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WLASCICIEL ZNAKU TOWAROWEGO MOZE ZAKAZAC UZYWANIA
ZESTAWIENIA POROWNAWCZEGO PRZEDSTAWIAJACEGO TOWAR OSOBY
TRZECIEJ JAKO IMITACJE JEDNEGO Z JEGO TOWAROW

Odnoszenie korzysci przez reklamujqcego dzieki takiemu zestawieniu porownawczemu stanowi
rezultat nieuczciwej konkurencji i musi w konsekwencji zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej
korzysci

L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté i Laboratoire Garnier naleza do grupy L'Oréal, ktéra
wytwarza i sprzedaje perfumy luksusowe. Spotki te sa wilascicielami renomowanych znakow
towarowych Trésor, Miracle, Anais-Anais i Noa.

Spotki Malaika 1 Starion dokonuja w Zjednoczonym Krdlestwie sprzedazy imitacji tych perfum,
wytwarzanych przez Bellure. Flakony iopakowania uzywane w sprzedazy tych imitacji
wykazuja ogo6lne podobienstwo do flakonow iopakowan wykorzystywanych przez L'Oréal,
ktére sa chronione stowno-graficznymi znakami towarowymi. Ponadto, spotki te postuguja sig
rozpowszechnianymi  ws$réd sprzedawcow detalicznych zestawieniami porownawczymi,
wskazujacymi slowny znak towarowy luksusowych perfum, ktérych imitacje stanowia
sprzedawane perfumy.

L’Oréal wniosta do High Court of Justice (England & Wales) powodztwo przeciwko Bellure,
Malaika i1 Starion o stwierdzenie naruszenia praw do znaku towarowego.

Sad krajowy zwrécil si¢ do Trybunatu Sprawiedliwos$ci o dokonanie wyktadni niektorych
przepisow dyrektywy o znakach towarowych' oraz dyrektywy dotyczacej reklamy
wprowadzajacej w btad i reklamy poréwnawczej’.

W odniesieniu do uzywania opakowan i flakonoéw podobnych do opakowan i flakonéw perfum
sprzedawanych przez L’Oréal, Trybunatowi zostato przedlozone pytanie, czy postugiwanie si¢

! Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

? Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 wrzesnia 1984 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w btad i reklamy
poréwnawczej (Dz.U. L 250, s. 17), zmienionej dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 pazdziernika 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18).



przez osobg trzecia oznaczeniem podobnym do renomowanego znaku towarowego moze zostacé
uznane za czerpanie nienaleznej korzysci z tego znaku, jezeli poslugiwanie to jest korzystne z
punktu widzenia prowadzonej przez t¢ osobg sprzedazy towardw, nie pociagajac za soba
zarazem ryzyka wprowadzenia w btad odbiorcéw i nie stanowiac dzialania na szkodg wlasciciela
znaku towarowego.

Na to pytanie Trybunal odpowiedziat twierdzaco. Trybunal stoi na stanowisku, ze czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odroézniajacego lub renomy znaku towarowego nie jest
zalezne od istnienia ryzyka wprowadzenia w blad ani ryzyka dzialania na szkodg¢
wlasciciela tego znaku.

Trybunat stwierdzil, ze do ustalenia, czy uzywanie oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrozniajacego lub renomy =znaku towarowego, konieczne jest
przeprowadzenie calo$ciowej oceny, ktéra bedzie uwzglednia¢é migdzy innymi renomg i
charakter odro6zniajacy znaku towarowego, stopien podobienstwa migdzy kolidujacymi ze soba
znakami oraz charakter danych towaréw lub ustug i istniejacy miedzy nimi stopien pokrewnosci.

W rozpatrywanym przypadku Malaika i1 Starion odnosza korzysci handlowe z faktu uzywania,
przy sprzedazy swych niskiej klasy imitacji, opakowan i flakonéw podobnych do opakowan
1 flakonow wykorzystywanych przez spotke L'Oréal dla jej luksusowych perfum. Ponadto,
podobienstwo to zostalo wypracowane celowo tak, aby wywota¢ u odbiorcow odpowiednie
skojarzenie z oryginalnymi perfumami, wraz zzamiarem ulatwienia sprzedazy imitacji.
Trybunat uznat, ze w tych okoliczno$ciach na uwadze nalezy mie¢ w szczegolnosci fakt, ze
uzywanie opakowan i flakonéw podobnych do opakowan i flakonow imitowanych perfum stuzy
czerpaniu korzysci, do celow reklamowych, z charakteru odrdzniajacego irenomy znakow
towarowych, pod ktérymi perfumy te sa sprzedawane.

Trybunat stwierdzil, Zze kiedy osoba trzecia proébuje, poprzez uzywanie oznaczenia
podobnego do renomowanego znaku towarowego, dziala¢ w jego cieniu w celu skorzystania
z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzysta¢ - bez zZadnej rekompensaty
finansowej i bez podje¢cia ze swej strony zadnych dzialan w celu jej zaoferowania - wysilek
handlowy wloZzony przez wlasciciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego
wizerunku, odnoszenie korzysci z takiego uzywania nalezy uzna¢ za czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrdézniajacego lub renomy wspomnianego znaku.

Jezeli chodzi o zestawienia porOwnawcze perfum wymieniajace nazwy luksusowych perfum
spotki L'Oréal, ktore sa chronione stownymi znakami towarowymi, Trybunal uznat, Ze moga one
zosta¢ zakwalifikowane jako reklama porownawcza. Nastepnie Trybunal przypomnial, ze
wykorzystanie przez reklamujacego w reklamie poréwnawczej oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym konkurenta lub don podobnego moze w niektorych przypadkach zostaé
zakazane na podstawie dyrektywy o znakach towarowych, chyba Ze reklama ta spetnia wszystkie
warunki dopuszczalnosci okreslone w dyrektywie dotyczacej reklamy wprowadzajacej w btad
i reklamy pordwnawcze;.

Trybunal stwierdzil w tym kontek$cie, ze wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego jest
uprawniony do zakazania uzywania przez osobe¢ trzecia oznaczenia identycznego z tym
znakiem, nawet jesli dzialanie to nie moze negatywnie wplywaé na podstawowg funkcje
znaku towarowego, jaka jest wskazywanie pochodzenia towarow lub uslug, pod
warunkiem ze wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na jedna z pozostalych funkcji tego
znaku.



Odnosnie do kwestii, czy zestawienia porownawcze perfum spelniaja wszystkie warunki
dopuszczalno$ci okreslone w dyrektywie dotyczacej reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy
porownawczej Trybunal orzekl, ze dyrektywa ta zakazuje reklamujgcemu podawania
w reklamie poréwnawczej informacji, ze sprzedawany przezen produkt lub ushuga stanowi
imitacje¢ lub replike produktu markowego czy markowej ustugi. Tymczasem zestawienia
poréwnawcze maja za cel i za skutek wskazanie danemu kregowi odbiorcéw tych oryginalnych
perfum, ktorych imitacj¢ maja stanowi¢ perfumy sprzedawane przez Malaika i Starion. W opinii
Trybunatu zestawienia te potwierdzaja zatem, ze perfumy te stanowia imitacj¢ perfum
sprzedawanych przez L’Oréal 1w konsekwencji przedstawiaja towary sprzedawane przez
reklamujacego jako imitacje towardw chronionych znakiem towarowym.

Trybunat uznal, Ze odnoszenie przez reklamujacego korzysci dzigki takiej niedozwolonej
reklamie porownawczej nalezy uznaé za ,,czerpanie nienaleznej korzysci” z powszechnej
znajomosci znaku towarowego, co jest zarazem sprzeczne z warunkami ustanowionymi przez
dyrektywe dotyczaca reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy poréwnawczej.

Dokument nieoficjalny, sporzqdzony na uzytek mediow, ktory nie wiqze w Zaden sposob
Trybunatu Sprawiedliwosci.
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