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Wyrok Trybunalu (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2009
r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
ztozony przez (England & Wales) (Civil Division)] —
L’Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika
Investments Ltd, dzialajacej pod nazwa handlowa ,Honey
pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd

(Sprawa C-487/07) (')

(Dyrektywa 89/104/EWG — Znaki towarowe — Artykut 5
ust. 1 i 2 — Uzywanie znaku towarowego w reklamie poréw-
nawczej — Prawo do zakazania tego uzywania — Czerpanie
nienaleznej korzysci z renomy znaku towarowego — Nega-
tywny wplyw na funkcje znaku towarowego — Dyrektywa
84/450/[EWG — Reklama poréwnawcza — Artykut 3a ust.
1 lit. g) i h) — Warunki dozwolonej reklamy poréwnawczej
— Czerpanie nienaleznej korzysci z powszechnej znajomosci
znaku towarowego — Przedstawienie towaru jako imitacji lub
repliki)

(2009/C 180/09)

Jezyk postgpowania: angielski

Sad krajowy
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Strony w postgpowaniu przed sadem krajowym

Strona skarzgca: L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie
SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Strona pozwana: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, dzialajaca
pod nazwa handlowg ,Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”,
Starion International Ltd

Przedmiot

Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Court of Appeal, Civil Division — Wykladnia art. 5 ust. 1 lit.
a) i b) dyrektywy 89/104/EWG: Pierwszej dyrektywy Rady z
dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawo-
dawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych (Dz.U. L 40, s. 1) i art. 3a ust. 1 lit. g) i h)
dyrektywy Rady 84[450/EWG z dnia 10 wrze$nia 1984 r. w
sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw czlonkowskich dotyczacych reklamy
wprowadzajacej w blad (Dz.U. L 250, s. 17), zmienionej dyrek-
tywa 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
pazdziernika 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18) — Wykorzystanie
przez przedsigbiorce w materiale reklamowym dotyczacym jego

towarow lub ustug znaku towarowego, do ktérego prawa przy-
stuguja konkurentowi, celem poréwnania wlasciwosci, a w
szczegdlnosci  zapachu, towar6w wprowadzonych na rynek
przez konkurenta

Sentencja

1) Artykut 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw
patistw cztonkowskich odnoszgcych si¢ do znakéw towarowych
nalezy interpretowac w ten sposéb, ze stwierdzenie czerpania
nienaleznej korzySci z charakteru odrézniajgcego lub renomy
znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zalezy od
istnienia prawdopodobieAstwa wprowadzenia w blgd ani od
niebezpieczefistwa dziatania na szkodg jego charakteru odrézniajg-
cego lub renomy tudziez, bardziej ogdlnie, wlasciciela tego znaku.
Odnoszenie przez osobg trzecig korzysci z uzywania oznaczenia
podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czer-
panie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajgcego lub renomy
tego znaku, jezeli ta osoba trzecia prébuje w ten sposéb dziatal w
cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z
jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystac, bez zadnej
rekompensaty finansowej, wysitek handlowy wlozony przez wiasci-
ciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wize-
runku.

2) Artykut 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowa w
ten sposb, ze wilasciciel zarejestrowanego znaku towarowego jest
uprawniony do zakazania uzywania przez osobg trzecig w reklamie
pordwnawczej, ktéra nie spetnia wszystkich warunkow dopusz-
czenia okreslonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG
z dnia 10 wrzesnia 1984 r. dotyczgcej reklamy wprowadzajgcej w
blgd i reklamy poréwnawczej, zmienionej dyrektywg 97/55/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 paZdziernika 1997 r.,
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do
towaréw lub ushig identycznych z towarami lub ushugami, dla
ktrych znak ten zostal zarejestrowany, nawet jesli uzywanie to
nie moze negatywnie wplywac na podstawowq funkcje znaku towa-
rowego, jakg jest wskazywanie pochodzenia towaréw lub ustug,
pod warunkiem ze wplywa ono lub moze negatywnie wphwal
na jedng z pozostatych funkgi tego znaku.

3) Artykut 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywg
97/55, nalezy interpretowaé w ten sposob, ze reklamujgcy, ktdry
w sposob wyrazny lub domyslnie wskazuje w reklamie poréwnaw-
czej, ze sprzedawany przez niego towar stanowi imitacje towaru
noszgcego powszechnie znany znak towarowy, przedstawia ,towar
bgdZ ustuge jako imitacje lub replike” w rozumieniu art. 3a ust. 1
lit. 'h) tej dyrektywy. Odnoszenie przez reklamujgcego korzysci
dzigki niedozwolonej reklamie porownawczej nalezy uznac za ,czer-
panie nienaleznej korzysci” z powszechnej znajomosci tego znaku
towarowego W rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej

dyrektywy.

() Dz.U. C 8 z 12.1.2008.



