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Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie C-59/08
Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL)

WLASCICIEL ZNAKU TOWAROWEGO MOZE SPRZECIWIC SIE DALSZEJ
SPRZEDAZY JEGO TOWAROW LUKSUSOWYCH PRZEZ DYSKONTY

Mozliwos¢ ta istnieje zwlaszcza wowczas, gdy dyskont zostal zaopatrzony przez licencjobiorce
z naruszeniem umowy licencyjnej, a naruszenie to negatywnie wplywa na sposob postrzegania
i renome, nadajqce tym towarom charakter towarow luksusowych

W 2000 r. spotka Dior zawarla z Société industrielle lingerie (SIL) umowg licencyjna na znak
towarowy dotyczaca wytwarzania i sprzedazy bielizny opatrzonej znakiem towarowym Christian
Dior. Umowa ta precyzowata, ze w celu zachowania powszechnej rozpoznawalnosci 1 prestizu
znaku Dior, SIL zobowiazuje si¢ nie dokonywac sprzedazy tych towaréw migdzy innymi na
rzecz dyskontow, chyba ze Dior wyrazi na to zgod¢ na piSmie oraz ze licencjobiorca podejmie
wszelkie wlasciwe dziatania celem wyegzekwowania przestrzegania tego postanowienia przez
swoich dystrybutoréw i sprzedawcow detalicznych.

Z uwagi na trudna sytuacje¢ finansowa, spotka SIL dokonata jednak sprzedazy towarow
opatrzonych znakiem towarowym Dior na rzecz spotki Copad, dzialajacej jako dyskont.
Uznajac, ze sprzedaz ta byta sprzeczna z umowa, spotka Dior wytoczyta przeciwko SIL i Copad
postgpowanie o naruszenie praw do znaku towarowego. Dystrybutorzy powotali si¢ natomiast na
wyczerpanie przyshugujacych Dior praw do znaku towarowego, poniewaz towary zostaly
wprowadzone do obrotu wewnatrz EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) za zgoda
Dior.

Francuski Cour de cassation, rozpatrujacy spér w ostatniej instancji, zwrocit si¢ do Trybunatu
Sprawiedliwosci o dokonanie wyktadni dyrektywy 89/104' o znakach towarowych, zwlaszcza
w konteks$cie naruszenia przez licencjobiorcg postanowienia umowy licencyjnej zakazujacego,
ze wzgledu na renomg znaku, sprzedazy towaru dyskontom, nienalezacym do selektywne;j sieci
dystrybuc;ji.

! Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), w brzmieniu zmienionym przez
porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, 5. 3).



Trybunat stwierdzil przede wszystkim, ze wla$ciciel znaku towarowego moze powolywaé sie
na prawa do tego znaku wobec licencjobiorcy, ktéry narusza postanowienie umowy
licencyjnej zakazujace, ze wzgledu na renome¢ znaku, sprzedazy towarow dyskontom, pod
warunkiem Ze zostanie wykazane, iZ naruszenie to, z uwagi na okolicznosci danej sprawy,
negatywnie wplywa na sposéb postrzegania i renomeg, nadajace tym towarom charakter
towarow luksusowych.

Dyrektywa umozliwia bowiem wiascicielowi znaku towarowego powotanie si¢ na przystugujace
mu do tego znaku prawa wobec licencjobiorcy, jezeli ten ostatni narusza okreslone
postanowienia umowy licencyjnej, wymienione w art. 8 ust. 2 dyrektywy, do ktérych naleza
réwniez postanowienia dotyczace jakoSci wytwarzanych towarow. O jakoSci towarow
luksusowych $wiadcza nie tylko ich cechy materialne, ale rowniez sposob postrzegania i renoma,
nadajace im charakter towaréw luksusowych. Selektywny system dystrybucji, taki jak
rozpatrywany w postgpowaniu przed sadem krajowym, ktory ma na celu zapewnienie, by towary
te byly eksponowane w punktach sprzedazy w spos6b uwydatniajacy ich wartos$¢, zwlaszcza jesli
chodzi o umieszczenie, promocjg, prezentacje towardw i polityke handlowa, moze wptywac na
reputacj¢ danych towardw, a co za tym idzie — na utrzymanie zwiazanego z nimi luksusowego
charakteru.

W konsekwencji, nie mozna wykluczy¢, ze dokonana przez licencjobiorcg sprzedaz towarow
luksusowych na rzecz podmiotow, ktére nie naleza do selektywnej sieci dystrybucji, bedzie
wplywa¢ na sama jako$¢ tych towardéw, przy czym przy takim zaloZzeniu postanowienie
zakazujace takiej sprzedazy nalezaloby uzna¢ za obje¢te zakresem stosowania dyrektywy
o znakach towarowych. Do sadu krajowego nalezy okreslenie, czy w $wietle okolicznosci
zawiste] przed nim sprawy naruszenie przez licencjobiorcg postanowienia umownego, takiego
jak postanowienie bgdace przedmiotem rozpatrywanego przezen sporu, niesie za sobg
pomniejszenie luksusowego charakteru zwigzanego z towarami luksusowymi, wpltywajac w ten
sposob na ich jako$¢.

Nastgpnie Trybunal wskazal, ze w rozumieniu wspomnianej dyrektywy sprzedaz, do ktorej
doszlo z naruszeniem postanowienia umownego zakazujacego sprzedazy na rzecz
dyskontow nienalezacych do selektywnej sieci dystrybucji, moze zosta¢ uznana za
dokonang bez zgody wlasciciela znaku towarowego, jezeli zostanie wykazane, Ze naruszenie
dotyczy jednego z postanowien okreslonych w dyrektywie.

O ile wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcg towardw opatrzonych danym znakiem
towarowym, co do zasady, nalezy uzna¢ za dokonane za zgoda wlasciciela tego znaku, o tyle
umowa licencyjna nie jest r6wnoznaczna z absolutng i bezwarunkowa zgoda wlasciciela
znaku na wprowadzanie przez licencjobiorc¢ towarow opatrzonych tym znakiem do
obrotu.

Dyrektywa przewiduje bowiem wyraznie, ze wlasciciel znaku towarowego moze powolywac si¢
na wynikajace z tego znaku prawa wobec licencjobiorcy naruszajacego okreslone postanowienia
umowy licencyjne;j.

W konsekwencji, dyrektywe nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wprowadzenie przez
licencjobiorcg towarow opatrzonych danym znakiem towarowym do obrotu z naruszeniem
postanowienia umowy licencyjnej stoi na przeszkodzie wyczerpaniu praw do znaku towarowego
przystugujacych jego witascicielowi w rozumieniu dyrektywy, jezeli zostanie wykazane, ze
postanowienie to odpowiada jednemu z postanowien wymienionych wart.8 ust. 2 tej
dyrektywy.



Wreszcie Trybunal stwierdzil, ze dzialanie na szkod¢ renomy znaku towarowego moze, co
do zasady, stanowi¢ uzasadniony powéd w rozumieniu dyrektywy, by wlasciciel tego znaku
sprzeciwil si¢ dalszemu obrotowi towarami luksusowymi, ktore przez niego lub za jego
zgoda. zostaly wprowadzone do obrotu w EOG.

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

Dostepne wersje jezykowe: DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, CS, HU, SK, RO, PL

Pelny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej Trybunatu
http.//curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL & Submit=rechercher&numaff=C-59/08
Tekst jest z reguly dostepny od godz. 12.00 CET w dniu ogtoszenia.
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