WYROK Z DNIA 18.6.2009 r. — SPRAWA C-487/07
WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 18 czerwca 2009 r.*

W sprawie C-487/07

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Zjednoczone Krdlestwo) postanowieniem z dnia 22 pazdziernika 2007 r., ktére
wplynelo do Trybunalu w dniu 5 listopada 2007 r., w postepowaniu

L’Oréal SA,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

przeciwko

Bellure NV,

* Jezyk postepowania: angielski.
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Malaika Investments Ltd, dzialajacej pod nazwa handlowa ,Honey pot cosmetic &
Perfumery Sales”,

Starion International Ltd,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), A. Tizzano, A. Borg Barthet
i E. Levits, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: R. Seres, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 listopada
2008 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu L’Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC oraz Laboratoire
Garnier & Cie przez H. Carra, D. Andersona, QC, oraz przez J. Reid, barrister,
umocowanych przez Baker & McKenzie LLP,
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— w imieniu Malaika Investments Ltd i Starion International Ltd przez R. Wyanda,
QC, oraz przez H. Portera i T. Moody’ego-Stuarta, solicitors,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez T. Harris, a nastepnie przez
L. Seeboruth, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw, wspieranych przez
S. Malynicza, barrister,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Berguesa oraz przez A.L. During
i B. Beaupére-Manokhe, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez C. Wissels, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu rzadu polskiego przez A. Rutkowska oraz K. Rokicka, dziatajace
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz I. Vieire da Silve,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez W. Wilsa oraz H. Kramera,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 lutego
2009 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykfadniart. 5 ust. 112
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), a takze art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia
10 wrzeénia 1984 r. dotyczacej 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) (zwanej dalej ,,dyrektywa 84/450”).

Whniosek ten przedstawiony zostal w ramach powédztwa wytoczonego przez L'Oréal
SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoires Garnier & Cie (zwanych dalej
wspdlnie ,L'Oréal i in.”) przeciwko Bellure NV (zwanej dalej ,Bellure”), Malaika
Investments Ltd, dzialajacej pod nazwa handlowa ,,Honey pot cosmetics & Perfumery
Sales” (zwanej dalej ,Malaika”) i Starion International Ltd (zwanej dalej ,Starion”)
o stwierdzenie naruszenia przez te ostatnie praw do znakéw towarowych.

Ramy prawne

Uregulowania wspélnotowe

Dyrektywa 89/104 zostata uchylona przez dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja skodyfiko-
wana) (Dz.U. L 299, s. 25), ktéra weszla w zycie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej
spor przed sadem krajowym nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104 ze wzgledu na
date, w ktorej zaszly okolicznosci faktyczne.
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Motyw dziesiaty dyrektywy 89/104 brzmi nastepujaco:

»[O]chrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczeg6lnosci
ma mu zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, jest catkowita w przypadku
identycznosci miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami; ochrona
ma zastosowanie réwniez do przypadkéw podobienistwa miedzy znakiem a oznacze-
niem oraz towarami lub ustugami; pojecie podobienistwa nalezy interpretowac
w odniesieniu do prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad; prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu czynnikéw, w szczegélnosci
rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku, mogacego powstac skojarzenia ze
znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia podobienistwa miedzy znakiem
towarowym i oznaczeniem, miedzy okre§lonymi towarami lub ustugami, stanowi
szczegblny warunek dla takiej ochrony; sposoby ustalania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad, w szczegélnosci ciezar dowodu, sa regulowane przez krajowe
zasady proceduralne, ktérych dyrektywa nie narusza”.

Artykul 5 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”,
stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim,
ktore nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobieristwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub uslug,
ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad wsrdd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
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2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowié¢, ze wlasciciel jest
uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do
wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdélnotowy znak towarowy, w przy-
padku gdy cieszy si¢ on renomg we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzys$¢ z powodu lub jest
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku towaro-
wego [powodowatloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub
renomy wczeéniejszego znaku towarowego badz tez dziatalo na ich szkode].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dziatania:

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
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Artykul 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, zatytutowany ,,Ograniczenie skutkéw znaku
towarowego”, przewiduje:

»Znak towarowy nie upowaznia wlasciciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej
uzywania w obrocie handlowym:

b) wskazéwek dotyczacych rodzaju, jakosci, ilo$ci, zamierzonego przeznaczenia,
warto$ci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréw lub $wiadczenia
ustug, lub innych cech charakterystycznych towaréw lub ustug;

Przepisy dotyczace reklamy poréwnawczej zostaly wprowadzone do pierwotnego
tekstu dyrektywy 84/450 na mocy dyrektywy 97/55.

Motywy 2,7, 9, 11, 13-15 i 19 dyrektywy 97/55 brzmig nastepujaco:

»(2)  Wprowadzenie rynku wewnetrznego bedzie sie wiazalo z coraz dalej idacym
rozszerzaniem réznorodnosci podazy; fakt, ze konsumenci moga i musza
W najwyzszym stopniu skorzysta¢ na powstaniu rynku wewnetrznego, a takze
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fakt, iz reklama jest bardzo waznym $rodkiem otwierania realnych kanaléw
zbytu na calym obszarze Wspélnoty dla wszystkich towaréw i ustug, we
wszystkich panstwach czlonkowskich musza istnie¢ takie same podstawowe
przepisy regulujace forme i tres¢ reklamy poréwnawczej i musza istnie¢
zharmonizowane warunki wykorzystywania reklamy poréwnawczej; spetniajaca
te warunki reklama poréwnawcza przyczyni si¢ do obiektywnego wydobycia
zalet poszczegélnych poréwnywalnych produktéw; reklama poréwnawcza
moze w ten spos6b stymulowaé¢ konkurencje miedzy dostawcami towaréw
i uslug w interesie konsumentéw.

Nalezy zdefiniowa¢ warunki, po spelnieniu ktérych reklama poréwnawcza —
w aspekcie danego poréwnania — bedzie dopuszczalna, tak by mozna bylo
z zakresu reklamy poréwnawczej wyodrebnic te praktyki, ktére moga prowadzi¢
do zaklécenia zasad konkurencji, przynies¢ szkode konkurentom oraz miec
negatywny wplyw na wybory dokonywane przez konsumentéw; warunki
dozwolonej reklamy musza obejmowac obiektywne kryteria poréwnywania
cech towardw i ustug.

Aby uniknaé wykorzystywania reklamy poréwnawczej w sposéb antykonku-
rencyjny i nieuczciwy, konieczne jest ograniczenie pozwolenia na jej stosowanie
jedynie do konkurujacych ze soba towaréw i uslug realizujacych te same
potrzeby lub przeznaczonych do tego samego celu.
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Warunki stosowania reklamy poréwnawczej musza by¢ spelnione gcznie
i respektowane w calej swej rozciaglosci; [...].

Artykut 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych przyznaje posiadaczowi zarejestrowanego znaku
towarowego wylaczne prawa, ktére obejmuja w szczegélnosci prawo zakazania
kazdej stronie [osobie] trzeciej uzywania w obrocie gospodarczym znaku
identycznego badZ podobnego do danego znaku towarowego — w odniesieniu
do identycznych towaréw lub ustug, a nawet — gdzie stosowne — w odniesieniu
do innych towaréw.

Skuteczno$¢ reklamy poréwnawczej moze jednakze wymagaé identyfikacji
towaréw badZ ustug konkurenta poprzez odniesienie sie do jakiego$ znaku
towarowego, ktérego ten konkurent jest wlascicielem lub tez do jego nazwy
handlowe;j.

Takiego rodzaju uzycie znaku handlowego [towarowego], nazwy handlowej lub
innych wyrézniajacych oznaczenn innego podmiotu nie jest naruszeniem
wylacznego prawa, o ile jest dokonywane przy poszanowaniu warunkéw
ustalonych przez niniejsza dyrektywe, a celem ich uzycia jest tylko wprowa-
dzenie rozréznienia miedzy nimi oraz, w konsekwencji, obiektywnego
uwypuklenia réznic miedzy nimi.
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(19) Nie moze by¢ uznane za spetniajace warunki dozwolonej reklamy poréwnawczej
takie poréwnanie, ktore przedstawia towary badz uslugi jako imitacje lub replike
towaréw lub ustug opatrzonych chronionym znakiem towarowym Ilub
chroniona nazwa handlowg”.

Zgodnie ze swym art. 1 dyrektywa 84/450 ma miedzy innymi na celu ustalenie
warunkéw, przy ktérych spelnieniu reklama poréwnawcza jest uwazana za dozwolonag.

Artykut 2 pkt 1 rzeczonej dyrektywy definiuje reklame jako przekaz ,w jakiejkolwiek
formie w ramach dziatalno$ci handlowej, gospodarczej, rzemie$lniczej lub wykony-
wania wolnych zawodéw w celu wspierania zbytu towaréw lub ustug, w tym
nieruchomosci, praw i zobowiazan”. Zgodnie z pkt 2a tego artykutu pod pojeciem
reklamy poréwnawczej rozumiemy ,kazda reklame, ktéra wyraznie lub przez
domniemanie [domy$lnie] identyfikuje konkurenta albo towary lub ustugi oferowane
przez konkurenta”.

Artykut 3a ust. 1 wspomnianej dyrektywy stanowi:

»W aspekcie danego poréwnania reklama poréwnawcza jest dozwolona, o ile spelnione
s nastepujace warunki:

a) reklama poréwnawcza nie wprowadza w btad w rozumieniu art. 2 ust. 2, art. 3iart. 7
ust. 1;
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nie powoduje ona na rynku sytuacji pomylenia reklamujacego z jego konkurentem
lub tez mylenia znakéw towarowych, nazw handlowych, innych znakéw
rozpoznawczych, towaréw lub ustug reklamujacego i jego konkurenta;

nie dyskredytuje ona ani nie oczernia znakéw towarowych, nazw handlowych,
innych znakéw rozpoznawczych, towaréw, uslug, dzialalnosci lub sytuacji
konkurenta;

nie korzysta ona w sposéb bezprawny [nie powoduje czerpania nienaleznej
korzysci] z reputacji zwiazanej z danym znakiem towarowym, nazwa handlowg lub
innymi znakami wyrézniajacymi konkurenta lub z nazwa pochodzenia produktéw
konkurujacych;

nie przedstawia ona towaru badzZ uslugi jako imitacji lub repliki towaru czy ustugi
noszacej zastrzezony znak towarowy lub [zastrzezona] nazwe handlowa”.

Uregulowania krajowe

Postanowienia dyrektywy 89/104 wprowadzone zostaly do prawa krajowego w drodze
Trade Marks Act 1994 (ustawy z 1994 r. o znakach towarowych). Transpozycja art. 5
ust. 1 lit. a) i ust. 2 dyrektywy 89/104 zostata dokonana w art. 10 ust. 1 i 3 tej ustawy.
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Postanowienia art. 3a dyrektywy 84/450 zostaly wprowadzone do prawa krajowego na
mocy Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI
2000/914) (rozporzadzen z 2000 r. w sprawie kontroli reklamy wprowadzajacej w biad),
ktére wprowadzily do Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regula-
tions 1988 (SI 1988/915) (rozporzadzenia z 1988 r. w sprawie kontroli reklamy
wprowadzajacej w blad) nowy art. 4 A.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

L'Oréal i in. naleza do grupy L'Oréal, ktéra produkuje i sprzedaje czyste perfumy.
W Zjednoczonym Kroélestwie sa one wtascicielami nastepujacych renomowanych
znakéw towarowych, ktére zostaly zarejestrowane dla perfum i innych produktéw
zapachowych:

— znaki towarowe odnoszace si¢ do perfum Trésor:

— slowny znak towarowy Trésor (zwany dalej ,slownym znakiem towarowym
Trésor”),

— slowno-graficzny znak towarowy przedstawiajacy widziany od przodu i z profilu
flakonik perfum Trésor, na ktérym umieszczono miedzy innymi stowo ,, Trésor”
(zwany dalej ,znakiem przedstawiajacym flakonik perfum Trésor”),

— slowno-graficzny znak towarowy przedstawiajacy widziane od przodu opako-
wanie, w ktérym sprzedawany jest ten flakonik i na ktérym umieszczono miedzy
innymi nazwe Trésor (zwany dalej ,znakiem przedstawiajacym opakowanie
perfum Trésor”);
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— znaki towarowe odnoszace sie do perfum Miracle:

— slowny znak towarowy Miracle (zwany dalej ,slownym znakiem towarowym
Miracle”),

— slowno-graficzny znak towarowy przedstawiajacy widziany od przodu flakonik
perfum Miracle, na ktérym umieszczono miedzy innymi stowo ,Miracle”
(zwany dalej ,znakiem przedstawiajacym flakonik perfum Miracle”),

— stowno-graficzny znak towarowy przedstawiajacy widziane od przodu opako-
wanie, w ktérym sprzedawany jest flakonik perfum Miracle i na ktérym
umieszczono miedzy innymi stowo ,Miracle” (zwany dalej ,znakiem przed-
stawiajacym opakowanie perfum Miracle”);

— slowny znak towarowy Anais-Anais;

— znaki towarowe odnoszace sie¢ do perfum Noa:

— stowny znak towarowy Noa Noa; oraz

— slowno-graficzne znaki towarowe, na ktére sktada sie zapisane stylizowanym
krojem pisma stowo ,Noa”.
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Malaika i Starion dokonuja w Zjednoczonym Krélestwie sprzedazy imitacji czystych
perfum z gamy ,,Creation Lamis”. Starion dokonuje réwniez sprzedazy imitacji czystych
perfum z gamy ,,Dorall” i ,,Stitch”.

Gamy ,Creation Lamis” i ,Dorall” sa wytwarzane przez Bellure.

Gama ,,Creation Lamis” obejmuje miedzy innymi perfumy La Valeur, ktére stanowia
imitacje perfum Trésor oraz ktérych flakonik i opakowanie wykazuja ogdlnie
podobienistwo do flakonika i opakowania perfum Trésor. Gama ta obejmuje takze
perfumy Pink Wonder, ktére stanowia imitacje perfum Miracle oraz ktérych flakonik
i opakowanie przypominaja ogdlnie flakonik i opakowanie tych ostatnich perfum.

W kazdym z tych przypadkéw bezsporne jest, ze podobieristwo to nie jest na tyle duze,
by wprowadzi¢ w btad specjalistéw lub odbiorcéw.

Gama ,,Dorall” obejmuje miedzy innymi perfumy Coffret d’Or, ktére stanowia imitacje
perfum Trésor oraz ktérych flakonik i opakowanie wykazuja niewielkie podobienistwo
do flakonika i opakowania perfum Trésor.

Opakowanie perfum z gamy ,,Stitch” o nieskomplikowanym wygladzie nie przypomina
zadnego z flakondéw i opakowan perfum sprzedawanych przez L'Oréal i in.

W ramach sprzedazy perfum z gam ,Creation Lamis”, ,Dorall” oraz ,Stitch” Malaika
i Starion uzywaja rozpowszechnianych wsréd sprzedawcéw detalicznych zestawien
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poréwnawczych, wskazujacych stowny znak towarowy czystych perfum, ktérych
imitacje stanowia sprzedawane perfumy (zwanych dalej ,zestawieniami poréwnaw-
czymi”).

L'Oréal i in. wniosty do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division,
przeciwko Bellure, Malaika i Starion powé6dztwo o stwierdzenie naruszenia praw do
znaku towarowego.

L'Oréal i in. podnosily z jednej strony, ze wykorzystanie zestawienn poréwnawczych
stanowito zabronione przez art. 10 ust. 1 Trade Marks Act 1994 naruszenie praw, ktére
przystugiwaly im w stosunku do stownych znakéw towarowych Trésor, Miracle, Anais-
-Anais i Noa oraz stowno-graficznych znakéw towarowych Noa.

Z drugiej strony utrzymywaly one, Ze imitowanie flakonikéw i opakowan ich
produktéw oraz sprzedaz perfum w tych opakowaniach stanowilo zabronione przez
art. 10 ust. 3 Trade Marks Act 1994 naruszenie praw, ktére przystugiwaly im
w stosunku do stownych znakéw towarowych Trésor i Miracle oraz stowno-graficznych
znakéw przedstawiajacych flakonik perfum Trésor, opakowanie perfum Trésor,
flakonik perfum Miracle oraz opakowanie perfum Miracle.

Orzeczeniem z dnia 4 pazdziernika 2006 r. High Court uwzglednil powddztwo
w zakresie opartym na art. 10 ust. 1 Trade Marks Act 1994, natomiast jezeli chodzi
o zadanie oparte na art. 10 ust. 3 tej ustawy, powodztwo zostalo uwzglednione jedynie
w stosunku do znakéw przedstawiajacych opakowanie perfum Trésor i flakonik perfum
Miracle.

Zaréwno Malaika i Starion, jak i L'Oréal i in. odwolaly sie od tego orzeczenia do Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division).
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W odniesieniu do uznawanych przez L'Oréal i in. za reklame poréwnawcza
w rozumieniu dyrektywy 84/450 zestawienn poréwnawczych wymieniajacych nalezace
do tych spélek stowne znaki towarowe, sad krajowy zastanawia si¢, czy na podstawie
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 mozna zakaza¢ uzywania znaku towarowego
konkurenta w takich zestawieniach.

W przypadku odpowiedzi twierdzacej sadowi krajowemu nasuwa si¢ dalsze pytanie, czy
takie uzywanie moze zosta¢ niemniej dopuszczone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 89/104. Stwierdziwszy w tym wzgledzie, ze uzywanie znaku towarowego
konkurenta w reklamie poréwnawczej spetnia przestanki art. 6 dyrektywy 89/104, jezeli
reklama jest zgodna z art. 3a dyrektywy 84/450, sad krajowy uznal, ze dla
rozstrzygniecia zawislego przed nim sporu konieczne jest dokonanie wykladni tego
ostatniego przepisu.

Jezeli chodzi o uzywanie opakowan i flakonéw podobnych do opakowan i flakonéw
czystych perfum sprzedawanych przez L'Oréal i in., sad krajowy zastanawia si¢ nad
definicja pojecia czerpania nienaleznej korzysci w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104.

W tych okolicznosciach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
zdecydowal sie zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi
pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy jesli przedsiebiorca uzywa w reklamie wlasnych towaréw lub usiug
zarejestrowanego znaku towarowego konkurenta w celu poréwnania cech
(w szczegblnoséci zapachu) sprzedawanych przez niego towaréw z cechami
(w szczegdlnosci zapachem) towaréw sprzedawanych przez tego konkurenta pod
wskazanym wyzej znakiem towarowym w taki sposéb, ze nie dochodzi do
wprowadzenia w bfad, ani tez innego negatywnego wptywu na podstawowa funkcje
znaku towarowego, jaka jest wskazywanie na pochodzenie, takie uzywanie znaku
towarowego objete jest zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy
nr 89/104?
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2) Czy w sytuacji gdy przedsiebiorca postuguje si¢ w swej dziatalnosci handlowej
(@ w szczegdélnoéci w zestawieniu poréwnawczym) powszechnie znanym
zarejestrowanym znakiem towarowym w celu oznaczenia cech wlasnego produktu
(zwlaszcza jego zapachu) w taki sposéb, ze:

a) nie powoduje to jakiegokolwiek prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad;

b) pozostaje to bez wptywu na sprzedaz towar6w oznaczonych tym powszechnie
znanym zarejestrowanym znakiem towarowym;

c) nie stwarza to zagrozenia dla podstawowej funkcji znaku towarowego
polegajacej na wskazaniu pochodzenia oraz nie dziala to na szkode tego
znaku poprzez podwazenie reputacji jego wizerunku lub rozmycie jego cech
odrézniajacych w jakikolwiek inny sposéb;

d) odgrywa to istotna role w promocji towaru oferowanego przez tego
przedsiebiorce,

takie uzywanie znaku towarowego objete jest zakresem zastosowania art. 5 ust. 1
lit. a) dyrektywy nr 89/104?

3) Jak w kontekscie art. 3a lit. g) [dyrektywy 84/450] nalezy rozumieé sformutowanie
»czerpanie nienaleznej korzysci«, a w szczegdlnosci czy w przypadku poréwny-
wania w zestawieniu poréwnawczym swego produktu z produktem oznaczonym
powszechnie znanym znakiem towarowym dany przedsiebiorca czerpie nienalezna
korzy$¢ z powszechnej znajomosci tego znaku towarowego?
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Jak w kontekscie art. 3a lit. h) wspomnianej dyrektywy nalezy rozumieé
sformulowanie »przedstawianie towaru badZ uslugi jako imitacji lub repliki,
aw szczegdlnosci czy wyrazenie to obejmuje sytuacje, w ktérych bez powodowania
wprowadzenia w btad lub uzywania podstepu dany podmiot podaje jedynie
prawdziwg informacje, ze podstawowa cecha jego produktu (zapach) jest podobna
do cechy, jaka posiada powszechnie znany produkt chroniony znakiem
towarowym?

Czy w sytuacji gdy przedsiebiorca uzywa oznaczenia podobnego do cieszacego sie
renoma zarejestrowanego znaku towarowego, a oznaczenie to nie przypomina tego
znaku towarowego na tyle, by méc wprowadza¢ w btad, w zwiazku z czym:

a)

b)

c)

podstawowa funkcja zarejestrowanego znaku towarowego polegajaca na
wskazaniu pochodzenia nie zostaje naruszona ani nie powstaje ryzyko jej
naruszenia;

nie wystepuje zjawisko przy¢mienia znaku towarowego lub jego renomy lub
zwigzanego z nimi wprowadzenia w blad i nie istnieje niebezpieczenstwo
wystapienia ktoregokolwiek z tych skutkéw;

nie ma to wplywu na poziom sprzedazy prowadzonej przez wilasciciela znaku
towarowego;

wlasciciel znaku towarowego nie zostaje pozbawiony wplywéw uzyskiwanych
z tytulu promocji, utrzymania lub umacniania pozycji swego znaku
towarowego;

przedsigbiorca ten uzyskuje niemniej korzysci handlowe wynikajace z postu-
giwania si¢ swym oznaczeniem ze wzgledu na jego podobienstwo do
zarejestrowanego znaku towarowego,
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takie uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego stanowi »czerpanie niena-
leznej korzysci« z jego reputacji w rozumieniu art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104]?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Jak to zostalo sprecyzowane przez sad krajowy, pytania od pierwszego do czwartego,
dotyczace wykladni art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450,
odnosza sie do uzywania przez pozwane w postepowaniu przed sadem krajowym
stownych znakéw towarowych nalezacych do L'Oréal i in. w zestawieniach poréwnaw-
czych, podczas gdy pytanie piate, dotyczace wykladni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104,
odnosi sie do uzywania opakowan i flakonéw podobnych do opakowan i flakonéw
czystych perfum sprzedawanych przez L'Oréal i in., ktére sa chronione stowno-
graficznymi znakami towarowymi. Z uwagi na to, ze ten ostatni przepis moze
znajdowaé zastosowanie réwniez do uzywania wspomnianych znakéw towarowych
w zestawieniach poréwnawczych, nalezy najpierw udzieli¢ odpowiedzi na pytanie piate.

W przedmiocie pytania pigtego

W pytaniu pigtym sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 2
dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten sposdb, ze uzywanie przez osobe trzecig
oznaczenia podobnego do cieszacego si¢ renoma zarejestrowanego znaku towarowego
moze zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej korzysci ze znaku towarowego
w rozumieniu tego przepisu, w przypadku gdy uzywanie to jest korzystne dla
prowadzonej przez nia sprzedazy jej towaréw lub uslug, nie stwarzajac zarazem
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad odbiorcéw i nie stanowigc dziatania na
szkode tego znaku towarowego ani jego wlasciciela czy tez nie stwarzajac ryzyka
wyrzadzenia takiej szkody.

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze ramy prawne i faktyczne tego sporu zostaly
okre$lone przez sad krajowy, przy czym Trybunal nie jest wlasciwy podawac
w watpliwo$¢ dokonana przez ten sad ocene o charakterze faktycznym (zob. podobnie

I-5244



34

35

36

L'OREAL I IN.

wyroki: z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C-153/02 Neri, Rec. s. I-13555, pkt 34, 35;
z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-347/06 ASM Brescia, Zb.Orz. s. [-5641, pkt 28).
W rezultacie, chociaz — jak to zauwazyly rzady Zjednoczonego Krélestwa i francuski —
prima facie mogloby si¢ wydawad, ze jest malo prawdopodobne, by uzywanie przez
osobe trzecia oznaczenia podobnego do znaku towarowego w celu dokonywania
sprzedazy towaréw imitujacych towary, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany,
moglo by¢ korzystne dla sprzedazy towaréw tej osoby trzeciej, nie szkodzac
jednoczesnie wizerunkowi wspomnianego znaku lub sprzedazy towaréw nim
opatrzonych, Trybunat jest niemniej zwiazany ta hipoteza wysunieta przez sad krajowy.

Artykul 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 przyznaje renomowanym znakom towarowym
szersza ochrone niz przewidziana w ust. 1 tego artykulu. Szczegélnym warunkiem
objecia ta ochrona jest uzywanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym
lub podobnego don oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub moze
powodowac czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
tego znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziala¢ na ich szkode (zob. podobnie
wyroki: z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. 1-4861,
pkt 36; z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas
Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 27; z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas
iadidas Benelux, Zb.Orz. s. [-2439, pkt 40; w odniesieniu do art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy
89/104 wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation,
Zb.Orz. s. 1-8823, pkt 26).

Trybunal stwierdzil zreszta, ze art. 5 ust. 2 dyrektywy znajduje zastosowanie réwniez do
towar6w i uslug bedacych identycznymi lub podobnymi do tych, dla ktérych znak
zostal zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie
C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 30; ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas
Benelux, pkt 18-22; ww. wyrok w sprawie adidas i adidas Benelux, pkt 37).

Naruszenia, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jesli wystepuja, sa konsekwencja
pewnego stopnia podobienstwa miedzy znakiem towarowym a oznaczeniem, z powodu
ktérego dany krag odbiorcéw kojarzy oznaczenie ze znakiem, to znaczy stwierdza, ze
wystepuje miedzy nimi zwigzek, nie mylac ich jednak. Nie jest zatem wymagane, by
stopienn podobienstwa miedzy renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem
uzywanym przez osobe trzecia byl na tyle duzy, by wywota¢ prawdopodobieristwo
wprowadzenia danego kregu odbiorcéw w btad. Wystarczy, by stopieri podobieristwa
miedzy renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem skutkowal wywolaniem
u danego kregu odbiorcéw przekonania, ze miedzy oznaczeniem a znakiem wystepuje
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pewien zwiazek (zob. ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux,
pkt 29, 31; ww. wyrok w sprawie adidas i adidas Benelux, pkt 41).

Istnienie takiego zwigzku w odczuciu odbiorcéw stanowi warunek konieczny, ktéry
jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzi¢ zaistnienie jednego z naruszen, przed
ktérymi renomowane znaki towarowe sa chronione na mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 31 i 32).

Takimi naruszeniami sg, po pierwsze, dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego
znaku towarowego, po drugie, dzialanie na szkode renomy tego znaku i po trzecie,
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wspomnianego
znaku (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 27).

Jezeli chodzi o dziatanie na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego,
okreslane réwniez jako ,rozmycie”, ,pomniejszenie” czy ,ostabienie” znaku towaro-
wego, mamy z nim do czynienia, gdy zdolno$¢ tego znaku do identyfikowania towaréw
lub uslug, dla ktdérych zostal zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzacych od
wlasciciela tego znaku jest ostabiona z uwagi na wywolane uzywaniem przez osobe
trzecig identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tozsamosci znaku towaro-
wego i jego wizerunku w oczach odbiorcéw. Ma to miejsce zwlaszcza wéwczas, gdy
znak towarowy, ktéry wczesniej wzbudzal bezposrednie skojarzenie z towarami lub
ustugami, dla ktérych zostat zarejestrowany, nie jest juz w stanie duzej dziala¢ w ten
spos6b (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 29).

Jezeli chodzi o dzialanie na szkode renomy znaku towarowego, okreslane réwniez jako
»przy¢mienie” lub ,degradacja” znaku, mamy z nim do czynienia, gdy towary, dla
ktérych osoba trzecia uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia, sa odbierane
przez odbiorcéw w taki sposéb, ze zmniejsza sie atrakcyjno$¢ tego znaku towarowego.
Niebezpieczeristwo to moze wystapi¢ w szczegdlnosci wtedy, gdy towary lub uslugi
oferowane przez osobe trzecia posiadaja ceche lub wiasciwo$¢ mogace wywierad
negatywny wplyw na wizerunek znaku towarowego.
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Wreszcie jesli chodzi o pojecie nienaleznych korzysci czerpanych z charakteru
odrézniajacego lub renomy znaku towarowego, okreslane réwniez jako ,pasozyt-
nictwo” i ,free-riding”, odnosi si¢ ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak
towarowy, lecz do korzysci czerpanej przez osobe trzecia z uzywania identycznego lub
podobnego oznaczenia. Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki
przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, ktére znak ten reprezentuje,
towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia
z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego.

Zaistnienie juz jednego z tych trzech rodzajéw naruszen wystarczy do tego, aby art. 5
ust. 2 dyrektywy 89/104 znalazl zastosowanie (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel
Corporation, pkt 28).

Wynika stad, ze korzy$¢ czerpana przez osobe trzecia z charakteru odrézniajacego lub
renomy znaku towarowego moze okaza¢ si¢ nienalezna réwniez wtedy, gdy uzywanie
identycznego lub podobnego oznaczenia nie dziata na szkode charakteru odrézniaja-
cego ani renomy znaku towarowego tudziez, bardziej ogélnie, wlasciciela tego znaku.

W celu ustalenia, czy uzywanie oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego, nalezy dokonad
calosciowej oceny, ktéra bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki majace znaczenie
w okolicznoéciach danej sprawy, wérdd ktérych mozemy wyrézni¢ miedzy innymi
intensywno$¢ renomy i stopien charakteru odrézniajacego znaku towarowego, stopien
podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami oraz charakter danych towaréw
lub ustug i istniejacy miedzy nimi stopien pokrewnosci. W odniesieniu do
intensywnos$ci renomy i stopnia charakteru odrdzniajacego znaku towarowego
Trybunal orzekt juz w przeszlosci, ze im bardziej odrézniajacy bedzie ten znak i im
wieksza renoma, ktéra sie on cieszy, tym latwiej bedzie przyja¢ istnienie naruszenia.
Z orzecznictwa wynika réwniez, Ze im szybciej i silniej oznaczenie przywoluje na mysl
znak towarowy, tym wieksze prawdopodobieristwo, ze aktualne i przyszte uzywanie
oznaczenia bedzie skutkowac czerpaniem nienaleznej korzysci z charakteru odréznia-
jacego lub renomy znaku towarowego badz tez dziata¢ na ich szkode (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 67-69).
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Ponadto nalezy zauwazy¢, ze w ramach tej calo$ciowej oceny mozna w danym
przypadku wzig¢ réwniez pod uwage istnienie niebezpieczenistwa rozmycia lub
przy¢mienia znaku towarowego.

W niniejszym przypadku bezsporne jest, ze Malaika i Starion uzywaja opakowan
i flakonéw przypominajacych renomowane znaki towarowe zarejestrowane przez
L'Oréal i in. w celu sprzedazy perfum stanowiacych niskiej klasy imitacje luksusowych
perfum, dla ktérych znaki te sa zarejestrowane i uzywane.

W tym zakresie sad krajowy ustalil istnienie okre§lonego zwigzku miedzy niektérymi
opakowaniami uzywanymi przez Malaika i Starion a niektérymi znakami towarowymi
odnoszacymi sie do opakowar i flakonikéw, do ktérych prawa przystuguja L'Oréal i in.
Ponadto z postanowienia odsytajacego wynika, ze zwiazek ten przysparza pozwanym
w postepowaniu przez sadem krajowym korzysci handlowych. Postanowienie
odsylajace ukazuje takze, ze podobienistwo miedzy wspomnianymi znakami a towarami
sprzedawanymi przez Malaika i Starion zostalo wypracowane celowo, tak aby wywotaé
u odbiorcéw skojarzenie z czystymi perfumami, z zamiarem ulatwienia sprzedazy ich
imitacji.

W ramach calosciowej oceny, ktérej powinien dokonac sad krajowy w celu ustalenia,
czy w tych okolicznosciach mozna stwierdzi¢ czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego, bedzie on musial
uwzglednic fakt, ze uzywanie opakowan i flakonéw podobnych do opakowarn i flakonéw
imitowanych perfum stuzy wykorzystaniu do celéw reklamowych charakteru
odrézniajacego i renomy znakéw towarowych, pod ktérymi perfumy te sa sprzedawane.

W tym wzgledzie nalezy sprecyzowad, ze kiedy osoba trzecia prébuje, poprzez uzywanie
oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, dziataé w jego cieniu
w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé, bez
zadnej rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego wysitku w tym
kierunku, wysitek handlowy wlozony przez wlasciciela znaku towarowego w wykreo-
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wanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzysci z takiego uzywania winno
zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wspomnianego znaku.

W $wietle powyzszego na pytanie piate nalezy odpowiedzieé, iz art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze stwierdzenie czerpania nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego w rozumieniu
tego przepisu nie zalezy od istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad ani od
niebezpieczenstwa dziatania na szkode jego charakteru odrézniajacego lub renomy
tudziez, bardziej ogdlnie, wlasciciela tego znaku. Odnoszenie przez osobe trzecig
korzy$ci z uzywania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego
stanowi czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy tego
znaku, jezeli ta osoba trzecia prébuje w ten sposéb dziala¢ w cieniu renomowanego
znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz
wykorzystaé, bez zadnej rekompensaty finansowej, wysitek handlowy wlozony przez
wlasciciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

W przedmiocie pytan pierwszego i drugiego

W pierwszym pytaniu sad krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) lub b)
dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wlasciciel zarejestrowanego
znaku towarowego jest uprawniony do zakazania uzywania przez osobe trzecig
w reklamie poréwnawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odnie-
sieniu do towaréw lub ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany, jezeli uzywanie to nie wplywa negatywnie na podstawowa
funkcje znaku towarowego, jaka jest wskazywanie pochodzenia towaréw lub ustug.
Natomiast w pytaniu drugim, ktdre nalezy rozpatrzy¢ wspélnie z pytaniem pierwszym,
sad krajowy zastanawia sie zasadniczo nad tym, czy wlasciciel powszechnie znanego
znaku towarowego moze sprzeciwi¢ si¢ takiemu uzywaniu na podstawie art. 5 ust. 1
lit. a) tej dyrektywy, jezeli uzywanie to nie dziala na szkode znaku towarowego lub nie
wplywa negatywnie na zadna z funkcji tego znaku, odgrywajac niemniej istotng role
w promocji towaréw lub ustug osoby trzecie;.
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Na wstepie nalezy zauwazy(, Ze zestawienia poréwnawcze, takie jak omawiane
w postepowaniu przed sadem krajowym, mozna zakwalifikowaé jako reklame
poréwnawcza. W rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 84/450 reklame stanowi bowiem
jakakolwiek forma przekazu w ramach dzialalnosci handlowej, gospodarczej,
rzemieslniczej lub wykonywania wolnych zawodéw w celu wspierania zbytu towaréw
lub ustug. Na podstawie art. 2 pkt 2a tej dyrektywy reklame nalezy uznaé za
poréwnawczg, jezeli w sposéb wyrazny lub domyslnie identyfikuje ona konkurenta albo
towary lub ustugi oferowane przez konkurenta. W $wietle tych wyjatkowo szerokich
definicji reklama poréwnawcza moze nam sie objawi¢ w bardzo réznych formach
[zob. podobnie wyroki: z dnia 25 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba
Europe, Rec. s. I-7945, pkt 28, 31; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-44/01 Pippig
Augenoptik, Rec. s. I-3095, pkt 35; z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-381/05 De
Landtsheer Emmanuel, Zb.Orz. s. [-3115, pkt 16; z dnia 12 czerwca 2008 r. C-533/06 O2
Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 42].

Trybunal orzek! juz w przeszlosci, ze wykorzystanie przez reklamujacego w reklamie
poréwnawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub don
podobnego w celu okreslenia towaréw lub ustug oferowanych przez tego ostatniego
stanowi zarazem uzywanie tego oznaczenia w odniesieniu do towaréw lub ustug
samego reklamujacego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104. Uzywanie takie
moze zatem w stosownych przypadkach zosta¢ zakazane na podstawie tego przepisu
[zob. ww. wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 36, 37].

Trybunal uscislit jednak, ze wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego nie moze
zakaza¢ uzywania przez osobe trzecia w reklamie poréwnawczej oznaczenia
identycznego z jego znakiem towarowym lub doni podobnego, jesli reklama ta spelnia
wszystkie warunki dopuszczalno$ci okre$lone w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450
[zob. ww. wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 45, 51].

Nalezy réwniez wskaza¢ na bezsporno$¢ kwestii, ze Malaika i Starion uzywaly
w zestawieniach poréwnawczych perfum stownych znakéw towarowych Trésor,
Miracle, Anais-Anais i Noa w postaci zarejestrowanej przez L'Oréal i in., a nie
oznaczen wylacznie podobnych do tych znakéw. Ponadto znaki te byly uzywane dla
towar6w identycznych z tymi, dla ktérych zostaly one zarejestrowane, czyli perfum.
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Takie uzywanie mie$ci sie w zakresie stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104,
a nie art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 89/104 zarejestrowany znak towarowy
przyznaje wlascicielowi wylaczne prawo do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a)
tej dyrektywy to wylaczne prawo uprawnia wlasciciela do zakazania wszelkim osobom
trzecim, ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia
identycznego z tym znakiem dla towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla ktérych
zostal on zarejestrowany.

Trybunal mial juz okazje stwierdzi¢, ze wylaczne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104 zostalo przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu
ochrone jego szczegdlnych intereséw jako wlasciciela tego znaku, tzn. umozliwi¢ mu
zadbanie o to, aby znak ten mégt spetnia¢ wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie
tego prawa winno by¢ w rezultacie zastrzezone dla przypadkéw, w ktorych uzywanie
oznaczenia przez osoby trzecie wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na pelnione
przez znak funkcje (wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal
Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 51; z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02
Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 59; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 21). Wspomniane powyzej funkcje
obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie
konsumentom wskazania pochodzenia towaréw lub ustug, lecz réwniez inne jego
funkcje, w szczegblnosci funkcje polegajaca na zagwarantowaniu jakosci tych towaréw
lub uslug czy tez funkcje komunikacyjng, inwestycyjna lub reklamowa.

Ochrona przyznana na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 jest zatem bardziej
rozszerzona niz przewidziana przez art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, dla ktdrej
zaistnienia wymagane jest istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
i w zwigzku z tym mozliwego negatywnego wplywu na podstawowa funkcje znaku
towarowego [zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Davidoff, pkt 28; w sprawie O2
Holdings i O2 (UK), pkt 57]. Na podstawie motywu dziesiatego dyrektywy 89/104
ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu jest catkowita w przy-
padku identyczno$ci miedzy znakiem a oznaczeniem oraz miedzy towarami lub
ustugami, podczas gdy w przypadku podobienstwa miedzy znakiem towarowym
a oznaczeniem oraz miedzy towarami lub ustugami przyznanie tej ochrony uzaleznione
jest od spelnienia szczegdlnej przestanki w postaci istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad.
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Z przytoczonego w pkt 58 niniejszego wyroku orzecznictwa wynika, ze wlasciciel znaku
towarowego nie moze na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 sprzeciwic si¢
uzywaniu oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, jezeli uzywanie to nie jest
w stanie negatywnie wplyna¢ na Zzadna z funkcji pelnionych przez ten znak
(zob. réwniez ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie Adam
Opel, pkt 22).

Trybunal orzekl juz w przeszlosci, ze niektére formy uzywania do celéw czysto
opisowych sg wylaczone z zakresu stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, poniewaz
nie naruszaja zadnego z intereséw, do ktérych ochrony zmierza ten przepis, i nie
wchodzg zatem w zakres pojecia uzywania w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie
wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00 Holterhoff, Rec. s. 1-4187, pkt 16).

W tym zakresie nalezy jednak uscisli¢, ze sytuacja opisywana w postepowaniu przed
sadem krajowym catkowicie rézni sie od stanu faktycznego sprawy Holterhoff, w ktdrej
wydano ww. wyrok, poniewaz nalezace do L'Oréal i in. stowne znaki towarowe sg
uzywane w zestawieniach poréwnawczych rozpowszechnianych przez Malaika
i Starion nie tylko w celach czysto opisowych, ale réwniez reklamowych.

Do sadu krajowego nalezy przeprowadzenie oceny, czy w sytuacji takiej jak
rozpatrywana w zawistym przed nim sporze uzywanie znakéw towarowych nalezacych
do L'Oréal i in. moze negatywnie wplywac na jedna z funkcji pelnionych przez te znaki,
na przyklad na ich funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa.

Ponadto w zakresie wynikajacym z dokonanego przez sad krajowy ustalenia, Ze
wspomniane znaki ciesza sie¢ renoma, ich uzywanie w zestawieniach poréwnawczych
moze réwniez zosta¢ zakazane na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, ktérego
stosowanie nie zaklada bezwzglednie — na co wskazuje pkt 50 niniejszego wyroku —
niebezpieczenstwa dzialania na szkode znaku towarowego lub jego wilasciciela, pod
warunkiem ze osoba trzecia czerpie nienalezna korzys¢ z tego znaku.
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W $wietle powyzszych rozwazan na pytania pierwsze i drugie nalezy odpowiedzie(, iz
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze wlasciciel
zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania uzywania przez
osobe trzecia w reklamie poréwnawczej, ktora nie spelnia wszystkich warunkéw
dopuszczenia okreslonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, oznaczenia identycznego
z tym znakiem w odniesieniu do towaréw lub uslug identycznych z towarami lub
ustugami, dla ktérych zostal on zarejestrowany, nawet jesli uzywanie to nie moze
negatywnie wplywac na podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest wskazywanie
pochodzenia towaréw lub ustug, pod warunkiem ze wplywa ono lub moze negatywnie
wplywac na jedna z pozostalych funkcji tego znaku.

W przedmiocie pytan trzeciego i czwartego

W pytaniach trzecim i czwartym, ktére nalezy rozpatrzy¢é wspdlnie, sad krajowy
zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 nalezy
interpretowac w ten sposob, ze w przypadku gdy reklamujacy, przy pomocy zestawien
poréwnawczych i bez powodowania wprowadzenia w btad lub uzywania podstepu,
wskazuje, ze podstawowa cecha jego produktu jest podobna do cechy, jaka posiada
produkt sprzedawany pod powszechnie znanym znakiem towarowym, ktérego imitacje
stanowi produkt reklamujacego, czerpie on nienalezna korzy$¢ z powszechnej
znajomosci tego znaku w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy lub
przedstawia ,towar badz ustuge jako imitacje lub replike” w rozumieniu art. 3a ust. 1

lit. h) tej dyrektywy.

Artykul 3a ust. 1 lit. a)-h) dyrektywy 84/450 wymienia kumulatywnie warunki, od
ktérych spelnienia zalezy mozliwo$¢ uznania reklamy poréwnawczej za dozwolona.

Warunki te maja na celu zapewnienie wywazenia poszczegélnych intereséw, ktére
moga zosta¢ naruszone w wyniku dopuszczenia reklamy poréwnawczej. Z lacznej
lektury motywéw 2, 7 i 9 dyrektywy 97/55 wynika, ze art. 3a tej dyrektywy ma na celu
stymulowanie konkurencji miedzy dostawcami towaréw i ustug w interesie konsu-
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mentéw poprzez umozliwienie konkurentom ukazania w sposéb obiektywny zalet
poszczegdlnych poréwnywalnych towaréw przy jednoczesnym zakazie praktyk, ktére
moga prowadzi¢ do zakldcenia regut konkurencji, przynies¢ szkode konkurentom oraz
mie¢ negatywny wplyw na wybory dokonywane przez konsumentdéw.

Stad wymienione w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 warunki nalezy interpretowad
w sposéb jak najbardziej korzystny, tak aby dopus$ci¢ reklamy, ktére w sposéb
obiektywny poréwnuja cechy towaréw lub ustug (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
De Landtsheer Emmanuel, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo), czuwajac zarazem
nad tym, by reklama poréwnawcza nie byla wykorzystywana w sposéb antykonku-
rencyjny i sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji lub mogacy szkodzi¢ interesom
konsumentéw.

Jezeli chodzi bardziej konkretnie o uzywanie w reklamie poréwnawczej znaku
towarowego konkurenta, art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 poddaje mozliwos¢ takiego
uzywania miedzy innymi czterem specyficznym warunkom ustanowionym odpo-
wiednio wart. 3a ust. 1 lit. d), e), g) i h) tej dyrektywy. Konieczne jest zatem, by uzywanie
tego znaku nie stwarzalo prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, nie dyskredy-
towalo ani nie oczernialo tego znaku, nie wiazalo sie z czerpaniem nienaleznej korzysci
z powszechnej znajomosci tego znaku ani nie stanowito przedstawienia towaru badz
ustugi jako imitacji lub repliki towaru czy ustugi noszacej dany znak towarowy.

Zgodnie z tym, co zostalo okreslone w motywach 13-15 dyrektywy 97/55, warunki te
maja na celu pogodzenie z jednej strony interesu wilasciciela znaku towarowego,
polegajacego na korzystaniu z ochrony przystugujacego mu wylacznego prawa,
i z drugiej strony interesu konkurentéw tego wlasciciela oraz konsumentéw
zwigzanego z dopuszczeniem skutecznej reklamy poréwnawczej, ktéra bedzie
w obiektywny sposéb ukazywaé réznice istniejace miedzy oferowanymi towarami lub
ustugami.

Wynika stad, ze prawo wspolnotowe dopuszcza uzywanie znaku towarowego
konkurenta w reklamie poréwnawczej, jezeli poréwnanie stanowi obiektywne ukazanie
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réoznic, ktére nie ma za cel ani za skutek sprowokowania sytuacji nieuczciwej
konkurencji takich jak opisane miedzy innymi w art. 3a ust. 1 d), e), g) i h) dyrektywy
84/450 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Pippig Augenoptik, pkt 49).

W odniesieniu w pierwszym rzedzie do art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450, na
podstawie ktérego reklama poréwnawcza nie moze przedstawia¢ towaru badz uslugi
jako imitacji lub repliki towaru czy ustugi noszacej chroniony znak towarowy lub
chroniona nazwe handlows, nalezy stwierdzi¢, iz z brzmienia tego przepisu
iz motywu 19 dyrektywy 97/55 wyraznie wynika, Ze warunek ten znajduje zastosowanie
nie tylko do towaréw podrobionych, ale réwniez do wszelkiego rodzaju imitacji czy
repliki.

Ponadto wykladnia systemowa art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 ukazuje, ze przepis
ten nie wymaga, by reklama poréwnawcza nie wprowadzata w blad ani nie powodowata
na rynku sytuacji pomylenia. Kwestie te stanowia bowiem przedmiot odrebnych
warunkéw dopuszczalno$ci reklamy poréwnawczej, okre§lonych w art. 3a ust. 1 lit. a)
i d) tej dyrektywy.

Specyficznym przedmiotem warunku ustanowionego w art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy
84/450 jest zakazanie reklamujacemu przedstawiania w reklamie poréwnawczej faktu,
ze sprzedawany przezen produkt lub ustuga stanowi imitacje lub replike produktu
markowego czy markowej ustugi. W tym zakresie, na co zwrdcit uwage rzecznik
generalny w pkt 84 opinii, zakazane s3a nie tylko przekazy reklamowe wyraznie
przywotujace na mysl idee imitacji lub repliki, ale réwniez takie przekazy, ktére ze
wzgledu na ogélna prezentacje i kontekst gospodarczy danej sprawy moga wywolac
u docelowego kregu odbiorcédw takie skojarzenia.

Bezsporne jest, ze rozpoznawane w postepowaniu przed sadem krajowym zestawienia
poréwnawcze maja za cel i za skutek wskazanie danemu kregowi odbiorcéw
oryginalnych perfum, ktérych imitacje maja stanowi¢ perfumy sprzedawane przez
Malaika i Starion. Zestawienia te potwierdzaja zatem, Ze te ostatnie perfumy stanowig
imitacje perfum sprzedawanych pod niektérymi znakami towarowymi nalezacymi do
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L'Oréal i in., a w konsekwencji przedstawiaja towary sprzedawane przez reklamujacego
jako imitacje towaréw noszacych chroniony znak towarowy w rozumieniu art. 3a ust. 1
lit. h) dyrektywy 84/450. Nalezy zgodzi¢ si¢ z tym, co zauwazyl rzecznik generalny
w pkt 88 opinii, ze w tym wzgledzie bez znaczenia pozostaje kwestia, czy przekaz
reklamowy informuje, iz chodzi tu o imitacje towaru noszacego chroniony znak
towarowy w calosci, czy tez jedynie jego podstawowej cechy takiej jak, w tym
przypadku, zapach danego produktu.

W odniesieniu z kolei do art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, na podstawie ktérego
reklama poréwnawcza nie moze prowadzi¢ do czerpania nienaleznej korzysci
z powszechnej znajomosci znaku towarowego, nalezy wskaza¢, ze termin ,czerpanie
nienaleznej korzysci” z powszechnej znajomosci znaku uzyty zaréwno w tym przepisie,
jak i wart. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 powinien, w §wietle motywéw 13—15 dyrektywy
97/55, podlega¢ jednakowej wykladni [zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie O2
Holdings i O2 (UK), pkt 49].

W granicach zawartego w pkt 76 niniejszego wyroku stwierdzenia, ze zestawienia
poréwnawcze wykorzystywane przez pozwane w postepowaniu przed sadem krajowym
przedstawiaja sprzedawane przez te sp6lki perfumy jako imitacje lub repliki towaréw
noszacych chroniony znak towarowy w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy
84/450, pytanie trzecie nalezy rozumie¢ w ten sposéb, Ze zmierza ono do ustalenia, czy
w takich okoliczno$ciach odnoszenie korzysci w wyniku takiego wykorzystania
wspomnianych zestawienn stanowi czerpanie nienaleznej korzy$ci z powszechnej
znajomosci chronionego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) tej

dyrektywy.

W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze skoro reklama poréwnawcza, ktéra przedstawia
towary reklamujacego jako imitacje towaru noszacego znak towarowy, jest kwalifiko-
wana przez dyrektywe 84/450 jako sprzeczna z zasadami uczciwej konkurenciji i co za
tym idzie — jest niedozwolona, odnoszenie przez reklamujacego korzysci dzieki takiej
reklamie stanowi owoc nieuczciwej konkurencji i winno w konsekwencji zosta¢ uznane
za czerpanie nienaleznej korzysci z powszechnej znajomosci tego znaku towarowego.
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W rezultacie na pytania trzecie i czwarte nalezy odpowiedzie¢, iz art. 3a ust. 1 dyrektywy
84/450 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze reklamujacy, ktdry w sposéb wyrazny lub
domyslnie wskazuje w reklamie poréwnawczej, ze sprzedawany przez niego towar
stanowi imitacje towaru noszacego powszechnie znany znak towarowy, przedstawia
stowar badZz ustuge jako imitacje lub replike” w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) tej
dyrektywy. Odnoszenie przez reklamujacego korzysci dzieki niedozwolonej reklamie
poréwnawczej nalezy uznaé za ,czerpanie nienaleznej korzysci” z powszechnej
znajomosci tego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej

dyrektywy.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego zatem
nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem
uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed sadem
krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych nalezy interpretowac¢ w ten sposob,
ze stwierdzenie czerpania nienaleinej korzysci z charakteru odrdzniajacego
lub renomy znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zalezy od
istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad ani od niebezpieczen-
stwa dzialania na szkode jego charakteru odrézniajacego lub renomy tudziez,
bardziej ogélnie, wlasciciela tego znaku. Odnoszenie przez osobe trzecia
korzy$ci z wuzywania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku
towarowego stanowi czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odréznia-
jacego lub renomy tego znaku, jezeli ta osoba trzecia probuje w ten sposob
dziala¢ w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego
atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystac, bez zadnej rekompensaty
finansowej, wysilek handlowy wlozony przez wlasciciela znaku towarowego
w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.
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2) Artykul 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze
wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
uzywania przez osobe trzecia w reklamie poréwnawczej, ktora nie spelnia
wszystkich warunkéw dopuszczenia okreslonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy
Rady 84/450/EWG z dnia 10 wrzes$nia 1984 r. dotyczacej reklamy wprowa-
dzajacej w blad i reklamy poréwnawczej, zmienionej dyrektywa 97/55/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 paZzdziernika 1997 r., oznaczenia
identycznego z tym znakiem w odniesieniu do towaréw lub uslug identycz-
nych z towarami lub ustugami, dla ktérych zostal on zarejestrowany, nawet
jesli uzywanie to nie moze negatywnie wplywac na podstawowa funkcje znaku
towarowego, jaka jest wskazywanie pochodzenia towaréw lub ustug, pod
warunkiem ze wplywa ono lub moze negatywnie wplywa¢ na jedna
z pozostalych funkcji tego znaku.

3) Artykul 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywa 97/55, nalezy
interpretowaé¢ w ten sposob, ze reklamujacy, ktéory w sposob wyrazny lub
domyslnie wskazuje w reklamie poréwnawczej, ze sprzedawany przez niego
towar stanowi imitacje towaru noszacego powszechnie znany znak towarowy,
przedstawia ,towar badZz usluge jako imitacje lub replike” w rozumieniu
art. 3a ust. 1 lit. h) tej dyrektywy. Odnoszenie przez reklamujacego korzysci
dzieki niedozwolonej reklamie poréwnawczej nalezy uznaé za ,czerpanie
nienaleznej korzys$ci” z powszechnej znajomosci tego znaku towarowego
w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy.

Podpisy
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