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NIE BEDAC UPRAWNIONA ZE ZNAKU TOWAROWEGO, STRONA TRZECIA
MOZE UZYWAC TEGO ZNAKU W CELU WSKAZANIA PRZEZNACZENIA
SPRZEDAWANYCH PRZEZ SIEBIE TOWAROW

Uzycie znaku musi jednak by¢ niezbedne i zgodne z ,, uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle”.

Gillette Company zarejestrowata w Finlandii znaki towarowe ,,Gillette” 1 ,,Sensor”. Gillette
Group Finland, majaca wylaczne prawo postugiwania si¢ tymi znakami w Finlandii, sprzedaje
tam maszynki do golenia, miedzy innymi maszynki ztozone
z uchwytu i wymiennego ostrza, a takze same ostrza do tych maszynek.

Spotka LA-Laboratories rowniez sprzedaje w Finlandii maszynki do golenia zlozone
z uchwytu i wymiennego ostrza, a takze same ostrza. Ostrza sprzedawane przez t¢ spotke sa
opatrzone znakiem ,,Parason Flexor”, a na ich opakowaniach znajduje si¢ etykieta zawierajaca
nast¢pujaca informacje: ,,Ostrza te pasuja do wszystkich maszynek Parason Flexor 1 Gillette
Sensor”.

Zdaniem spotek Gillette, LA-Laboratories naruszyla prawa z zarejestrowanych znakow
towarowych Gillette 1 Sensor. Twierdza, ze postgpowanie LA-Laboratories prowadzi
konsumentéw do przekonania o istnieniu zwiazku miedzy jej towarami a towarami spotek
Gillette, ewentualnie kaze im mniemac, ze spotka ta zostala upowazniona, na podstawie
licencji lub w inny sposéb, do uzywania znakow towarowych Gillette i Sensor, co jest
nieprawda.

Korkein oikeus (finski sad najwyzszy), rozpatrujacy w ostatniej instancji spor mi¢dzy tymi
spotkami, zwrocil si¢ do Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspolnot Europejskich z pytaniami
prejudycjalnymi w przedmiocie wyktadni wspolnotowej dyrektywy z 1989 r.' w sprawie

! 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.Urz. 1989, L 40, str. 1)



znakéw towarowych, a w szczego6lnosci przepisow dotyczacych ograniczen praw ze znaku
towarowego.

Na wstegpie Trybunal przypomina, ze znak towarowy peini przede wszystkim funkcje
gwarancji dla konsumenta lub uzytkownika koncowego co do pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonej tym znakiem, pozwalajac mu na odrdznienie, bez mozliwosci pomyiki, tego
towaru lub ustugi od pochodzacych od innych producentéow lub ustugodawcéw. W zwiazku
z tym, znak towarowy musi stanowi¢ gwarancje, ze wszystkie oznaczone nim towary lub
ustugi zostaty wyprodukowane lub sa swiadczone pod kontrola okreslonego przedsigbiorstwa,
ktoremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jakos$¢. Ograniczenie skutkow praw
uprawnionego ze znaku towarowego ma zatem na celu pogodzenie podstawowych intereséw
ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przeptywu towaréw i swobody $wiadczenia
ustug na wspolnym rynku.

Nastgpnie Trybunat zwraca uwagg, ze zgodnie z dyrektywa, uprawniony ze znaku nie moze
zakaza¢ stronie trzeciej uzywania w obrocie handlowym znaku towarowego, jezeli jest to
niezbgdne dla wskazania przeznaczenia towaru lub ustugi, zwlaszcza jako akcesoriow lub
czesci zamiennych, pod warunkiem, ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami
w handlu i przemysle.

W odniesieniu do warunku niezbgdnosci Trybunal stwierdza, ze wymaga on od sadu
krajowego ustalenia, czy strona trzecia nie moze w praktyce poda¢ odbiorcom w sposob
zrozumialy i kompletny informacji o przeznaczeniu sprzedawanego przez nia towaru
bez posluzenia si¢ znakiem towarowym. Badajac t¢ okoliczno$¢, sad krajowy powinien
migdzy innymi wzia¢ pod uwage charakter krggu odbiorcow, dla ktorych przeznaczony jest
towar sprzedawany przez strong trzecia.

Co si¢ tyczy warunku ,uczciwego uzywania”, zdaniem Trybunatu stanowi on w istocie
wyraz obowiazku poszanowania stusznych interesow uprawnionego ze znaku towarowego.

Warunek ten nie jest spelniony, w szczego6lnosci, gdy uzywanie znaku:

- nastgpuje w ten sposob, ze moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych
migdzy strong trzecia a uprawnionym ze znaku;

- narusza warto$¢ znaku poprzez osiaganie nieuzasadnionych korzysci z jego charakteru
odrdzniajacego albo renomy;

- prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku;

- lub gdy strona trzecia przedstawia swodj towar jako imitacje lub replikg towaru
oznaczonego znakiem, do ktoérego nie jest uprawniona.

Okolicznos¢, ze strona trzecia uzywa znaku towarowego, do ktorego nie jest
uprawniona, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie,
ze przedstawia swoj towar jako bedacy takiej samej jakoSci lub posiadajacy podobna
charakterystyke techniczng jak towar oznaczony tym znakiem. Do sadu krajowego nalezy
jednak ocena, czy jest to czynione w sposob zgodny z uczciwymi praktykami w handlu
1 przemysle.

Trybunat dochodzi wreszcie do wniosku, ze w sytuacji, gdy strona trzecia uzywajaca znaku
towarowego, do ktérego nie jest uprawniona, sprzedaje nie tylko czg$ci zamienne lub
akcesoria, ale rowniez sam towar, do ktorego czesci lub akcesoria te sa przeznaczone,
stosowac nalezy te same kryteria niezbednosci uzycia znaku w celu wskazania przeznaczenia
towaru lub ustugi oraz uczciwego uzywania.



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

Dostepne wersje jezykowe : FR, EN, DE, PL
Pelny tekst wyroku znajduje si¢ na stronie internetowej Trybunatu

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
Tekst jest z reguty dostepny od godz. 12 CET w dniu ogloszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosze skontaktowac sie
z panem Ireneuszem Gesiorem
tel: (00352) 4303 2878 fax: (00352) 4303 2053
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