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Sprzedaz testerow perfum bez odpowiedniej umowy
z wlascicielem znaku towarowego jest ryzykowna

Kosmetyki zapachowe renomowanych marek to towar stale obecny w handlu i poszukiwany.

Katarzyna Jedynak-Gierada
rzecznik patentowy,
Kancelaria Patentowa Patpol
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W przypadku perfum oznaczonych zna-
kiem towarowym zaréwno prdbki, jak
i testery stanowia cze$¢ oferty handlo-
wej. Zasadne jest jednak pytanie, czy
obrét takimi produktami, mimo Ze sg
one oznaczone jako ,,not for sale” lub
Ltester”, nie narusza przepiséw doty-
czacych znakéw towarowych.

Ot6z w przypadku, gdy produkt z ta-
kimi oznaczeniami jest sprzedawany
przez podmiot, ktory nie ma odpowied-
nich uméw z uprawnionym do znaku
towarowego, moze doj$¢ do narusze-
nia przepiséw prawa. Zgodnie z pra-
wem wlasnos$ci przemystowej (dalej:
p.w.p.) znaki towarowe s3 chronione
przed ich uzywaniem w sposéb, kté-
ry moglby wprowadzac w blad konsu-
mentéw co do pochodzenia towaru lub
ustug. W kontekscie sprzedazy probek
lub testeréw perfum szczegoélnie waz-
ne jest, aby firma nie wykorzystywala
oznaczenia znakéw towarowych w spo-
sob, ktéry moze sugerowac, ze te pro-
dukty s3 przeznaczone do sprzedazy,
gdy w rzeczywistos$ci nie sa.

Wyczerpanie prawa

Jednym z mechanizméw w prawie zna-
kow towarowych jest tzw. wyczerpanie
prawa. Po pierwszym wprowadzeniu
towaru oznaczonego znakiem towaro-
wym do obrotu przez uprawnionego do
znaku towarowego lub za jego zgoda,
jego prawa do tego znaku nie rozciaga-
ja sie na dalszy obrét tym produktem.
W praktyce oznacza to, ze np. perfumy,
ktoére zostaly wprowadzone na rynek,
moga by¢ dalej sprzedawane przez inne
podmioty bez zgody uprawnionego do
znaku. Jednak nie dotyczy to prébek
i testeréw, ktére zgodnie z zamierze-
niami producenta w ogoéle nie s3 prze-
znaczone do odsprzedazy.

Z punktu widzenia prawa sprzedaz
towaréw ze wspomnianym oznacze-
niem, bez zgody witasciciela marki,
moze by¢ uznana za naruszenie prze-
piséw dotyczacych sprzedazy i dystry-
bucji towaréw. W kontekscie unijnego
prawa o ochronie konkurencji i konsu-
ment6w takie dzialanie moze stanowic
nieuczciwg praktyke rynkowa. Przepisy
polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (art. 25-26) stanowia
wprost, ze przedsiebiorcy nie moga pro-
wadzi¢ dzialan w sposéb, ktory wpro-
wadza konsumentéw w blad lub za-
graza interesom innych podmiotéw
gospodarczych. Sprzedaz prébek lub
testeréw wbrew woli producenta moze
zostaé uznana za praktyke niezgodna
z prawem, ktéra prowadzi do nieuczci-
wej konkurencji. Firma, ktéra podej-
muje sie takich dzialan, moze spotkaé
sie z roszczeniami wilasciciela marki
lub organéw zajmujacych sie ochrong
konkurencji i konsumentow.

Ochrona uprawnionych

Podmiot, Kktéry rozwaza sprze-
daz prébek i testeréw perfum, kto-
re s3 oznaczone jako ,not for sale”
lub ,tester”, musi sie liczy¢ z moz-
liwoscig poniesienia konsekwen-
cji prawnych, ktére zwigzane s3 z:
1) naruszeniem prawa ochronne-
go do znaku towarowego - sprze-
daz produktéw z oznaczeniem ,not
for sale” moze prowadzi¢ do za-
rzutéw naruszenia praw ochron-
nych do znakéw towarowych, szcze-
golnie jesli nie zostaly speilnione
warunki umowy dystrybucyjnej;
2) roszczeniami uprawnionych do
znaku towarowego - firma moze zo-
sta¢ pozwana przez wlasciciela mar-
ki o naruszenie jego praw, co moze
wigzaé sie z obowigzkiem zapla-
ty odszkodowania lub zaniechania
sprzedazy nielegalnych produktéw;
3) postepowaniem administracyj-
nym i karami finansowymi - w przy-
padku uznania dzialan firmy za nie-
uczciwg konkurencje, moze ona

zostaé ukarana przez Urzad Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentéw;
4) zniszczeniem reputacji - niewla-
$ciwe praktyki sprzedazowe moga
prowadzi¢ do utraty zaufania ze stro-
ny konsumentéw oraz partneréow biz-
nesowych,

W przypadku naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy prze-
pisem, ktoéry ma zastosowanie w do-
chodzeniu roszczen przez uprawniony
podmiot, bedzie art. 296 p.w.p. Zgodnie
z nim uprawnieni do
znakéw towarowych
maja prawo zadac za-
niechania uzywania
ich znakéw w obrocie
towarami, ktére nie
s3 przeznaczone do
sprzedazy, a jedynie
- jak w przypadku pro-
duktéw opatrywanych
okresleniami ,,not for
sale” - do celéw mar-
ketingowych lub de-
monstracyjnych.

Naruszajacy moze
zostaé pociagniety do
odpowiedzialnosci na
zasadach ogélnych.

Dodatkowo upraw-

niony moze zadac na-

prawienia wyrzadzonej szkody poprzez
zaplate sumy pienieznej w wysokos$ci
odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia,
ktore w chwili jej dochodzenia byty-
by nalezne z tytulu udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie
ze znaku towarowego.

Dzialania niewarte zachodu

Obrét testerami i probkami perfum,
ktoére nie s3 przeznaczone do sprze-
dazy detalicznej, moze prowadzi¢ do
powaznych konsekwencji prawnych
w kontekscie prawa wlasnosci intelek-
tualnej, zwlaszcza znakéw towarowych.
Podmiot, ktory sprzedaje takie produk-
ty bez zgody uprawnionego do znaku
towarowego, naraza sie na odpowie-

dzialnos$¢ z tytulu naruszenia praw wy-
Iacznych, nieuczciwej konkurencji oraz
wprowadzenia konsumentéw w biad.
Istniejg przyklady postepowan, w kté-
rych firmy zostaly pociagniete do odpo-
wiedzialno$ci za sprzedaz probek i te-
ster6w perfum.

W sprawie Coty Germany przeciwko
Parflimerie Akzente (sygn. C-230/16) Try-
bunat Sprawiedliwosci UE zastanawiat
sie, czy sprzedaz tester6w perfum, ktore
byly dostarczone do sklepoéw przez pro-

ducentéw, ale nie byly
przeznaczone do dal-
szej sprzedazy, stano-
wi naruszenie prawa
do znaku towarowego.
W tym przypadku TSUE
orzekl, ze sprzedaz te-
steré6w bez zgody wia-
$ciciela znaku towaro-
wego moze naruszac
jego prawa, zwlaszcza
jesli sprzedaz odby-
wa sie w sposob, ktory
moze wprowadzac kon-

sumentéw w biad.
Z kolei firma The
Body Shop wystapi-
1a na drodze sadowej
przeciwko konkuren-
cyjnemu podmiotowi,
ktory oferowat testery swoich produk-
tow kosmetycznych, w tym perfum
przeznaczonych wylacznie do uzytku
w sklepach. Sad stwierdzil, ze sprzedaz
testerOw stanowila naruszenie praw
do znaku towarowego, poniewaz pro-
dukty te nie byly przeznaczone do od-
sprzedazy. Firma zostala zobowigzana
do zaprzestania sprzedazy nieautoryzo-
wanych testerdow i zaplacenia odszko-
dowania. Wyniki spraw potwierdzaja,
ze prawo ochronne do znaku towaro-
wego obejmuje rowniez kontrole nad
dystrybucja testeréw i probek. ©®

art. 296 ustawy z 30 czerwca 2000 . — Prawo
wiasnosci przemystowej (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)

art. 25-26 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurengji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233)



