usunê³a ona ze swojej strony www na proœbê
powoda kilka odes³añ do jego strony internetowej oraz nie u¿y³a na niej cha-
rakterystycznego dla niego logo „króliczka”. Jednak¿e najistotniejsze zna-
czenie mia³o umieszczenie przez pozwan¹ na wiêkszoœci z jej stron zastrze-
¿eñ wskazuj¹cych na brak zwi¹zków z powodem (disclaimer)51. W ocenie
s¹du, zastrze¿enia takie stanowi¹ najlepszy sposób na wyeliminowanie praw-
dopodobieñstwa wprowadzenia w b³¹d konsumentów co do Ÿród³a pocho-
dzenia lub sponsoringu danej strony, a co wiêcej, wskazuj¹ na dobr¹ wiarê
pozwanego oraz przemawiaj¹ na jego korzyœæ52.

50 Por. J.R. Kuester, P.A. Nieves, Hyperlinks, Frames …, s. 259.
51 Odnoœnie zastrze¿eñ (disclaimer) na stronach www w orzecznictwie amerykañskim zob.
J. O¿egalska-Trybalska, Adresy…, s. 110-111.
52 S¹d odwo³awczy zasadniczo utrzyma³ w mocy rozstrzygniêcie s¹du 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. Wstêpne wywo³anie konfuzji

„Wstêpne wywo³anie konfuzji” (initial interest confusion) jest form¹
wprowadzenia klienta w b³¹d, który istnieje jedynie przez krótki okres czasu,
a w wyniku którego klient zostaje przyci¹gniêty do osoby lub przedsiêbiorcy
u¿ywaj¹cego cudzego znaku towarowego. Ta pomy³ka zostaje szybko roz-
wiana, gdy klient orientuje siê, ¿e u¿ywaj¹cy znaku nie jest powi¹zany z jego
w³aœcicielem. Jednak¿e pomimo tego, choæ pocz¹tkowo poszukiwa³ on to-
warów lub us³ug uprawnionego do znaku towarowego, zamiast niego decy-
duje siê na towary lub us³ugi oferowane przez wykorzystuj¹cego znak towa-
rowy innego podmiotu. W konsekwencji tej formy konfuzji, nie bêd¹cej
tradycyjn¹ pomy³k¹ co do pochodzenia towarów lub us³ug, konsument zo-
staje przyci¹gniêty do innego podmiotu ni¿ ten, którego poszukiwa³53.

Orzekaj¹cy w sprawie Brookfield Communications, Inc. v. West Coast
Entertainment Corp.54, S¹d Apelacyjny Dziewi¹tego Okrêgu odwo³a³ siê na
orzeczenia w sprawie Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles, w którym s¹d
stwierdzi³, i¿ „sprawa ta (…) nie jest standardow¹ spraw¹ o naruszenie pra-
wa do znaku towarowego i jako taka nie pozwala na zastosowanie oœmio-
kryteriowego testu na prawdopodobieñstwo wywo³ania konfuzji” (tzw. testu
Sleekcraft). W konsekwencji s¹d w sprawie Brookfield Communications, Inc.
v. West Coast Entertainment Corp. uzna³, ¿e u¿ycie znaku towarowego kon-
kurenta w metatagu strony www wywo³uje prawdopodobieñstwo wprowa-
dzenia w b³¹d w postaci „wstêpnego wywo³ania konfuzji”.

S¹d wyt³umaczy³ swe stanowisko wskazuj¹c, i¿ „u¿ytkownicy sieci po-
szukuj¹cy produktów powoda, którzy zostali przez wyszukiwarkê doprowa-
dzeni do strony pod domen¹ westcoastvideo.com znajd¹ tam bazê danych
podobn¹ do tej ze znakiem MOVIEBUFF, wobec czego spora liczba konsu-

53 Por. T.W. Mills, METATAGS: Seeking …
54 174 F. 3d 1036 (9th Cir.1999); http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=se-
arch&case=/data2/circs/9th/9856918.html. W sprawie tej powód („Brookfied”) by³ deve-
loperem i sprzedawc¹ sprzêtu komputerowego software, s³u¿¹cego do tworzenia baz da-
nych wykorzystywanych w tworzeniu statystyk dotycz¹cych przemys³u rozrywkowego,
w szczególnoœci filmów, które sprzedawane by³y ze znakiem towarowym MOVIEBUFF.
Z kolei pozwany – West Coast Entertainment, Corp. („West Coast”), zajmuj¹cy siê wypo-
¿yczaniem filmów video, u¿y³ znaku towarowego powoda w zarejestrowanej przez siebie
domenie moviebuff.com oraz w metatagu znajduj¹cej siê pod tym adresem strony, s³u¿¹cej
do dostarczania baz danych zawieraj¹cych informacje o filmach i innych rodzajach roz-
rywki.
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mentów, którzy pocz¹tkowo poszukiwali produktów powoda, po prostu zde-
cyduje siê w zamian skorzystaæ z oferty West Coast. Pomimo braku konfuzji
co do Ÿród³a pochodzenia towarów w tym sensie, ¿e konsumenci s¹ œwiado-
mi wspierania West Coast a nie Brookfield, to niemniej ma miejsce wstêp-
ne wywo³anie konfuzji przez u¿ycie domeny moviebuff.com oraz znaku
MOVIEBUFF w jej metatagu w celu przyci¹gniêcia osób poszukuj¹cych
strony www powoda na stronê pozwanego. Wobec czego West Coast w spo-
sób nieodpowiedni skorzysta³ z renomy znaku towarowego powoda.” S¹d
zilustrowa³ swoj¹ koncepcjê przez analogiê do wywieszania myl¹cych bill-
boardów drogowych informuj¹cych o zjazdach z autostrady55. Na wsparcie
lansowanej przez siebie koncepcji odwo³a³ siê do trzech wczeœniejszych orze-
czeñ, w których s¹dy orzek³y, i¿ u¿ycie czyjegoœ znaku towarowego w me-
tatagu strony internetowej stanowi naruszenie praw do niego56.

Stanowisko s¹du wyra¿one w sprawie Brookfield Communications, Inc.
v. West Coast Entertainment Corp., a w szczególnoœci analogia pomiêdzy
Internetem a autostrad¹, spotka³a siê z krytyk¹. Koszt jaki niesie z sob¹ dla
u¿ytkownika „klikniêcie” z powrotem po tym jak zosta³ skierowany na inn¹
stronê ni¿ ta, której pocz¹tkowo poszukiwa³ w ¿aden sposób nie mo¿e byæ
porównywana do fizycznego opuszczenia autostrady i dalszej jazdy w celu
odnalezienia w³aœciwego podmiotu lub jego produktów. W przeciwieñstwie
do fizycznego wysi³ku jaki musi ponieœæ kierowca, u¿ytkownik Internetu
mo¿e po prostu „klikn¹æ”, aby opuœciæ b³êdn¹ stron¹ i kontynuowaæ wyszu-
kiwanie w celu znalezienia w³aœciwej. Proces ten zajmuje mniej czasu, wyma-

55 „U¿ycie cudzego znaku towarowego w metatagu mo¿na porównaæ do wywieszenia szyldu
z czyimœ znakiem towarowym przed sklepem. Za³ó¿my, ¿e konkurent West Coast (nazwijmy
go „Blockbuster”) postawi³ przy autostradzie billboard z napisem – „West Coast Video: 2 mile
dalej przy wyjeŸdzie nr 7” – podczas, gdy West Coast znajduje siê w rzeczywistoœci przy
wyjeŸdzie nr 8, zaœ przy wyjeŸdzie nr 7 znajduje siê sklep Blockbuster’a. Konsumenci po-
szukuj¹cy sklepu West Coast zjad¹ przy wyjeŸdzie nr 7 i bêd¹ jeŸdziæ w kó³ko szukaj¹c go.
Nie mog¹c znaleŸæ sklepu West Coast, ale widz¹c sklep Blockbuster’a tu¿ obok wyjazdu
z autostrady, mog¹ po prostu skorzystaæ z niego. Nawet konsumenci, którzy wol¹ West Coast
mog¹ uznaæ, i¿ nie warto trudziæ siê poszukuj¹c go, skoro Blockbuster jest w³aœnie tu.”
56 Tj. Playboy Eneterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220 (N. D. Cal.
1997); http://www.jmls.edu/cyber/cases/calvin1.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. 2nd 102 (D. Mass. 1998); http://cyber.law.harvard.edu/
property00/metatags/NITON.html.
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ga mniej wysi³ku od konsumenta i wywo³uje konfuzjê w mniejszym stopniu.
Nawet najbardziej niedoœwiadczony konsument korzystaj¹cy z Internetu mo¿e
³atwo i bez wysi³ku „klikn¹æ” z jednej strony do drugiej. Czas potrzebny na
„opuszczenie” i „otwarcie” strony internetowej jest minimalny w porówna-
niu z tradycyjnym sklepem57.

Co wiêcej, uzasadniaj¹c dokonanie analizy naruszenia prawa do znaku
towarowego z wykorzystaniem koncepcji „wstêpnego wywo³ania konfuzji”
s¹d odwo³a³ siê do dwóch orzeczeñ wydanych przed pojawieniem siê spraw
zwi¹zanych z Internetem: swojego w³asnego orzeczenia w sprawie Dr. Seuss
Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.58  oraz orzeczenia S¹du Apela-
cyjnego Drugiego Okrêgu w sprawie Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum
Corp.59  W sprawie Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.
S¹d Apelacyjny Dziewi¹tego Okrêgu w sposób wyraŸny uzna³, i¿ u¿ycie
czyjegoœ znaku towarowego w sposób obliczony „na pocz¹tkowe skupienie
uwagi konsumentów, nawet je¿eli ¿adna rzeczywista sprzeda¿ nie zostanie
ostatecznie dokonana na skutek tej konfuzji, w dalszym ci¹gu mo¿e stano-
wiæ naruszenie prawa do znaku towarowego”. Jednak¿e, ani w sprawie Dr.
Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc., ani w prawie Mobil Oil
Corp. v. Pegasus Petroleum Corp. nie zosta³o zasugerowane, jak zrobi³ to
s¹d w sprawie Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment
Corp., i¿ „wstêpne wywo³anie konfuzji” stanowi substytut analizy prawdo-
podobieñstwa wprowadzenia w b³¹d w sprawach o naruszenie prawa do znaku
towarowego.

Pomimo tej krytyki, S¹d Apelacyjny Dziewi¹tego Okrêgu konsekwent-
nie wykorzystywa³ „wstêpne wywo³anie konfuzji”, jako sposób podejœcia do
prawdopodobieñstwa wprowadzenia w b³¹d w sprawach dotycz¹cych Inter-
netu. S¹d rozpoznaj¹cy apelacjê w sprawie Interstellar Starship Services
Ltd. v. Epix, Inc.60  niemal zaproponowa³ zasadê konfuzji w przypadku nazw

57 Por. S.M. Abel, eVolution or…
58 109 F. 3d 1394 (9th Cir. 1997); http://www2.tltc.ttu.edu/Cochran/Cases%20&%20Readings/
Copyright-UNT/dr-seuss.htm.
59 818 F. 2d 254, 257-58 (2nd Cir. 1987).
60 184 F. 3d 1107, 1111 (9th Cir. 1999); http://laws.findlaw.com/9th/9835142.html. W spra-
wie tej powód prowadz¹cy us³ugi konsultingowe, utrzymuj¹cy stronê internetow¹ pod adre-
sem epix.com, na której prezentowane by³y informacje i zdjêcia dzia³aj¹cej w Portland grupy
teatralnej o nazwie „Clinton Street Cabaret” oraz odes³anie pozwalaj¹ce na uzyskanie informa-
cji o powodzie i jego dzia³alnoœci, wniós³ powództwo o ustalenie, przeciwko producentowi
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domenowych per se, stwierdzaj¹c, i¿ „klient pozwanego mo¿e przeczytaæ
o powodzie na stronie epix.com i zdecydowaæ siê na próbê skorzystania z jego
us³ug, pozwalaj¹c tym samym powodowi na skorzystanie z renomy po-
zwanego nabytej przez jego znak – nawet je¿eli klient nigdy nie zosta³
wprowadzony w b³¹d, co do braku powi¹zania pozwanego ze stron¹
epix.com”.

Rozpoznaj¹cy po uchyleniu ponownie tê sam¹ sprawê S¹d Okrêgowy
w Oregonie61  odrzuci³ koncepcjê S¹du Apelacyjnego tak szerokiego stoso-
wania pojêcia „wstêpnego wywo³ania konfuzji”, sprowadzaj¹c j¹ jedynie do
przypadku z³ej wiary potencjalnego naruszyciela. S¹d przyj¹³, i¿ skoro po-
wód zarejestrowa³ domenê epix.com bez wiedzy o istnieniu pozwanego, to
nie mo¿na mu przypisaæ czerpania z niej korzyœci w z³ej wierze, w zwi¹zku
z czym „wstêpne wprowadzenie w b³¹d” nie ma miejsca. Utrzymuj¹c w mocy
wyrok s¹du pierwszej instancji, rozpoznaj¹cy sprawê powtórnie S¹d Apela-
cyjny62  wskaza³ ponadto, i¿ „w kontekœcie Internetu najwa¿niejsze przy oce-
nianiu prawdopodobieñstwa wprowadzenia w b³¹d s¹ trzy spoœród oœmiu
kryteriów testu Sleekcraft: podobieñstwa znaków towarowych, powi¹zania
lub bliskoœci produktów i us³ug stron oraz równoczesnego u¿ycia Internetu
jako kana³u marketingu. W przypadku, gdy ta „kontrolna trojka”, „interneto-
wa trójca”, „sugeruje konfuzjê, jest ona… prawdopodobna”, a pozosta³e kry-
teria musz¹ „silnie ci¹¿yæ” na rzecz braku prawdopodobieñstwa wprowa-
dzenia w b³¹d, aby odmówiæ stwierdzania naruszenia praw do znaku
towarowego. Je¿eli „internetowa trójca” nie wskazuje wyraŸnie na prawdo-
podobieñstwo wprowadzenia w b³¹d, s¹d mo¿e stwierdziæ naruszenie prawa
do znaku towarowego jedynie poprzez wywa¿enie wszystkich kryteriów te-
stu Sleekcraft w kontekœcie konkretnej sprawy.”

Kilka innych s¹dów dosz³o do tej samej konkluzji – „wstêpne wywo³anie
konfuzji” ma miejsce jedynie w przypadku konkurencyjnych towarów lub

sprzêtu video, uprawnionemu do zarejestrowanego w 1990 r. znaku towarowego „EPIX”, i¿
jego nazwa domenowa nie narusza tego znaku. W pierwszej instancji s¹d uzna³, i¿ utrzymy-
wanie przez powoda strony internetowej pod adresem epix.com nie narusza prawa pozwane-
go do zarejestrowanego znaku towarowego „EPIX”; 983 F. Supp. 1331 (D. Or. 1997); http:/
/cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/interste.htm.
61 125 F. Supp. 2d 1269 (D. Or. 2001); cyt. za  S.M. Abel, eVolution or…
62 No. 01-35155 D.C. No. CV-97-00107-REJ (9th 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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us³ug i (albo) z³ej wiary naruszaj¹cego63. Znaczna wiêkszoœæ spraw rozstrzy-
ganych po wyroku zapad³ym w sprawie Brookfield Communications, Inc. v.
West Coast Entertainment Corp., zwraca³a siê ku w¹skiemu rozumieniu kon-
cepcji „wstêpnego wywo³ania konfuzji”, ograniczaj¹c jej stosowanie jedy-
nie do przypadków bezpoœredniej konkurencji pomiêdzy produktami oraz
z³ej wiary próbuj¹cego wykorzystaæ renomê innego podmiotu. Ponadto, wiele
z tych s¹dów uznawa³o analizê opart¹ na „wstêpnym wywo³aniu konfuzji”
za czêœæ szerszej analizy prawdopodobieñstwa wprowadzenia w b³¹d, a nie
jak uzna³ s¹d orzekaj¹cy w sprawie Brookfield Communications, Inc. v. West
Coast Entertainment Corp., jako ca³kowicie odrêbn¹ analizê64. Jak podkre-
œlano, analiza „wstêpnego wprowadzenia w b³¹d” doskonale pasuje do struk-
tury oraz skupia siê na tradycyjnym teœcie prawdopodobieñstwa wywo³ania
konfuzji. Poniewa¿ test na prawdopodobieñstwo wprowadzenia w b³¹d sam
w sobie zawiera przes³ankê z³ej wiary, której stwierdzenie skutkuje przyjê-
ciem, i¿ pozwany osi¹gn¹³ swój cel w sposób bezprawny, to nie ma potrzeby
siêgania poza prawdopodobieñstwo wywo³ania konfuzji lub przeredagowa-
nia tej analizy w celu rozstrzygania spraw zwi¹zanych z Internetem. Tym
samym powy¿sze sprawy wykaza³y, i¿ poza kilkoma odchyleniami, test na
prawdopodobieñstwo wprowadzenia w b³¹d jest w dalszym ci¹gu aktualny
i przetrwa³ napór nowej technologii jak¹ jest Internet, tak jak przetrwa³ napór
nowych technologii w przesz³oœci.

3. Federal Trademark Dilution Act

3.1. Uwagi wstêpne

Trudnoœci z analiz¹ naruszenia prawa do znaku towarowego w kontekœcie
Internetu, w szczególnoœci w sprawach dotycz¹cych domen i niepowi¹zanych
ze sob¹ produktów lub us³ug, spowodowa³y koniecznoœæ poszukiwania przez
s¹dy innych rozwi¹zañ prawnych. W konsekwencji s¹dy wykorzysta³y nowe
prawo federalne chroni¹ce s³awne znaki towarowe przed os³abieniem ich

63 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.
64 Np. w sprawie Trans Union LLC v. Credit Research, Inc. analiza „wstêpnego wywo³ania
konfuzji” zosta³a dokonana przy okazji analizy przes³anki dowodu rzeczywistej konfuzji,
zaœ w sprawie BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc. analizy tej koncepcji dokona-
no w ramach analizy przes³anki podobieñstwa znaków.
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zdolnoœci dystynktywnej, uznaj¹c je za remedium na dostrzegane nieprawi-
d³owoœci w cyberprzestrzeni. Z dniem 16 stycznia 1996 r. Lanham Act zosta³
znowelizowany przez Federal Trademark Dilution Act z 1995 r. (zwany da-
lej – FTDA) przez dodanie do niego artyku³u 43(c) (15 U.S.C. § 1125(c))65.
Akt ten zosta³ uchwalony w³aœnie w celu ochrony w³aœcicieli s³awnych zna-
ków towarowych przed procederem rejestrowania i u¿ywania tych znaków
w domenach internetowych66.

Artyku³ 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125 (c)(1)) FTDA kreuje ochronê s³awnych
znaków towarowych przed u¿yciem, które mo¿e os³abiæ ich zdolnoœæ odró¿-
niaj¹c¹. Aby uzyskaæ ochronê w oparciu o ten przepis powód musi wykazaæ
(1) s³awê znaku, (2) handlowe u¿ycie znaku przez pozwanego w handlu, (3)
u¿ycie znaku przez pozwanego po tym jak znak sta³ siê s³awny oraz (4) oko-
licznoœæ, i¿ u¿ycie znaku przez pozwanego os³abi³o jego jakoœæ przez zmniej-
szenie zdolnoœci do identyfikowania i odró¿niania towarów i us³ug.

65 Koncepcja ochrony znaków towarowych przed os³abieniem (dilution) datuje siê od arty-
ku³u autorstwa prof. Franka I. Schechtera pt. The Rational Basis of Trademark Protection
opublikowanego w 1927 r. w Harvard Law Review. Schechter odrzuci³ teoriê, zgodnie z któr¹
jedyn¹ rol¹ jak¹ pe³ni znak towarowy by³o wskazywanie Ÿród³a pochodzenia towarów i us³ug.
Schechter wyjaœnia³, i¿ prawdziw¹ funkcj¹ znaku towarowego jest identyfikowanie produk-
tu jako zadowalaj¹cego i w ten sposób pobudzanie dalszego popytu wœród konsumentów.
Argumentowa³, i¿ uprawniony do znaku towarowego ponosi szkodê ilekroæ znak ten zostaje
u¿yty przez inny podmiot, nawet je¿eli zostaje u¿yty w odniesieniu do niekonkurencyjnych
dóbr. Twierdzi³, ¿e im bardziej wyró¿niaj¹cy i unikalny jest znak, tym g³êbiej wbija siê w spo-
³eczn¹ œwiadomoœæ i tym wiêksza jest potrzeba jego ochrony przed „zanieczyszczeniem” lub
od³¹czeniem od poszczególnych produktów w powi¹zaniu, z którymi by³ u¿ywany. Argu-
ment, ¿e prawo znaków towarowych winno chroniæ uprawnionego tak¿e w przypadku u¿y-
cia jego znaku w powi¹zaniu z niekonkurencyjnymi dobrami stanowi³o nowoœæ. Próby uchwa-
lenia federalnej ustawy chroni¹cej znaki towarowe przed os³abieniem w 1932 r. zakoñczy³y
siê niepowodzeniem. Tymczasem w 1947 r. uchwalono w Massachusetts pierwsz¹ stanow¹
ustawê o ochronie s³awnych znaków przed os³abieniem. W chwili obecnej ponad po³owa
stanów USA posiada ustawodawstwo w tym zakresie. Zob. orzeczenie w sprawie Intermatic
Inc. v. Toeppen; K.K. 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_1yee/yee.htm.
66 Œwiadcz¹ o tym s³owa wypowiedziane przez senatora Patrick’a J. Leahy’ego w trakcie
debaty nad ustaw¹: „... mam nadziejê, ¿e nowe prawo bêdzie pomocne w zwalczaniu u¿ywa-
nia zwodniczych adresów domenowych, przez tych, którzy wybieraj¹ znaki zwi¹zane z pro-
duktami i reputacj¹ 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.



60

3.2. S³awa znaku

FTDA wymienia przyk³adowo kryteria, które mog¹ s³u¿yæ do ustalenia
czy znak towarowy jest s³awny w rozumieniu ustawy. S¹ nimi m.in. stopieñ
pierwotnej lub nabytej zdolnoœci odró¿niaj¹cej, okres i obszar, na którym
znak jest u¿ywany w powi¹zaniu z towarami i us³ugami, z którymi jest
u¿ywany, okres i obszar, na jakim znak jest reklamowany, kana³y dystry-
bucji towarów i us³ug oznaczonych danym znakiem towarowym, stopieñ
znajomoœci znaku na obszarach i w kana³ach dystrybucji, na których znak
jest u¿ywany przez uprawnionego oraz podmiot, wobec którego skierowa-
ne jest roszczenie, charakter i obszar u¿ywania takich samych lub podob-
nych znaków towarowych przez osoby trzecie, a tak¿e okolicznoœæ reje-
stracji znaku67.

3.3. Handlowe u¿ycie znaku w handlu

Przes³anka „handlowego u¿ycia znaku w handlu” oznacza, ¿e potencjal-
ny naruszyciel musi zrobiæ coœ wiêcej ni¿ tylko u¿yæ znaku, aby wspomnia-
ne przepisy mia³y zastosowanie w stosunku do niego. Do analizy tej prze-
s³anki konieczne jest jej rozdzielenie na dwie odrêbne przes³anki tj. „handlowe
u¿ycie” i „u¿ycie w handlu”68.

Jednak¿e przed przyst¹pieniem do analizy tych przes³anek nale¿y wska-
zaæ, i¿ ustawa w artykule 43(c)(4) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)) zawiera posta-
nowienia wy³¹czaj¹ce jej zastosowanie. Wy³¹czenia te obejmuj¹ przypad-
ki dozwolonego u¿ytku (fair use) tj. u¿ycie s³awnego znaku towarowego
przez jakikolwiek podmiot w handlowej reklamie porównawczej lub pro-
mocji w celu identyfikacji konkurencyjnych towarów lub us³ug pochodz¹-
cych od uprawnionego do s³awnego znaku69, u¿ycie znaku w charakterze

67 Np. w sprawie Intermatic Inc. v. Toeppen s¹d okreœli³ znak powoda jako „silny, fantazyjny,
zarejestrowany federalnie znak, który u¿ywany by³ wy³¹cznie 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, s¹d uzna³ znaki towarowe powo-
da za s³awne, argumentuj¹c, i¿ nie tylko s¹ one zarejestrowane, posiadaj¹ zdolnoœæ odró¿nia-
j¹c¹ i rozg³os nabyte na skutek d³ugiego, wy³¹cznego u¿ywania przez powoda, ale tak¿e nie
mo¿na ¿adnego z nich znaleŸæ w s³owniku.
68 Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting … .
69 Artyku³ 43(c)(4)(A) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(A)) FTDA.
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nie handlowym70  oraz wszystkie formy prasowych informacji i komentarzy71.
Jak wskazuje J. Gilson wy³¹czenia te maj¹ na celu ochronê konstytucyjnie
gwarantowanej wolnoœci s³owa72.

Pierwsza z tych przes³anek sugeruje, ¿e potencjalny naruszyciel musi pro-
wadziæ dzia³alnoœæ przynosz¹c¹ zysk. S¹dy mia³y sk³onnoœæ do szerokiej in-
terpretacji tej przes³anki i uznawania jako „handlowej” ka¿dej dzia³alnoœci
przynosz¹cej zysk73. Jednak¿e dzia³alnoœæ cybersquatters wymusi³a na s¹-
dach dalsze uelastycznienie i rozszerzaj¹c¹ wyk³adniê omawianej przes³anki.
Chocia¿ uznano, i¿ sama rejestracja domeny z koñcówk¹ .com nie stanowi
o „handlowym u¿yciu” znaku towarowego74, to równoczeœnie przyjêto, i¿ dzia-
³anie piratów domenowych polegaj¹ce na rejestrowaniu domeny, a nastêpnie
jej sprzeda¿y uprawnionemu do znaku towarowego wype³nia tê przes³ankê75.

Powy¿sze orzeczenia wskazuj¹, i¿ s¹dy s¹ sk³onne uznaæ za „handlowe
u¿ycie” ka¿d¹ dzia³alnoœæ, która przynosi naruszaj¹cemu jakiekolwiek ko-
rzyœci. Jednak¿e przes³anka ta nie zostaje spe³niona w przypadku krytyki
powoda przez konsumentów nawet wtedy, gdy zostaje ona dokonana na stronie
www o charakterze komercyjnym76.

Przes³anka „u¿ycia w handlu” odpowiada przes³ance „u¿ycia w handlu”
koniecznej do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego oraz

70 Artyku³ 43(c)(4)(B) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(B)) FTDA.
71 Artyku³ 43(c)(4)(C) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(C)) FTDA.
72 J. Gilson, Trademark Protection and Practice; cyt. za orzeczeniem w sprawie Panavision
International, L.P. v. Toeppen. Godne uwagi s¹ tutaj s³owa senatora Moorhead’a, wyg³oszo-
ne podczas debaty nad ustaw¹, który wyraŸnie stwierdzi³, i¿ zwolnienia te maj¹ na celu „usank-
cjonowanie pierwszej poprawki w odniesieniu do nadawców i mediów. Ustawa nie zabrania,
ani nie zagra¿a nie komercyjnej wypowiedzi, takiej jak parodia, satyra, publikacje oraz
inne formy wypowiedzi nie bêd¹ce czêœci¹ transakcji gospodarczych.” Cyt. za D.J. Loundy,
A Primer …, s. 475. Podobne stanowisko wyrazi³ senator Orrin G. Hatch, przewodnicz¹cy
senackiej Komisji S¹dowej. Zob. orzeczenie w sprawie Panavision International, L.P. v.
Toeppen.
73 Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting...; np. w sprawie Planned Parenthood
Federation of America, Inc.v. Bucci d/b/a Catholic Radio s¹d dopatrzy³ siê „handlowego
u¿ycia” znaku us³ugowego powoda z trzech przyczyn: pozwany wykorzystywa³ swoj¹ stro-
nê do promocji ksi¹¿ki „The Cost of Abortion”, pozwany bêd¹cy politycznym aktywist¹
zbiera³ fundusze na swoj¹ dzia³alnoœæ, a wreszcie jego postêpowanie mia³o na celu i w rze-
czywistoœci zaszkodzi³o komercyjnej dzia³alnoœci powoda.
74 Zob. Intermatic Inc. v. Toeppen, Panavision International, L.P. v. Toeppen.
75 Tak s¹d w sprawie Panavision International, L.P. v. Toeppen.
76 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, odwo³uje siê ona
do definicji tego pojêcia zawartej w art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham Act.
Zgodnie z ni¹, znak towarowy musi zostaæ ukazany na lub w zwi¹zku ze sprze-
dawanymi towarami lub us³ugami. Z tego wzglêdu s¹dy zwyk³y rozpatry-
waæ tê przes³ankê ju¿ przy analizie naruszenia praw do znaku towarowego
oraz czynu nieuczciwej konkurencji77. Wykazanie przes³anki „u¿ycia w han-
dlu” jest o wiele prostsze ni¿ „handlowego u¿ycia”78. Odnotowaæ nale¿y
przy tym stanowisko J. Gilsona, którego zdaniem „skoro komunikacja inter-
netowa pozwala na momentalny przekaz na ca³y œwiat to nie podlega dysku-
sji, i¿ przes³anka „w handlu” bêdzie spe³niona w przypadku typowej wiado-
moœci internetowej, stanowi¹c naruszenie prawa do znaku towarowego lub
wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê”79.

3.4. Os³abienie znaku

Przepis art. 45 (15 U.S.C. § 1127) Lanham Act definiuje os³abienie s³awne-
go znaku (dilution) jako zmniejszenie jego zdolnoœci do identyfikowania
i odró¿niania towarów i us³ug, bez wzglêdu na istnienie lub nieistnienie sto-
sunku konkurencji pomiêdzy uprawnionym do s³awnego znaku towarowego
a innymi podmiotami oraz bez wzglêdu na prawdopodobieñstwo konfuzji,
pomy³ki lub wprowadzenia w b³¹d. Pomimo, ¿e celem ustawy jest powstrzy-
manie „erozji” zdolnoœci s³awnych znaków do odró¿niania towarów i us³ug,
Lanham Act nie precyzuje w jakich formach os³abienie siê pojawia, a tak¿e
jak je dostrzegaæ i oceniaæ. Ustawodawstwo stanowe dotycz¹ce os³abienia
s³awnych znaków towarowych rzuca nieco œwiat³a na ten „dziewiczy” ob-
szar prawa. S¹dy stosuj¹c ustawodawstwo stanowe wyró¿ni³y dwie formy,
w których wystêpuje os³abienie s³awnego znaku towarowego tj. „zaciemnie-
nie” (tarnishment) oraz „zatarcie” (blurring)80.

77 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..
78 Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting…; zob. te¿ T.W. Mills, METATAGS:
Seeking …
79 J. Gilson, Trademark Protection and Parctice; cyt. za orzeczeniem w sprawie Intermatic
Inc. v. Toeppen.
80 Por. Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting…; J.R. Kuester, P.A. Nieves, Hyperlinks,
Frames…, s. 251.
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Os³abienie s³awnego znaku towarowego poprzez „zaciemnienie” ma miej-
sce wtedy, gdy znak ten u¿ywany jest w powi¹zaniu z towarami o ni¿szej
jakoœci lub gorszej kategorii albo te¿ w inny deprecjonuj¹cy go sposób, co
mo¿e wywo³aæ negatywne asocjacje z towarami lub us³ugami oznaczanymi
s³awnym znakiem81. O ile os³abienie s³awnego znaku towarowego poprzez
„zaciemnienie” nastêpuje w przewa¿aj¹cej mierze przez jego u¿ycie w po-
wi¹zaniu z towarami ni¿szej jakoœci, o tyle w sprawach zwi¹zanych z Inter-
netem mamy do czynienia najczêœciej z powi¹zaniem s³awnego znaku to-
warowego z materia³ami o jawnie pornograficznym charakterze. Powi¹zanie
znaków towarowych u¿ywanych w odniesieniu do zabawek dla dzieci82  lub
dewocjonaliów83  z pornografi¹, s¹dy uznawa³y za niestosowne oraz prowa-
dz¹ce do negatywnych asocjacji tych znaków z towarami lub us³ugami nimi
oznaczanymi. Wykazanie os³abienia s³awnego znaku towarowego poprzez
jego „zaciemnienie” nie jest trudne, zw³aszcza w przypadkach, gdy naru-
szyciel u¿ywa znaku w powi¹zaniu z pornografi¹. W konkretnych sytuacjach
powi¹zanie znaku z materia³ami o takim charakterze nie przes¹dza automa-
tycznie o jego „zaciemnieniu”84.

Z kolei „zatarcie” polega na obni¿eniu si³y odró¿niaj¹cej i identyfikuj¹-
cej s³awnego znaku towarowego85. Koncepcja „zatarcia” zak³ada u¿ycie przez
pozwanego znaku towarowego powoda powoduj¹ce, ¿e konsumenci po zo-
baczeniu s³awnego znaku nie bêd¹ ju¿ tylko myœleli 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 …
82 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.
83 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.
84 W sprawie Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Corp & Excite, Inc., 55
F. Supp. 2nd 1070 (C.D. Cal. 1999); http://legal.web.aol.com/decisions/dlip/playboyorder.html,
s¹d nie podzieli³ stanowiska powoda, i¿ umieszczenie jego znaków w pobli¿u materia³ów
o wyraŸnie bardziej erotycznym charakterze ni¿ jego w³asne zaciemni³o te znaki stwierdza-
j¹c, ¿e powód przez ca³y czas u¿ywa swych znaków do sprzeda¿y materia³ów o wyraŸnie
erotycznym charakterze, a co wiêcej instruuje swoich czytelników jak takich materia³ów po-
szukiwaæ w sieci.
85 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 powi¹¿¹ ten znak zarówno z powodem, jak i pozwanym. „Zatarcie” ozna-
cza postrzeganie przez konsumentów znaku jako identyfikuj¹cego dwa Ÿró-
d³a pochodzenia towaru86. Dlatego te¿, podczas gdy rzeczywista konfuzja co
do Ÿróde³ pochodzenia produktów powoda i pozwanego nie jest wymagana
dla stwierdzenia „zatarcia”, to jednak wymagane jest coœ pokrewnego do
konfuzji – pomy³ka w asocjacji obu produktów ze znakiem.

W celu ustalenia czy ma miejsce „zatarcie” s³awnego znaku towarowe-
go w konkretnej sprawie, sêdzia J. Sweet w sprawie Mead Data v. Toyota
Motor Sales U.S.A., Inc.87, pos³u¿y³ siê szeœcioma kryteriami: (1) podobieñ-
stwem znaków, (2) podobieñstwem towarów oznaczonych tymi znakami,
(3) doœwiadczeniem konsumentów, (4) grabie¿czym zamiarem pozwanego,
(5) powszechn¹ znajomoœci¹ znaku u¿ywanego przez powoda oraz (6) po-
wszechn¹ znajomoœci¹ znaku u¿ywanego przez pozwanego88. Pomimo, ¿e
katalog ten zosta³ pocz¹tkowo stworzony na gruncie ustawodawstwa stano-
wego, kilka s¹dów przyjê³o test sêdziego Sweet’a na ustalenie os³abienia
przez „zatarcie” na gruncie FTDA89.

Jednak¿e kryteria zaproponowane przez sêdziego Sweet’a spotka³y siê
z krytyk¹ zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Kryteria te stanowi¹
pochodn¹ klasycznej analizy prawdopodobieñstwa wywo³ania konfuzji i nie
s¹ szczególnie zwi¹zane lub pomocne w rozstrzygniêciu zagadnienia os³a-
bienia s³awnego znaku towarowego przez jego „zatarcie”, a precyzyjniej
cztery z zaproponowanych kryteriów – zamiar, podobieñstwo produktów,
doœwiadczenie klientów i powszechna znajomoœæ znaku u¿ywanego przez
pozwanego – stanowi¹ zaprzeczenie celu prawa jakim by³o jego zastosowa-
nie do znacznie ró¿ni¹cych siê produktów90. Jak zauwa¿a J.Th. McCarthy
os³abienie poprzez „zatarcie” ma miejsce wtedy, gdy pozwany u¿ywa s³owa
jako swojego w³asnego znaku towarowego na oznaczenie dóbr tak ró¿nych,
¿e jakikolwiek b³¹d co do Ÿród³a ich pochodzenia lub sponsorowania nie

86 J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.
87 875 F.2nd 1026,1035 (2nd Cir. 1989).
88 Cyt. za Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting…
89 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).
90 J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.
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mo¿e mieæ miejsca91. Dla stwierdzenia „zatarcia” konieczne jest, by znaki
by³y na tyle do siebie podobne, aby znacz¹cy segment klientów, do których
adresowane s¹ dane towary uzna³ znaki za zasadniczo identyczne92. W spra-
wach dotycz¹cych cybersquattingu wskazano, i¿ rejestracja przez pirata do-
menowego nazwy domenowej zawieraj¹cej znak towarowy uprawnionego,
zmniejsza zdolnoœæ tego znaku do identyfikowania i odró¿niania produktów
i us³ug za pomoc¹ œrodka jakim jest Internet93. Co wiêcej, podkreœlono, ¿e
zachowanie piratów domenowych ró¿ni siê od dwóch wzorcowych form os³a-
bienia s³awnego znaku towarowego. W wyniku rozpowszechnienia siê tech-
nologii internetowej, piraci s¹ w stanie nie tylko zmniejszyæ zdolnoœæ s³aw-
nego znaku do identyfikowania i odró¿niania towarów i us³ug, ale
wyeliminowaæ zdolnoœæ znaków uprawnionego do identyfikowania i odró¿-
niania jego towarów i us³ug w Internecie94.

4. Anticybersquatting Consumer Protection Act

4.1. Uwagi wstêpne

Konsekwencj¹ zjawiska piractwa domenowego w Stanach Zjednoczo-
nych by³o uchwalenie Anticybersqautting Consumer Protection Act (zwane-
go w dalszej czêœci ACPA)95. Podpisana w dniu 29 listopada 1999 r. przez

91 J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Corp & Excite, Inc.
92 J.Th. McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, cyt. za orzeczeniem
w sprawie Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.
93 Por. Intermatic Inc. v. Toeppen.
94 Por. Panavision International, L.P. v. Toeppen. Stanowisko to spotka³o siê z krytyk¹. Traf-
nie wskazano, i¿ uprawniony do znaku towarowego nie zostaje niedopuszczony do wyko-
rzystania Internetu dla swych produktów, gdy¿ mo¿e w dalszym ci¹gu zarejestrowaæ inn¹
wersjê domeny zawieraj¹c¹ jego znak towarowy, tyle tylko, ¿e inn¹ ni¿ ta, która jest przez
niego najbardziej preferowana. Tak Sh.R. Hilleary, Cyber-Dilution: Protecting…
95 Tekst aktu dostêpny pod adresem http:/www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-
1999-11-29-p1.html. Zob. te¿ 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://www.inta.org/
news/cyberpiracy.shtml; J. O¿egalska-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 pierwsz¹ na œwiecie szcze-
gó³ow¹ regulacjê wymierzon¹ przeciwko cybersquatters96. Jest to regula-
cja federalna, która zosta³a inkorporowana jako rozdzia³ 43(d) do Lanham
Act.

4.2. Powództwo in personam

W myœl art. 43(d)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A)) Lanham Act ochro-
na przys³uguje ka¿demu uprawnionemu do znaku, w tym indywidualnej na-
zwy chronionej jako znak, w przypadku, gdy nie zwa¿aj¹c na produkty lub
us³ugi stron, inna osoba, bêd¹c w z³ej wierze zamierza osi¹gn¹æ korzyœæ z tego
znaku, w tym indywidualnej nazwy chronionej jako znak, przez rejestracjê,
handel97  lub u¿ycie domeny, która w odniesieniu do znaku posiadaj¹cego
zdolnoœæ dystynktywn¹ w chwili rejestracji domeny, jest identyczna lub
myl¹co podobna do tego znaku, zaœ w odniesieniu do s³awnego znaku posia-
daj¹cego ten przymiot w chwili rejestracji domeny, jest identyczna lub myl¹-
co podobna do znaku albo powoduje jego os³abienie. Ochrona przys³uguje
uprawnionemu tak¿e wtedy, gdy rejestracja, handel lub u¿ycie domeny na-
rusza prawa do znaków, s³ów lub nazw chronionych przez prawo takich jak
symbol olimpijski lub Czerwony Krzy¿.

96 Zgodnie z raportem senackim towarzysz¹cym ustawie, „posiadacze znaków towarowych
stawiaj¹ czo³o nowej formie piractwa w Internecie wywo³anej przez akty „cybersquattingu”,
które to okreœlenie odnosi siê do zamierzonego, w z³ej wierze i niew³aœciwego rejestrowania
domen internetowych, co stanowi pogwa³cenie praw posiadaczy znaków towarowych”. Cy-
bersquatting jest praktyk¹ polegaj¹c¹ na rejestracji „dobrze znanych znaków firmowych jako
domen internetowych” w celu zmuszenia uprawnionych do znaków do „zap³aty za prawo
uczestniczenia w handlu elektronicznym pod ich w³asn¹ nazw¹ firmow¹”. Kongres uzna³
praktykê cybersquattingu za szkodliw¹, gdy¿ zagra¿a ona „kontynuacji wzrostu i ¿ywotno-
œci Internetu jako platformy (…) komunikacji, handlu elektronicznego, edukacji, rozrywki
i innych jeszcze nie okreœlonych sposobów wykorzystania”. Nowa legislacja by³a konieczna
do objêcia tych sytuacji, albowiem dotychczasowe prawo nie chroni³o bezpoœrednio przed
cybersquattingiem, a piraci domenowi zaczêli stosowaæ œrodki ostro¿noœci pozwalaj¹ce im
na unikniêcie odpowiedzialnoœci w oparciu o przepisy FTDA. Por. S. Rep. No 106-140 (1999);
cyt. za orzeczeniem w sprawie Virtual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc., 238 F. 3d 264,
270 (4th Cir. 2001); http://pacer.ca4.uscourts.gov/opinion.pdf/001356.P.pdf.
97 Pojêcie „handlowania” odnosi siê tu, zgodnie z art. 43(d)(1)(E) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(E))
Lanham Act, do takich transakcji jak sprzeda¿, kupno, po¿yczka, zastaw, licencja, zamiana
waluty oraz wszelkich innych cesji za wynagrodzeniem lub wp³ywów pochodz¹cych z od-
p³atnej wymiany.
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ACPA nie wymaga, ani federalnej, ani stanowej rejestracji znaku towa-
rowego. Powód natomiast musi wykazaæ z³¹ wiarê pozwanego zamierzaj¹-
cego osi¹gn¹æ korzyœæ, rejestracjê, handel lub u¿ycie domeny oraz identycz-
noœæ lub myl¹ce podobieñstwo do znaku posiadaj¹cego zdolnoœæ
dystynktywn¹ lub identycznoœæ, myl¹ce podobieñstwo albo os³abienie s³aw-
nego znaku98. Tym samym ACPA chroni nie tylko przed rejestracj¹ domen
identycznych do posiadaj¹cych zdolnoœæ dystynktywn¹ lub s³awnych zna-
ków, ale tak¿e myl¹co podobnych tj. zawieraj¹cych b³êdy ortograficzne, które
powoduj¹, i¿ u¿ytkownik Internetu robi¹cy b³êdy w pisowni „wchodzi” na
niezamierzon¹ stronê (tzw. typosquatting)99. Powództwo w oparciu o powy¿-
sze przepisy skierowane mo¿e byæ jedynie przeciwko osobie, która zareje-
strowa³a (rejestruj¹cemu) domenê lub jest autoryzowanym licencjobiorc¹
takiej osoby100. W sprawie takiej s¹d mo¿e orzec konfiskatê lub uniewa¿nienie
domeny, albo te¿ jej cesjê na rzecz uprawnionego do znaku towarowego101.

Przes³anka z³ej wiary pozwanego zamierzaj¹cego osi¹gn¹æ korzyœæ ze
znaku jest najistotniejsza na gruncie ACPA. Podczas, gdy naruszenie praw
do znaku towarowego jest niezale¿ne od tej przes³anki, na gruncie ACPA
stanowi ona warunek zastosowania ustawy. Tym samym, przepisy ustawy
nie dotycz¹ przypadków, gdy ktoœ rejestruje domenê z przyczyn innych ni¿
chêæ osi¹gniêcia korzyœci nawet, je¿eli mo¿e to prowadziæ do prawdopodo-
bieñstwa wywo³ania konfuzji. W takim przypadku zastosowanie mog¹ zna-
leŸæ 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 kryteriów, którymi mog¹ pos³ugiwaæ siê s¹dy w celu
ustalenia z³ej wiary maj¹cego zamiar osi¹gniêcia korzyœci. Wœród tych kry-
teriów w pierwszej kolejnoœci wskazaæ nale¿y na zamiar okreœlonego pod-
miotu odwrócenia uwagi konsumentów od strony nale¿¹cej do uprawnione-
go do znaku towarowego i skierowania jej ku stronie dostêpnej pod adresem
domenowym, co mog³oby mieæ szkodliwy wp³yw na reputacjê reprezento-
wan¹ przez znak lub korzyœci handlowe albo te¿ zamiar „zaciemnienia” lub

98 Zob. E.T. Colbert, L. Rodriguez-Taseff, Anti-Cybersquatting…; orzeczenie w sprawie
Virtual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc.
99 Por. Shields v. Zuccarini, 254 F. 3d 476 (3rd 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.
101 Art. 43(d)(1)(C) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(C)) Lanham Act.
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zdyskredytowania znaku przez wytworzenie prawdopodobieñstwa konfuzji
co do Ÿród³a pochodzenia, sponsorowania, przynale¿noœci lub poparcia stro-
ny102. Nastêpne kryterium stanowi oferowanie przez podmiot cesji, sprzeda-
¿y lub w inny sposób przeniesienia domeny na uprawnionego do znaku to-
warowego lub jak¹kolwiek osobê trzeci¹ w celu osi¹gniêcia korzyœci
maj¹tkowych, bez u¿ywania lub zamiaru u¿ywania domeny do oferowania
w dobrej wierze (bona fide) jakichkolwiek towarów lub us³ug, albo te¿ wcze-
œniejsze zachowanie podmiotu wskazuj¹ce na takie postêpowanie103. Wresz-
cie, istotna jest tak¿e wielokrotna rejestracja lub nabywanie przez podmiot
domen, o których podmiot ten wie, ¿e s¹ identyczne lub myl¹co podobne do
czyichœ znaków posiadaj¹cych zdolnoœæ dystynktywn¹ w chwili rejestracji
domeny lub os³abi¹ czyjœ s³awny znak towarowy posiadaj¹cy ten przymiot

102 Np. w sprawie Sporty’s Farm LLC v. Sportsman’s Market Inc., 202 F. 3d 489 (2nd Cir.
2000), http://legal.web.aol.com/decisions/dlip/sportydec.html, s¹d wskaza³ m.in. na fakt, i¿
pierwszy z pozwanych powództwem wzajemnym – Sporty’s Farm – powsta³ w dziewiêæ
miesiêcy po zarejestrowaniu domeny spotys.com, a sama domena nie zawiera nazwy pod-
miotu, który j¹ zarejestrowa³ – drugiego z pozwanych powództwem wzajemnym – Omegi.
Jednak¿e najistotniejsze by³y, jak podkreœli³ s¹d, niepowtarzalne okolicznoœci niniejszej spra-
wy, a konkretnie dzia³anie Omegi, której w³aœciciele zamierzaj¹c podj¹æ dzia³alnoœæ konku-
rencyjn¹ wobec Sportsman’s i bêd¹c œwiadomymi si³y jego znaku zarejestrowali domenê
sportys.com w celu uniemo¿liwienia jej u¿ywania przez Sportsman’s, a nastêpnie sprzedali
j¹ utworzonemu przez siebie podmiotowi zale¿nemu, prowadz¹cemu nie zwi¹zan¹ z nimi
i Sportsman’s dzia³alnoœæ gospodarcz¹, aby uchroniæ siê przed odpowiedzialnoœci¹.
103 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, stwierdzaj¹c z³¹ wiarê
Virtual Works, który zarejestrowa³ domenê vw.net zawieraj¹c¹ znak towarowy VW nale¿¹cy
do producenta samochodów Volkswagen AG i Volkswagen of America, Inc., s¹d wskaza³, i¿
Virtual Works nie mia³ ani praw, ani udzia³u w znaku VW oraz nigdy nie by³ w ¿aden sposób
powi¹zany, ani te¿ nie prowadzi³ dzia³alnoœci gospodarczej pod znakiem VW. Co wiêcej,
uzna³, ¿e wysy³ane przez Virtual Works komentarze o Volkswagenie jako nazistach wyko-
rzystuj¹cych pracê niewolnicz¹ godzi³y w jego dobre imiê. Wreszcie, Virtual Works zapro-
ponowa³ Volkswagenowi sprzeda¿ domeny jako uprawnionemu do znaku w celu osi¹gniê-
cia korzyœci finansowych. Ostatnim argumentem przemawiaj¹cym za z³¹ wiar¹ Virtual Works
by³a s³awa znaku VW, który, jak zauwa¿y³ s¹d, stanowi „intuicyjn¹ nazwê domenow¹” 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 z³¹ wiar¹ pozwanego przema-
wia³a jego dzia³alnoœæ polegaj¹ca na rejestracji licznych domen zawieraj¹cych znaki towaro-
we, czemu w niektórych przypadkach towarzyszy³o tworzenie fikcyjnych fan klubów (np.
Northern Lights Club skupiaj¹cy entuzjastów zorzy pó³nocnej) koniecznych do przedsta-
wienia w procesie rejestracyjnym przed NSI oraz jego otwarcie na propozycjê zakupu dome-
ny przez powoda.
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w chwili rejestracji domeny, bez wzglêdu na towary i us³ugi stron104. Jednak-
¿e ustawa uznaje, i¿ w z³ej wierze nie pozostaje osoba, która by³a przekona-
na i posiada³a uzasadnione podstawy by byæ przekonanym, i¿ u¿ywanie przez
ni¹ domeny stanowi dozwolony u¿ytek (fair use) lub jest z innych przyczyn
zgodne z prawem105.

W sprawie wytoczonej w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1))
Lanham Act s¹d mo¿e poza konfiskat¹ lub uniewa¿nieniem domeny, albo
te¿ jej cesj¹ na rzecz uprawnionego do znaku towarowego orzec ustawowe
odszkodowanie w wysokoœci od 1.000 $ do 100.000 $ za domenê. Wniosek
o orzeczenie ustawowego odszkodowania, zamiast roszczenia o naprawie-
nie rzeczywistej szkody lub utraconych korzyœci, mo¿na zg³osiæ w ka¿dym
czasie a¿ do wydania wyroku przez s¹d pierwszej instancji106.

104 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, s¹d uzna³, i¿ z³a wiara Zuccariniego zamierzaj¹cego osi¹gn¹æ korzyœci z zarejestro-
wanych domen zawieraj¹cych b³êdy ortograficzne (electronicboutique.com, electronicboti-
que.com, eletronicsboutique.com, ebwold.com, ebworl.com) by³a oczywista. Zuccarini
zarejestrowa³ domeny zawieraj¹ce b³êdy ortograficzne w celu osi¹gniêcia zysków z reklam,
pomimo, ¿e by³ œwiadomy istnienia sklepów i strony internetowej „Electronics Boutique”
identyfikowanej przez adresy ebworld.com i electronicsboutique.com. Wierzy³ on, i¿ u¿yt-
kownicy Internetu pope³ni¹ b³êdy ortograficzne wpisuj¹c nazwy domen strony, do której
chcieli siê dostaæ i zamiast na ni¹ „wejd¹” na jedn¹ z jego stron. Zuccarini osi¹ga³ zysk za
ka¿dym razem, gdy internauta robi³ b³¹d, który Zuccarini wczeœniej przewidzia³.
105 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, s¹d nie dopatrzy³ siê wymaganej przez ACPA z³ej wiary pozwa-
nego zamierzaj¹cego osi¹gn¹æ korzyœæ, a jedynie stwierdzi³, i¿ pozwanemu przypisaæ mo¿na
z³¹ wolê przejawiaj¹c¹ siê w za³o¿eniu strony identyfikowanej przez domeny northlandinsu-
rance.com oraz sailinglegacy.com s³u¿¹cej krytyce ubezpieczeniowej dzia³alnoœci powoda.
Natomiast w sprawie Shields v. Zuccarini s¹d uzna³, i¿ dozwolony u¿ytek znaku powoda
przez pozwanego, który zmieni³ swe strony na, jak to okreœli³, strony „politycznego prote-
stu” przeciwko stronie joecartoon.com przedstawiaj¹cej zabijanie zwierz¹t, polityce ICANN
oraz ACPA dopiero po wniesieniu pozwu nie mo¿e wy³¹czaæ jego odpowiedzialnoœci za
wczeœniejsze bezprawne dzia³ania polegaj¹ce na czysto komercyjnym wykorzystaniu tych
stron.
106 Np. w sprawie Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, s¹d orzek³ odszkodo-
wanie na rzecz powoda w maksymalnej ustawowej wysokoœci tj. 100.000 $ za domenê, co
³¹cznie da³o kwotê 500.000 $. Uzasadniaj¹c swoje stanowisko, s¹d po³o¿y³ nacisk na rzeczy-
wist¹ stratê jakiej dozna³ EB w wyniku utraty konsumentów i reputacji, która zdaniem s¹du
nie by³a mo¿liwa do wyliczenia. S¹d mia³ tak¿e na wzglêdzie, jak przyzna³ sam pozwany, i¿
zarejestrowane przez niego domeny przynosi³y roczny dochód w wysokoœci od 800.000 $
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4.3. Powództwo in rem

Nowelizacja wprowadzi³a tak¿e w art. 43(d)(2)(A) (15 U.S.C. §
1125(d)(2)(A)) Lanham Act mo¿liwoœæ wytoczenia przez uprawnionego
do znaku towarowego powództwa in rem przeciwko domenie w okrêgu
s¹dowym, w którym rejestruj¹cy domenê, podmiot bêd¹cy rejestratorem
domeny lub inna w³adza rejestruj¹ca lub przydzielaj¹ca domeny ma sie-
dzibê. Powództwo to mo¿na wytoczyæ, je¿eli domena narusza jakiekolwiek
prawa uprawnionego do znaku zarejestrowanego w Biurze Patentów i Zna-
ków 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 s¹d, ¿e uprawnio-
ny nie jest w stanie skierowaæ powództwa przeciwko osobie, która by³aby
pozwanym w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) Lanham Act
lub pomimo do³o¿enia nale¿ytej starannoœci nie jest w stanie znaleŸæ oso-
by, która by³aby 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 zawiadomi³ o przypuszczalnym naruszeniu i zamiarze wytocze-
nia powództwa rejestruj¹cego domenê za pomoc¹ poczty i na adres e-mailo-
wy dostarczony przez rejestruj¹cego rejestratorowi oraz za pomoc¹ publi-
kacji zawiadomienia o procesie. S¹d mo¿e za¿¹daæ wykazania tego
niezw³ocznie po wytoczeniu powództwa. W sprawie, w której wytoczono po-
wództwo in rem orzeczona mo¿e zostaæ jedynie konfiskata lub uniewa¿-
nienie domeny, albo te¿ jej cesja na rzecz uprawnionego do znaku towaro-
wego107. W sprawie takiej na rejestruj¹cego, rejestratora domeny lub inn¹
w³adzê przydzielaj¹c¹ domeny nie mog¹ byæ nak³adane nakazy lub kary
pieniê¿ne, chyba, ¿e mo¿na jej przypisaæ z³¹ wiarê lub lekkomyœlnoœæ, w tym
zamierzone niezastosowanie siê do zarz¹dzeñ s¹du108. Przepisy o powódz-
twie in rem stanowiæ maj¹ ostateczny œrodek w sytuacjach, gdy jurysdykcja

do 1.000.000 $. Z kolei w sprawie Shields v. Zuccarini, s¹d orzek³ ustawowe odszkodowanie
w wysokoœci 10.000 $ za ka¿d¹ z piêciu domen tj. ³¹cznie 50.000 $. Zob. te¿ 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 $10,000 per Domain Name & Attorneys’ Fees of $ 39,109, http://www.keytlaw.com/
urls/typosquatter.htm.
107 Art. 43(d)(2)(D)(i) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(D)(i)) Lanham Act.
108 Art. 43(d)(2)(D)(ii) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(D)(ii)) Lanham Act.
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in personam jest niemo¿liwa, gdy¿ rejestruj¹cy domenê jest obcokrajowcem
lub pozostaje anonimowy109.

Aby uzyskaæ ochronê w drodze powództwa wytoczonego in rem, po-
wód musi wykazaæ, i¿ (1) posiada uprawnienie do znaku zarejestrowanego
w Biurze Patentów i Znaków 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 dzia³ania w z³ej wierze podmiotu, który
by³by pozwany w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) Lanham
Act oraz (3) nie jest w stanie znaleŸæ tej osoby lub wytoczyæ przeciwko
niej powództwa110.

5. Uwagi koñcowe

Dorobek amerykañskiego orzecznictwa oraz doktryny w sprawach doty-
cz¹cych naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie, a zw³aszcza
rozwa¿ania dotycz¹ce spe³nienia przes³anek „prawdopodobieñstwa wywo-
³ania konfuzji” („prawdopodobieñstwa wprowadzenia w b³¹d”), „s³awy zna-
ku towarowego”, „handlowego u¿ycia w handlu” oraz „os³abienia znaku”
mog¹ zostaæ przeniesione na grunt polskich przepisów chroni¹cych znaki
towarowe, tj. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³o-

109 Zob. orzeczenie w sprawie Lucent Techs., Inc. v. Lucentsucks.com, 95 F. Supp. 2d 528
(E.D. Va. 2000), http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/DomainNames/Lucent.htm.
110 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 wytwórca wosku do nart, uprawniony do zarejestrowanego w 1949 r. w USA zna-
ku towarowego SWIX wytoczy³ powództwo przeciwko domenie swix.com (a tak¿e swix.net)
zarejestrowanym przez obywatela Szwajcarii – Pedrama Burgina, œwiadcz¹cego us³ugi inter-
netowe, który w 1995 r. zarejestrowa³ w Szwajcarii znak towarowy SWiX w kilku klasach.
Natomiast w sprawie Lucent Techs., Inc. v. Lucentsucks.com uprawniony do znaków LU-
CENT i LUCENT TECHNOLOGIES skierowa³ powództwo przeciwko domenie lucent-
sucks.com zarejestrowanej przez niejakiego Russella Johnsona, którego adresu powód nie
umia³ ustaliæ. Russell Johnson skontaktowa³ siê jednak¿e z powodem ju¿ po wniesieniu po-
wództwa in rem. S¹d uzna³ w tej sprawie, i¿ powód nie wykaza³ siê „nale¿yt¹ starannoœci¹”,
o której mowa w art. 43(d)(2)(A) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(A)) Lanham Act, gdy¿ nie da³
Johnsonowi odpowiedniego czasu na odpowiedŸ na swoje poprzedzaj¹ce bezpoœrednio wyto-
czenie powództwa in rem. W konsekwencji s¹d oddali³ powództwo jako przedwczesne, a po-
wód wytoczy³ powództwo in personam. Zob. Lucent Techs., Inc.v. Johnson, 2000 U.S. Dist.
LEXIS 16002 (C.D. Cal. 2000).
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wej111  oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji112.

Przes³anka „prawdopodobieñstwa wprowadzenia w b³¹d” zasadniczo od-
powiada przes³ance „ryzyka wprowadzenia odbiorców w b³¹d” wymaganej
do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie
prawa w³asnoœci przemys³owej. Z kolei kryteria, którymi s¹dy amerykañ-
skie pos³ugiwa³y siê przy okreœlaniu „s³awy znaku” mog¹ byæ pomocne przy
definiowaniu pojêæ powszechnie znanego113  i renomowanego znaku towa-
rowego114, co do których brak w prawie polskim definicji legalnych. Wresz-
cie, rozwa¿ania dotycz¹ce „os³abienia znaku” mog¹ byæ wykorzystane przy
ustalaniu, czy u¿ycie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego
znaku towarowego by³o szkodliwe dla odró¿niaj¹cego charakteru b¹dŸ re-
nomy tego znaku.

Najistotniejsze s¹ jednak ustalenia poczynione odnoœnie przes³anki „han-
dlowego u¿ycia w handlu”. Uznanie, i¿ dzia³anie polegaj¹ce na rejestrowa-
niu domeny, a nastêpnie jej sprzeda¿y uprawnionemu do znaku towarowego
w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej spe³nia t¹ przes³ankê, pozwala na
przyjêcie, i¿ dzia³ania piratów domenowych wype³niaæ bêd¹ przes³anki „u¿y-
cia w obrocie gospodarczym”, o której mowa w prawie w³asnoœci przemy-
s³owej oraz „dzia³ania w ramach dzia³alnoœci gospodarczej” na gruncie zwal-
czania nieuczciwej konkurencji. Z drugiej strony, przes³anki te nie zostaj¹
spe³nione, jak trafnie zauwa¿ono w analizowanym orzecznictwie, w przy-
padku samej tylko rejestracji zawieraj¹cej znak domeny z koñcówk¹ .com.

Nowa federalna amerykañska ustawa, wymierzona przeciwko piratom
domenowym stanowiæ mo¿e natomiast asumpt do rozwa¿añ nad konieczno-
œci¹ znowelizowania – wobec pojawienia siê nowej formy naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy jak¹ jest piractwo domenowe – dotychczaso-
wych polskich regulacji chroni¹cych znaki towarowe, które jak na razie nie-
wystarczaj¹co, ze wzglêdu na trudnoœci w spe³nieniu wszystkich przewi-
dzianych w nich przes³anek, chroni¹ przed tym procederem.

111 Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z póŸn. zm.
112 Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póŸn. zm.
113 Odnoœnie pojêcia powszechnie znanego znaku towarowego zob. w szczególnoœci E. Woj-
cieszko-G³uszko, Ochrona prawna...
114 Odnoœnie pojêcia renomowanego znaku towarowego zob. w szczególnoœci J. Piotrowska,
Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001.


