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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PAOLA MENGOZZIEGO
przedstawiona w dniu 12 wrze$nia 2017 r."

Sprawa C-291/16

Schweppes SA
przeciwko
Red Paralela SL,
Red Paralela BCN SL, dawniej Carboniques Montaner SL,
przy udziale:
Orangina Schweppes Holding BV,
Schweppes International Ltd,
Exclusivas Ramirez SL

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Juzgado de lo Mercantil n° 8 de
Barcelona (sad gospodarczy nr 8 w Barcelonie, Hiszpania)]

Odestanie prejudycjalne — Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE —
Artykut 7 ust. 1 — Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy — Znaki towarowe
funkcjonujace réwnolegle — Przeniesienie praw do znakéw towarowych na czesci terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

1. Po ponad dwudziestu latach od wydania wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), do Trybunalu ponownie zwrécono si¢ z pytaniami
prejudycjalnymi dotyczacymi instytucji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy
w kontekscie dobrowolnego podzialu funkcjonujacych réwnolegle praw do majacego to samo
pochodzenie znaku towarowego, powstalych w réznych panstwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). W tym kontekscie nalezy ponownie rozwazy¢ kwestie rownowagi miedzy
ochrona prawa do znaku towarowego a swobodnym przeplywem towaréw.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy w szczegdlnosci wykladni art. 7
ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych?, jak
réwniez art. 36 TFUE.

3. Wniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Schweppes SA, spoétka hiszpariska, a Red
Paralela SL i Red Paralela BCN SL, dawniej Carboniques Montaner SL (zwanymi dalej lacznie
»spolkami Red Paralela”) w przedmiocie przywozu przez te ostatnie spoétki do Hiszpanii ze
Zjednoczonego Krélestwa butelek z tonikiem oznaczonych znakiem towarowym SCHWEPPES.

1 Jezyk oryginatu: francuski.

2 Dz.U. 2008, L 299, s. 25. Dyrektywa 2008/95 utraci moc ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. na podstawie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2016, L 110, s. 5), ktora weszla w zycie w dniu 12 stycznia 2016 r., a ktérej
art. 15 odpowiada w istocie art. 7 dyrektywy 2008/95.
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Postepowanie gldwne, pytania prejudycjalne i postepowanie przed Trybunalem

4. Poczatki znaku towarowego SCHWEPPES siegaja roku 1783, kiedy to Jacob Schweppe opracowal
pierwsza przemyslowa metode nasycania wody dwutlenkiem wegla, uzyskujac w ten sposéb napdj
znany pod nazwa ,Schweppes’s Soda Water”, i utworzyl spélke J. Schweppe & Co. w Genewie
(Szwajcaria). Przez lata znak towarowy SCHWEPPES uzyskal §wiatowa renome na rynku tonikéw.

5. W Europie oznaczenie ,Schweppes” jest zarejestrowane jako szereg krajowych znakéw towarowych
— slownych lub graficznych, identycznych lub prawie identycznych — we wszystkich panstwach
czlonkowskich EOG.

6. Przez lata jedynym wlascicielem tych réznych znakéw towarowych byla spétka Cadbury Schweppes.
W 1999 r. przeniosta ona prawa do znaku towarowego SCHWEPPES w 13 panstwach czlonkowskich
EOG na grupe The Coca-Cola Company (zwang dalej ,Coca-Cola”), zachowujac prawo wiasnosci tych
praw w 18 pozostalych panstwach®. W 2009 r. Cadbury Schweppes, obecnie Orangina Schweppes
Group (zwana dalej ,grupa Orangina Schweppes”), zostata wykupiona przez japonska grupe Suntory.

7. Znaki towarowe SCHWEPPES zarejestrowane w Hiszpanii naleza do Schweppes International Ltd,
angielskiej spolki zaleznej spétki Orangina Schweppes Holding BV, bedacej spétka nadrzedna grupy
Orangina. Schweppes, hiszpanska spétka zalezna spétki Orangina Schweppes Holding, posiada
wylaczna licencje na uzywanie tych znakéw towarowych w Hiszpanii.

8. W dniu 29 maja 2014 r. Schweppes wystapil przeciwko spétkom Red Paralela z powddztwem
o naruszenie prawa do znakéw towarowych, ktére to naruszenie mialo wynika¢ z przywozu
i wprowadzania do obrotu w Hiszpanii butelek z tonikiem oznaczonych znakiem towarowym
SCHWEPPES pochodzacych ze Zjednoczonego Krdlestwa. Zdaniem spotki Schweppes takie dzialania
sa niezgodne z prawem, poniewaz rzeczone butelki z tonikiem sa produkowane i wprowadzane do
obrotu nie przez te spotki lub za ich zgoda, ale przez Coca-Cole, ktéra nie ma zadnego powigzania
z grupa Orangina Schweppes. Schweppes utrzymuje w tym kontekscie, ze biorac pod uwage
identycznos$¢ rozpatrywanych oznaczen i towaréw, konsument nie jest w stanie odrézni¢ pochodzenia
handlowego tych butelek.

9. W ramach tego powddztwa o naruszenie prawa do znaku towarowego spo6tki Red Paralela bronia sig,
podnoszac wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w jakim dotyczy on towaréw
opatrzonych znakiem towarowym SCHWEPPES pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej, w ktorych wlascicielem tego znaku towarowego jest Coca-Cola, ktére to wyczerpanie ma
wynika¢ z dorozumianej zgody Schweppe. Spétki Red Paralela przyznaja ponadto, ze istnieja
niezaprzeczalne powiazania prawne i gospodarcze miedzy Coca-Cola a Schweppes International
w zakresie wspdlnego uzywania oznaczenia ,Schweppes” jako powszechnie znanego znaku
towarowego *.

3 W swoich uwagach na pi$mie Schweppes zauwazyl, ze przeniesienie na Coca-Cole praw do znaku towarowego SCHWEPPES na poziomie
$wiatowym, poczatkowo brane pod uwage przez Cadbury Schweppes, napotkalo sprzeciw ze strony Komisji, w nastepstwie ktérego dokonano
podzialu praw do znaku towarowego na terytorium EOG.

4 Spotki Red Paralela wniosly do sadu odsylajacego powddztwo wzajemne przeciwko spotkom Schweppes, Orangina Schweppes Holding
i Schweppes International, po pierwsze, w zakresie naruszenia art. 101 TFUE, a po drugie, w zakresie nieuczciwej konkurencji. Nastepnie
cofnely pierwszy z dwoch zarzutéw, poniewaz w nastepstwie jej skargi zlozonej do Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia
(krajowej komisji ds. rynkéw i konkurencji), ta ostatnia wszczela przeciwko Schweppes postepowanie w sprawie naruszenia z powodu
potencjalnie antykonkurencyjnych zachowan polegajacych na zawarciu porozumienia z niezaleznymi dystrybutorami w Hiszpanii, w tym
Exclusivas Ramirez SL — spoétka, przeciwko ktérej réwniez jest skierowane powddztwo wzajemne — w celu ograniczenia dystrybucji
i wprowadzania do obrotu w Hiszpanii towaréw opatrzonych znakiem towarowym SCHWEPPES, ktére nie zostaly wyprodukowane przez te
spotke, oraz w celu ograniczenia przywozu réwnoleglego tych towaréw (Expediente S/DC/0548/15 SCHWEPPES). W dniu 29 czerwca 2017 r.
wskutek zaakceptowania przez SCHWEPPES pewnej liczby zobowigzan zmieniajacych tres¢ tych porozumien, powyzsze postepowanie zostalo
umorzone bez stwierdzenia naruszenia (decyzja o umorzeniu postepowania dostepna jest na stronie internetowej Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencia pod adresem https://www.cnmc.es/sites/default/files/1724145_1.pdf).
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10. Na podstawie ustalenn poczynionych przez sad odsylajacy w sprawie istotne sa nastepujace
okolicznosci faktyczne:

— Schweppes International promowal ogdlny wizerunek znaku towarowego SCHWEPPES, pomimo
faktu, ze jest wlascicielem znakéw towarowych funkcjonujacych réwnolegle tylko w czesci panstw
cztonkowskich EOG;

— Coca-Cola, wlasciciel znakéw towarowych funkcjonujacych réwnolegle w pozostalych panstwach
czlonkowskich EOG, przyczyniala sie do utrzymywania tego globalnego wizerunku znaku
towarowego;

— globalny wizerunek rozpatrywanego znaku towarowego jest Zrédlem niepewnosci po stronie
wlasciwego kregu odbiorcéw w Hiszpanii co do pochodzenia handlowego towaréw opatrzonych
znakiem towarowym SCHWEPPES;

— Schweppes International odpowiada za europejska witryne internetowa specjalnie poswiecona
znakowi towarowemu SCHWEPPES (www.schweppes.eu), ktéra zawiera nie tylko ogélne
informacje o towarach opatrzonych tym znakiem towarowym, ale réwniez linki do réznych witryn
lokalnych, a w szczegdlnosci do witryny Zjednoczonego Kroélestwa, ktéra jest zarzadzana przez
Coca-Colg;

— Schweppes International, ktéra nie posiad zadnych praw do znaku towarowego SCHWEPPES
w Zjednoczonym Kroélestwie (gdzie wlascicielem znaku towarowego jest Coca-Cola), na swojej
witrynie internetowej wskazuje brytyjskie pochodzenie znaku towarowego;

— Schweppes International i Schweppes uzywaja w swoich reklamach wizerunku towaréw
pochodzacych ze Zjednoczonego Krdlestwa;

— Schweppes International prowadzi w mediach spolecznosciowych w Zjednoczonym Kroélestwie
dzialania promocyjne i udziela informacji klientom w zakresie towaréw opatrzonych znakiem
towarowym SCHWEPPES;

— sposob przedstawienia towaréw oznaczonych znakiem towarowym SCHWEPPES wprowadzanych
do obrotu przez Schweppes International jest podobny - a w niektérych panstwach
czlonkowskich, takich jak Dania i Krélestwo Niderlandéw — nawet identyczny w poréwnaniu do
towarow opatrzonych tym samym znakiem towarowym pochodzacych ze Zjednoczonego
Kroélestwa;

— Schweppes International, ktérej siedziba znajduje sie w Zjednoczonym Kroélestwie, i Coca-Cola
zgodnie wspolistnieja na terytorium Zjednoczonego Krélestwa;

— w nastepstwie cesji w 1999 r. czesci funkcjonujacych réwnolegle znakéw towarowych na rzecz
Coca-Coli dwaj wlasciciele znakéw towarowych SCHWEPPES w EOG jednoczes$nie zglosili do
rejestracji — na swoich terytoriach — znaki towarowe SCHWEPPES identyczne lub podobne dla
tych samych towaréw (takie jak na przyklad znak towarowy SCHWEPPES ZERO);

— chociaz to Schweppes International jest wlascicielem znakéw towarowych funkcjonujacych
réownolegle w Niderlandach, uzywanie znaku towarowego w tym panstwie (tj. wytwarzania,
butelkowanie i wprowadzanie do obrotu towaréw) zostalo powierzone Coca-Coli na zasadzie
licencji;

— Schweppes International nie sprzeciwia si¢ temu, by opatrzone omawianym znakiem towarowym

towary pochodzace ze Zjednoczonego Krélestwa byly sprzedawane droga internetowa w wielu
panstwach czlonkowskich EOG, w ktérych to ona jest wlascicielem praw do znaku towarowego
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SCHWEPPES, na przyklad w Niemczech czy we Francji. Towary opatrzone tym znakiem
towarowym sa ponadto sprzedawane na calosci terytorium EOG poprzez portale internetowe, bez
wzgledu na ich pochodzenie;

Coca-Cola nie sprzeciwia si¢ — na podstawie swych praw do znaku towarowego — zarejestrowaniu
przez Schweppes International unijnego wzoru zawierajacego element stowny ,Schweppes”.

11. W tych okolicznosciach Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sad gospodarczy nr 8

W

Barcelonie, Hiszpania) postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu

z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy jest zgodna z art. 36 TFUE oraz z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i z art. 15 ust. 1 dyrektywy

2)

3)

2015/2436 sytuacja, gdy wlasciciel znaku towarowego w jednym lub w wiekszej liczbie panstw
czlonkowskich zabrania przywozu réwnoleglego lub wprowadzania do obrotu towaréw
opatrzonych identycznym lub prawie identycznym znakiem towarowym nalezacym do osoby
trzeciej, pochodzacych z innego panstwa czlonkowskiego, jezeli rzeczony wtlasciciel promowat
globalny wizerunek znaku towarowego, zwiazany z panstwem czlonkowskim, z ktérego pochodza
towary, ktérych przywozu zamierza zabronic¢?

Czy jest zgodna z art. 36 TFUE oraz z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i z art. 15 ust. 1 dyrektywy
2015/2436 sprzedaz towaru pod znakiem towarowym powszechnie znanym wewnatrz Unii,
podczas gdy wlasciciele figurujacy w rejestrze utrzymuja globalny wizerunek znaku towarowego
w calym EOG, wprowadzajacy w blad przecietnego konsumenta co do pochodzenia handlowego
towaru?

Czy jest zgodna z art. 36 TFUE oraz z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i z art. 15 ust. 1 dyrektywy
2015/2436 sytuacja, gdy wtasciciel krajowych znakéw towarowych identycznych lub podobnych
w réznych panstwach czlonkowskich sprzeciwia sie przywozowi do panstwa czlonkowskiego,
w ktérym jest wlascicielem znaku towarowego, towaréw opatrzonych znakiem identycznym lub
podobnym do swojego, pochodzacych z panstwa czlonkowskiego, w ktéorym nie jest on
wlascicielem, jezeli przynajmniej w jednym innym panstwie czlonkowskim, w ktérym jest on jego
wlascicielem, wyrazit w sposéb wyrazny lub dorozumiany zgode na przywéz tych samych
towarow?

Czy jest zgodna z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 oraz
z art. 36 TFUE sytuacja, gdy wtasciciel A znaku towarowego X z jednego panstwa czlonkowskiego
sprzeciwia sie przywozowi towaréw opatrzonych rzeczonym znakiem, jezeli towary te pochodza
z innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym jest zarejestrowany znak towarowy (Y) identyczny
z X i nalezacy do wlasciciela B, ktéry uzywa go w obrocie, oraz:

— obaj wlasciciele, A i B, utrzymuja intensywne stosunki handlowe i ekonomiczne, cho¢ nie
pozostaja w $cislej zaleznosci w zakresie wspdlnego korzystania ze znaku towarowego X;

— obaj wlasciciele, A i B, prowadza skoordynowana strategie w zakresie znaku towarowego,
rozmy$lnie promujac we wlasciwym kregu odbiorcow wyglad lub wizerunek jednolitego
i globalnego znaku towarowego;

— obaj wlasciciele, A i B, utrzymuja intensywne stosunki handlowe i ekonomiczne, cho¢ nie
pozostaja w S$cistej zaleznosci w zakresie wspélnego korzystania ze znaku towarowego X,
a ponadto prowadza skoordynowana strategie w zakresie znaku towarowego, promujac we
wlasciwym kregu odbiorcow wyglad lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku
towarowego?”.
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12. Uwagi na pi$mie przed Trybunalem zostaly przedstawione przez Schweppes, spétki Red Paralela,
Schweppes International, Orangina Schweppes Holding, rzady grecki i niderlandzki, jak réwniez przez
Komisje Europejska.

13. Schweppes, spotki Red Paralela, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding i Komisja
przedstawily uwagi ustne na rozprawie w dniu 31 maja 2017 r.

Ocena

W przedmiocie dopuszczalnosci pytan prejudycjalnych

14. Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding wnosza do Trybunalu, tytutem
zadania gléwnego, o stwierdzenie niedopuszczalnosci odestania prejudycjalnego.

15. Twierdza, po pierwsze, ze opis stanu faktycznego przedstawiony przez sad odsylajacy jest nie tylko
obarczony oczywistymi bledami®, ale jest réwniez niepelny, poniewaz stanowisko spélek Schweppes
i Schweppes International zostalo celowo i arbitralnie pominiete, co stanowi naruszenie ich prawa do
obrony®.

16. W tym wzgledzie przypominam, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu w ramach
postepowania prejudycjalnego, o ktérym mowa w art. 267 TFUE, opartego na wyraznym rozdziale
zadan sadéw krajowych i Trybunalu, ustalenie i ocena stanu faktycznego sporu w postepowaniu
gléwnym naleza wylacznie do sadu krajowego’. W tych ramach Trybunat jest jedynie uprawniony do
orzekania w przedmiocie wykladni lub waznosci prawa Unii w odniesieniu do sytuacji faktycznej
i prawnej, ktéra przedstawil sad odsylajacy, tak aby udzieli¢ sadowi odsylajacemu przydatnych
wskazowek stuzacych rozstrzygnieciu zawistej przed nim sprawy®. W rezultacie to na podstawie
okolicznosci faktycznych wskazanych przez Juzgado de lo Mercantil n® 8 de Barcelona (sad
gospodarczy nr 8 w Barcelonie) w postanowieniu odsylajacym nalezy odpowiedzie¢ na pytania
prejudycjalne przedstawione przez ten sad.

17. Po drugie, Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding twierdza, ze zadane
pytania prejudycjalne s3 abstrakcyjne i opieraja si¢ na twierdzeniach o charakterze generalnym
i hipotetycznym. Trybunal nie ma zatem mozliwosci dokonania oceny niezbednosci i znaczenia tych

pytan.

5 Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding zaprzeczaja w szczegélnosci istnieniu powigzan gospodarczych i prawnych
miedzy grupa Orangina Schweppes a Coca-Cola, w szczegélnosci w rozumieniu zaleznosci gospodarczej lub prawnej, ze towary produkowane
przez Coca-Cole widnieja na jakiejkolwiek witrynie internetowej dostepnej na jednej ze stron internetowych nalezacych do grupy Orangina
Schweppes, ze ta ostatnia przywlaszczyla sobie terytorium Zjednoczonego Krélestwa w stosunku do znaku towarowego SCHWEPPES, ze uzywa
ona towaréw produkowanych przez Coca-Cole w swojej reklamie instytucjonalnej, Ze nie broni swoich praw wiasnosci przemyslowej na rynku
i ze pozwala na wprowadzenie w blad konsumentéw oraz ze prowadzi z Coca-Cola uzgodniona polityke w sprawie rejestracji praw wiasnosci
przemystowej.

6 W tym wzgledzie Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding zwracaja uwage, ze postanowienie odsylajace bylo
przedmiotem zazalenia wniesionego przez Schweppes, ktére sad odsylajacy odrzucit jako niedopuszczalne i ktére mogloby pézniej by¢
przedmiotem skargi amparo (skargi konstytucyjnej) do Tribunal Constitucional (trybunatu konstytucyjnego, Hiszpania).

7 Zobacz w szczegolno$ci wyroki: z dnia 25 pazdziernika 2012 r., Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, pkt 15); a takze z dnia 28 lipca 2016 r.,
Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, pkt 27).

8 Zobacz w szczegblnosci wyroki: z dnia 9 listopada 2006 r., Chateignier (C-346/05, EU:C:2006:711, pkt 22); a takze z dnia 28 lipca 2016 r.,
Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, pkt 27).
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18. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem procedura przewidziana w art. 267 TFUE stanowi
instrument wspdlpracy pomiedzy Trybunalem i sadami krajowymi, dzieki ktéremu Trybunal
przedstawia sadom krajowym elementy wykladni prawa Unii, ktére s3 im niezbedne dla
rozstrzygniecia zawistych przed nimi sporéw’. W ramach tej wspotpracy sad krajowy rozpatrujacy
spér moze w S$wietle szczegdlnych okolicznos$ci sprawy najlepiej oceni¢ zaréwno konieczno$¢
uzyskania orzeczenia w trybie prejudycjalnym dla mozliwosci orzeczenia przez niego w sprawie, jak
i znaczenie przedstawionych Trybunalowi pytari dla sprawy ™. Niemniej jednak to do Trybunalu nalezy
zbadanie w razie potrzeby okolicznosci, w jakich sad krajowy przedstawil wniosek, w celu stwierdzenia
swej wlasciwosci, a zwlaszcza w celu ustalenia, czy wykladnia prawa Unii bedaca przedmiotem danego
wniosku pozostaje w zwiazku ze stanem faktycznym i z przedmiotem postepowania gtéwnego, tak by
Trybunal nie byl zmuszony do wydawania opinii o charakterze doradczym, dotyczacych zagadnien
ogolnych lub hipotetycznych .

19. W rozpatrywanym przypadku ani z odestania prejudycjalnego, ani z dokumentéw przedstawionych
przez Schweppes nie wynika, ze zadane pytania prejudycjalne nie maja oczywistego zwiazku ze stanem
faktycznym lub z przedmiotem sporu. Taki zwiazek nie moze by¢ ponadto zakwestionowany na
podstawie samego tylko zakwestionowania przez jedna ze stron sporu prawidlowosci ustalenn stanu
faktycznego poczynionych przez sad odsytajacy.

20. Na koniec Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding twierdza, ze
poniewaz orzecznictwo Trybunalu w przedmiocie wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy
jest utrwalone i niezmienne, wykladnia przepiséw prawa Unii, o ktéra wnioskuje sad odsytajacy,
stanowi acte clair. Wystapienie z wnioskiem do Trybunalu nie bylo zatem konieczne, a odestanie
prejudycjalne powinno zosta¢ uznane za niedopuszczalne.

21. W tym wzgledzie pragne zauwazy¢, ze Trybunal mial juz okazje wyjasni¢, iz okolicznos¢, ze
odpowiedz na pytanie prejudycjalne mozna wywie$¢ w sposdb jednoznaczny z orzecznictwa lub ze nie
pozostawia ona zadnej uzasadnionej watpliwosci w rozumieniu wyroku z dnia 6 pazdziernika 1982 r.,
Cilfit i in. (283/81, EU:C:1982:335) — przyjmujac, ze taka sytuacja wystapita w niniejszym sporze — nie
ogranicza mozliwosci zwr6cenia sie przez sad krajowy do Trybunatu z pytaniem prejudycjalnym ' i nie
czyni Trybunalu niewlasciwym do udzielenia na nie odpowiedzi®. Ponadto orzecznictwo wynikajace
z wyroku z dnia 6 pazdziernika 1982 r., Cilfit i in. (283/81, EU:C:1982:335) wylacznie sadowi
krajowemu pozostawia ocene, czy prawidlowe stosowanie prawa Unii jest na tyle oczywiste, ze nie
budzi ono Zzadnych racjonalnych watpliwosci i w zwiazku z tym to jemu pozostawia decyzje
o powstrzymaniu si¢ od kierowania do Trybunalu pytania o interpretacje prawa Unii, ktére zostalo
podniesione przed tym sadem' oraz o rozstrzygnieciu tego pytania na wtasna odpowiedzialno$¢ .

22. Wobec powyzszego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nalezy uzna¢ za
dopuszczalny.

9 Zobacz podobnie w szczegoélnosci wyroki: z dnia 16 lipca 1992 r., Meilicke (C-83/91, EU:C:1992:332, pkt 22); z dnia 27 listopada 2012 r., Pringle
(C-370/12, EU:C:2012:756, pkt 83); a takze z dnia 24 pazdziernika 2013 r., Stoitow i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, pkt 36).

10 Zobacz podobnie w szczeg6lnosci wyroki: z dnia 16 lipca 1992 r., Lourengo Dias (C-343/90, EU:C:1992:327, pkt 15); z dnia 21 lutego 2006 r.,
Ritter-Coulais (C-152/03, EU:C:2006:123, pkt 14); z dnia 24 pazdziernika 2013 r., Stoitow i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, pkt 37); a takze z dnia
28 lipca 2016 r., Association France Nature Environnement (C-379/15, EU:C:2016:603, pkt 46).

11 Zobacz podobnie w szczegdlnosci wyroki: z dnia 16 grudnia 1981 r., Foglia (244/80, EU:C:1981:302, pkt 18-21), z dnia 30 wrzesnia 2003 r.,
Inspire Art (C-167/01, EU:C:2003:512, pkt 45); a takze z dnia 24 pazdziernika 2013 r., Stoitow i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, pkt 38).

12 Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 pazdziernika 1982 r., Cilfit i in. (283/81, EU:C:1982:335, pkt 15 i nast.).
13 Wyrok z dnia 11 wrzesnia 2008 r., UGT-Rioja i in. (C-428/06 do C-434/06, EU:C:2008:488, pkt 42, 43).

14 Zobacz wyroki: z dnia 15 wrze$nia 2005 r., Intermodal Transports (C-495/03, EU:C:2005:552, pkt 37); a takze z dnia 9 wrzesnia 2015 r., X i van
Dijk (C-72/14 i C-197/14, EU:C:2015:564, pkt 58).

15 Wyrok z dnia 9 wrzesnia 2015 r., X i van Dijk (C-72/14 i C-197/14, EU:C:2015:564, pkt 58).
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Co do istoty

23. Poprzez swoje cztery pytania prejudycjalne sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy
art. 36 TFUE i art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95'® stoja na przeszkodzie — w okolicznosciach takich jak
opisane w postanowieniu odsylajagcym — temu, aby licencjobiorca wlasciciela krajowego znaku
towarowego powolywal sie na wylaczne prawo tego ostatniego przyslugujace mu na podstawie prawa
panstwa czlonkowskiego, w ktéorym rzeczony znak towarowy zostal zarejestrowany, w celu
sprzeciwienia si¢ przywozowi lub wprowadzeniu do obrotu w tym panstwie towaréw opatrzonych
identycznym znakiem towarowym pochodzacych z innego panstwa czlonkowskiego, gdzie 6w znak
towarowy — ktéry byl wcze$niej wlasnoscia grupy, do ktérej nalezy zaréwno wilasciciel znaku
towarowego w panstwie przywozu, jak rowniez jego licencjobiorca — jest w posiadaniu osoby trzeciej,
ktéra nabyla do niego prawa w drodze cesji.

24. Pytania te zostang przeanalizowane facznie. W tym celu na wstepie pragne przypomnieé zasady
ustanowione w orzecznictwie w przedmiocie wyczerpania prawa przyznanego przez znak towarowy,
w tym w przypadku podzialu praw funkcjonujacych réwnolegle w wielu panstwach EOG, ktére na
poczatku mialy tego samego wlasciciela. Nastepnie przeanalizuje, w jaki sposob te zasady moglyby
zosta¢ zastosowane w okolicznosciach takich jak w sporze w postepowaniu gtéwnym. Wreszcie na
podstawie przeprowadzonej analizy zaproponuje odpowiedz na pytania przedstawione przez sad
odsylajacy.

Wyczerpanie prawa przyznanego przez znak towarowy

25. Prawa panstw czlonkowskich co do zasady przyznaja wlascicielowi znaku towarowego prawo do
sprzeciwienia sie przywozowi i wprowadzaniu do obrotu przez osobe trzecia towaréw oznaczonych
tym znakiem towarowym V. Jezeli towary te pochodza z innego panstwa czlonkowskiego, wykonywanie
tego prawa prowadzi do ograniczenia swobody przeplywu towaréw. Uzasadnione przez wzgledy
ochrony wtasnosci przemyslowej i handlowej, takie ograniczenie wchodzi w zakres zastosowania
zdania pierwszego z art. 36 TFUE, a tym samym jest dozwolone, jesli nie stanowi ,$rodka arbitralnej
dyskryminacji” ani ,ukrytych ograniczern w handlu miedzy panstwami cztonkowskimi” w rozumieniu
zdania drugiego tego artykulu.

26. Wprowadzona do prawa Unii wskutek orzecznictwa i skodyfikowana w art. 7 ust. 1 pierwszej
dyrektywy 89/104 ", nastepnie w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, a wreszcie w art. 15 ust. 1 dyrektywy
2015/2436%, zasada wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy ogranicza zakres praw
wylacznych przyznanych przez panstwa czlonkowskie w celu unikniecia sytuacji, w ktérej sposéb
korzystania z tych praw bedzie prowadzi¢ do podzialu rynku wewnetrznego poprzez rozdrobnienie
rynkéw krajowych.

16 Artykul 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436, réwniez powolany w tych pytaniach prejudycjalnych, nie znajduje zastosowania do stanu faktycznego
w sprawie w postepowaniu gléwnym.

17 Nalezy przypomnie¢, ze przepisy dotyczace praw przyznanych przez znak towarowy, jak réwniez praw, ktérymi dysponuje wlasciciel w Unii,
podlegaja pelnej harmonizacji. W tym wzgledzie zob. w przedmiocie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd. spec. w jez.
polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, pkt 27 i przytoczone
tam orzecznictwo) oraz wyrok z dnia 16 lipca 1998 r., Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, pkt 25, 29).

18 Zobacz przypis 17 niniejszej opinii.

19 Zobacz takze art. 13 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej]
(Dz.U. 2009, L 78, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2016, L 79, s. 44), jak réwniez art. 15 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1), ktére zastepuje rozporzadzenie
nr 207/2009 od dnia 1 pazdziernika 2017 r.
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27. W celu zachowania réwnowagi miedzy terytorialnoscia znaku a swobodnym przeplywem towaréw,
zasada ta wymaga, aby w sytuacji gdy towar — zgodnie z prawem oznaczony znakiem towarowym —
zostal wprowadzony na rynek w Unii (a w szerszym ujeciu w EOG) za zgoda wlasciciela lub przez
niego samego, ten ostatni nie moze, na podstawie swego prawa wylacznego, sprzeciwi¢ si¢ dalszemu
obrotowi tego towaru.

28. Po raz pierwszy zasada ta zostala sformulowana w wyroku z dnia 31 pazdziernika 1974 r.,
Centrafarm i de Peijper (16/74, EU:C:1974:115)*. W wyroku tym Trybunal przypomnial na poczatku,
ze traktat nie ma wplywu na istnienie praw uznawanych przez ustawodawstwa panstw czlonkowskich
w dziedzinie wtlasno$ci przemyslowej i handlowej, a jedynie — w zaleznosci od okolicznosci —
ogranicza ich wykonywanie®. Nastepnie wyjasnit, ze ,w zakresie, w jakim ustanawia wyjatek od jednej
z podstawowych zasad rynku [wewnetrznego], art. 36 [TFUE] przyznaje [...] odstepstwa od swobody
przeplywu towaréw jedynie w przypadku, gdy sa one uzasadnione ochrona praw, ktdére stanowia
szczegolny przedmiot tej wlasno$ci”?. Trybunal stwierdzit dalej, ze w dziedzinie znakéw towarowych
szczeg6lnym przedmiotem wtasno$ci handlowej jest w szczegdlnosci ,zapewnienie wlascicielowi
wylacznego prawa uzywania znaku towarowego w przypadku wprowadzenia produktu do obrotu po
raz pierwszy i tym samym jego ochrona przed konkurentami, ktérzy zamierzaliby naduzywaé pozycji
i reputacji znaku towarowego, sprzedajac produkty niestusznie oznaczone tym znakiem towarowym”>.
Trybunal stwierdza — majac na uwadze ten przedmiot — ze mozliwo$¢ wynikajaca z prawa — przyznana
wlascicielowi znaku towarowego przez prawodawstwo panstwa czlonkowskiego w dziedzinie wlasnosci
przemystowej i handlowej — sprzeciwienia si¢ przywozowi towaru opatrzonego znakiem towarowym
»hie jest uzasadniona, jezeli towar zostal zgodnie z prawem wprowadzony na rynek przez samego
wlasciciela lub za jego zgoda w panstwie czlonkowskim, z ktérego dokonano jego przywozu, a zatem
nie moze by¢ mowy o naduzyciu lub naruszeniu prawa o znakach towarowych”*. W przeciwnym
wypadku, zdaniem Trybunalu, wlasciciel znaku towarowego ,mialby mozliwo$¢ dokonania podzialu
rynkéw krajowych i zastosowania w ten sposdb ograniczenia w handlu miedzy panstwami
czlonkowskimi, chyba ze takie ograniczenie byloby niezbedne do zapewnienia istoty prawa wylacznego
wynikajacego ze znaku towarowego””. Innymi stowy, handel doznatby w takim przypadku

,nieuzasadnionych ograniczen”*.

29. Realizacja zasady wygasniecia zaklada spelnienie dwéch przestanek, z jednej strony, wprowadzenia
do obrotu w EOG towaréw oznaczonych znakami towarowymi, a z drugiej strony, zgody wlasciciela
znaku towarowego na to wprowadzenie do obrotu, jesli to nie on go bezposrednio dokonal. Z powodu
ograniczen, ktére ta zasada naklada na wylaczne prawo wilasciciela znaku towarowego, mozna
zauwazy¢ tendencje Trybunalu do S$cislego interpretowania koncepcji, ktére warunkuja jej
zastosowanie.

20 Ta sama zasada zostala wczesniej ustanowiona w dziedzinie praw pokrewnych prawu autorskiemu w wyroku z dnia 8 czerwca 1971 r., Deutsche
Grammophon Gesellschaft (78/70, EU:C:1971:59, pkt 12). W dziedzinie patentéw zob. wyrok z dnia 31 pazdziernika 1974 r., Centrafarm et de
Peijper (15/74, EU:C:1974:114, pkt 10-12).

21 Zobacz wyrok z dnia 31 pazdziernika 1974 r., Centrafarm i de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, pkt 6).
22 Zobacz wyrok z dnia 31 pazdziernika 1974 r., Centrafarm i de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, pkt 7).
23 Zobacz wyrok z dnia 31 pazdziernika 1974 r., Centrafarm i de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, pkt 8).
24 Zobacz wyrok z dnia 31 pazdziernika 1974 r., Centrafarm i de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, pkt 10).
25 Zobacz wyrok z dnia 31 pazdziernika 1974 r., Centrafarm i de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, pkt 11).

26 Zobacz opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawach Bristol-Myers Squibb i in. (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 i C-232/94,
EU:C:1995:440, pkt 60, 61).
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30. W przedmiocie pierwszej z dwoch wspomnianych wczesniej przestanek, Trybunal orzekl,
dokonujac wyktadni art. 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy 89/104, ze ,wprowadzenie do obrotu”
w rozumieniu tego przepisu nastepuje wylacznie wtedy, gdy towary oznaczone znakami towarowymi
zostaly rzeczywiscie sprzedane, poniewaz jedynie umowa sprzedazy pozwala wtlascicielowi na
srealizacje ekonomicznej wartosci znaku towarowego”, a osobom trzecim na nabycie ,prawa do

rozporzadzania towarami opatrzonymi znakiem towarowym”?.

31. W przedmiocie drugiej przestanki, dotyczacej mozliwosci przypisania wprowadzenia do obrotu
towaréw opatrzonych znakiem towarowym jego wlascicielowi, Trybunatl uscislit — nadal dokonujac
wykladni art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 — Ze zgoda na takie wprowadzenie do obrotu ,stanowi
decydujacy element” wyczerpania prawa wylacznego przyznanego przez ten znak towarowy®
i w zwiazku z tym musi zosta¢ wyrazona ,w sposéb, ktéry jednoznacznie odzwierciedla jego wole

zrzeczenia sie tego prawa””.

32. Taka wola wynika z reguly z rzeczonej zgody wyrazonej wprost®. Jednakze, jak uznat Trybunat
w wyroku z dnia 15 pazdziernika 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel i in. (C-324/08,
EU:C:2009:633, pkt 23), wymogi podyktowane ochrona swobodnego przeplywu towaréw sklonily

e

Trybunal do uznania, ze ta zasada ,moze by¢ przedmiotem dostosowan”.

33. Po pierwsze, Trybunal orzekl, ze wyczerpanie tego wylacznego prawa nastepuje w przypadku
sprzedazy danych towaréw przez podmiot gospodarczo powigzany z wtascicielem znaku towarowego —
taki jak na przyklad licencjobiorca®. Powrdce do tych rozwazan w dalszej czesci niniejszej opinii.

34. Po drugie, z orzecznictwa Trybunalu wynika réwniez, ze nawet w sytuacji, gdy pierwsze
wprowadzenie do obrotu towaréw w EOG zostalo dokonane przez podmiot niemajacy Zadnego
zwiazku gospodarczego z wlascicielem znaku towarowego i bez wyraznej zgody tego ostatniego, wola
zrzeczenia sie wylacznego prawa ochronnego na znak towarowy moze wynikac¢ z dorozumianej zgody
wlasciciela, ktéra mozna ustali¢ na podstawie kryteriow wskazanych w pkt 46 wyroku z dnia
20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617)**.

35. W wyroku tym, ktéry dotyczyl przypadku pierwszego wprowadzenia do obrotu towardéw
opatrzonych znakiem towarowym poza EOG, ale ktérego zasieg ogdlny zostal przyznany przez wyrok
z dnia 15 pazdziernika 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel i in. (C-324/08, EU:C:2009:633,
pkt 26 i nast.), Trybunal wskazal, ze zgoda na wprowadzenie do obrotu w EOG moze wynikaé
w sposéb dorozumiany z faktéw i okolicznosci poprzedzajacych, réwnoczesnych lub pdzniejszych
wzgledem wprowadzenia do obrotu na tym obszarze, ktére w opinii sadu krajowego jednoznacznie
wskazuja na zrzeczenie sie przez wlaiciciela jego praw®.

27 Zobacz wyrok z dnia 30 listopada 2004 r., Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, pkt 40, 42). Zobacz takze wyrok z dnia 14 lipca 2011 r.,
Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 32).

28 Dokonanie pierwszego wprowadzenia do obrotu towaru przez samego wlasciciela (sprzedaz lub inna umowa zobowigzujaca do przeniesienia
wlasnosci) stanowi taka zgode. W takim przypadku wyczerpanie praw nastepuje wraz z samym wprowadzeniem do obrotu i nie jest uzaleznione
od zgody wlasciciela na pézniejsze zbycie tego towaru, zob. wyrok z dnia 30 listopada 2004 r., Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, pkt 52,
53).

29 Zobacz wyroki: z dnia 23 kwietnia 2009 r.,, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, pkt 42); a takze z dnia 15 paZdziernika 2009 r., Makro
Zelfbedieningsgroothandel i in. (C-324/08, EU:C:2009:633, pkt 22).

30 Wyroki: z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 46); a takze z dnia 23 kwietnia
2009 r., Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, pkt 42).

31 Zobacz podobnie wyroki: z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 34); z dnia
23 kwietnia 2009 r., Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, pkt 43); a takze z dnia 15 pazdziernika 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel i in.
(C-324/08, EU:C:2009:633, pkt 24).

32 Zobacz wyroki: z dnia 15 pazdziernika 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel i in. (C-324/08, EU:C:2009:633, pkt 25); a takze z dnia
3 czerwca 2010 r., Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, pkt 37).

33 Zobacz wyrok z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 46), objasniony w wyroku
z dnia 15 pazdziernika 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel i in. (C-324/08, EU:C:2009:633, w szczegdlnosci pkt 35 i sentencja).
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36. W pkt 53-58 tego wyroku Trybunal dodal, ze tego rodzaju dorozumiana zgoda musi wynika¢
z czynnikéw, ktére musza jednoznacznie wskazywaé na zrzeczenie sie przez wlasciciela znaku
towarowego jego praw wylacznych, nie moze natomiast wynika¢ z samego tylko milczenia wlasciciela
znaku towarowego®. W tym wzgledzie Trybunal orzekl, Ze dorozumiana zgoda nie moze
w szczeg6lnosci wynika¢ z braku powiadomienia przez wlasciciela znaku towarowego wszystkich
kolejnych nabywcéw produktéw wprowadzonych do obrotu poza EOG o jego sprzeciwie wobec ich
sprzedazy na terytorium EOG, z braku umieszczenia na produktach zakazu ich wprowadzenia do
obrotu na terytorium EOG lub z faktu, ze wlasciciel znaku towarowego przeniést wlasnos¢ towaréw
nim opatrzonych, nie wprowadzajac zastrzezen umownych, oraz ze zgodnie z prawem, ktéremu
podlega umowa, przeniesione prawo wlasnosci obejmuje, w braku takich zastrzezen, nieograniczone
prawo do odsprzedazy lub — a przynajmniej — prawo do dalszej sprzedazy towaréw na terytorium
EOG?™.

37. Odnosnie do przedmiotu zgody, Trybunal wskazal, ze dotyczy ona jedynie ,dalszej sprzedazy”
towaréw opatrzonych znakiem towarowym, z takim skutkiem, ze zasada wygasniecia prawa znajduje
zastosowanie jedynie w stosunku do komkretmych egzemplarzy towardw, poniewaz wlasciciel nadal
moze zakaza¢ uzywania znaku towarowego wobec egzemplarzy, ktére nie zostaly wprowadzone po raz
pierwszy do obrotu za jego zgoda ™.

38. Nalezy wreszcie przypomnie¢, ze Trybunal wielokrotnie orzekal, iz przepisy dyrektyw Unii
dotyczacych znakéw towarowych, ktére ustanawiaja zasade wyczerpania praw przyznanych przez znak
towarowy, powinny by¢ interpretowane w S$wietle przepisow traktatu dotyczacych swobodnego
przeplywu towar6w ™.

Wyczerpanie prawa przyznanego przez znak towarowy w przypadku podziatu funkcjonujgcych
rownoleglych praw wylacznych majgcych wspdlne pochodzenie

39. Trybunat trzykrotnie rozpatrywal zagadnienie, czy wtasciciel znaku towarowego zarejestrowanego
w wielu panstwach czlonkowskich, nalezacego poczatkowo do jednej osoby, do ktérego prawo zostato
nastepnie podzielone — dobrowolnie lub w drodze decyzji administracyjnej — moze sprzeciwié sie
przywozowi na terytorium, gdzie jego prawo podlega ochronie wobec towaréw oznaczonych tym
samym znakiem towarowym, wprowadzonych do obrotu w panstwie czlonkowskim, w ktérym ten
znak towarowy nalezy do osoby trzeciej.

40. W sprawie, w ktérej wydano wyrok z dnia 3 lipca 1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) —
orzeczony przed wyrokiem z dnia 31 pazdziernika 1974 r., Centrafarm i de Peijper 16/74,
EU:C:1974:115), ktdry, jak mozna zauwazy¢ powyzej, ustanowil zasade wyczerpania prawa w dziedzinie
znakéw towarowych — prawa do znaku towarowego HAG w Belgii i w Luksemburgu, ktére zostaly
przeniesione w 1935 r. przez ich wlasciciela, HAG AG, spdtka niemiecka, na spétke belgijska Café Hag
SA. Po drugiej wojnie $wiatowej akcje tej spotki — zajete przez wladze belgijskie jako dobra nalezace do
wroga — zostaly sprzedane osobie trzeciej. W 1971 r. Café Hag przeniosta swoje prawa do znaku
towarowego HAG w Belgii i w Luksemburgu na rzecz spétki Van Zuylen Fréres, ktéra sama nie
produkowala towaréw opatrzonych znakiem towarowym, ale sprowadzala je od Café Hag. Poniewaz
HAG rozpoczela dostarczanie luksemburskim sprzedawcom detalicznym towaréw opatrzonych

34 Zobacz takze wyrok z dnia 15 pazdziernika 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel i in. (C-324/08, EU:C:2009:633, pkt 19).

35 Wyroki: z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 60); a takze z dnia 3 czerwca
2010 r., Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, pkt 39). Podobnie, zdaniem Trybunalu, stosowanie przepiséw krajowych
odnoszacych sie do mozliwosci przeciwstawienia osobom trzecim ograniczen sprzedazy nie moze by¢ powolywane do przypisania milczeniu
wlasciciela znaku towarowego skutku w postaci wygasniecia praw przyznanych przez ten znak, zob. wyrok z dnia 20 listopada 2001 r., Zino
Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 65).

36 Zobacz wyrok z dnia 1 lipca 1999 r., Sebago i Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, pkt 19, 20).

37 Zobacz wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 27); a takze z dnia
20 marca 1997 r., Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, pkt 18).
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niemieckim znakiem towarowym HAG, Van Zuylen Fréres wniosla powddztwo o stwierdzenie
naruszenia znaku towarowego do sadu rejonowego w Luksemburgu, ktéry zwrdcil sie do Trybunalu
z dwoma pytaniami prejudycjalnymi dotyczacymi zastosowania do stanu faktycznego w postepowaniu
gtéwnym przepiséw traktatu dotyczacych karteli i swobodnego przeptywu towaréw.

41. Po ustaleniu, ze w nastepstwie wywlaszczenia Café Hag nie istnial zaden zwiazek prawny,
finansowy, techniczny lub gospodarczy miedzy dwoma wilascicielami znakéw towarowych
w nastepstwie podziatlu praw do znaku towarowego HAG, Trybunal wykluczyl zastosowanie do stanu
faktycznego w postepowaniu gléwnym art. 85 EWG (art. 101 TFUE). W przedmiocie wykladni
przepiséw dotyczacych swobodnego przeplywu towaréw Trybunal przede wszystkim przypomnial, ze
po pierwsze, prawo wynikajace ze znaku towarowego chroni prawowitego posiadacza znaku
towarowego przeciwko naruszeniom ze strony oséb nieposiadajacych jakiegokolwiek tytulu prawnego,
a po drugie, ze wykonywanie tego prawa przyczynia si¢ do rozdrobnienia rynkéw i narusza w ten
sposéb swobodny przeplyw towaréw miedzy panstwami czlonkowskimi. Trybunal orzek! nastepnie, ze
wylaczno$¢ praw wynikajacych ze znaku towarowego nie moze by¢ podniesiona przez posiadacza
znaku towarowego w celu zakazania sprzedazy w panstwie czlonkowskim towaréw legalnie
wyprodukowanych w innym panstwie cztonkowskim pod identycznym znakiem towarowym, majacym
to samo pochodzenie® (teoria zwana ,tozsamoscia pochodzenia”)®. Ustanawiajac to rozwiazanie,
Trybunal orzekt w pkt 14 wyroku z dnia 3 lipca 1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), ze
»chociaz na [jednolitym rynku] wskazanie pochodzenia towaru opatrzonego znakiem towarowym jest
uzyteczne, informowanie w tym przedmiocie konsumentéw moze by¢ zapewnione przez $rodki inne
niz te, ktére naruszaja swobode przeptywu towaréw”.

42. W wyroku z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) Trybunatl odszed! od
stanowiska przyjetego w wyroku z dnia 3 lipca 1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) — ktére
sformulowal pod katem przepiséw dotyczacych konkurencji w wyroku z dnia 18 lutego 1971 r., Sirena
(40/70, EU:C:1971:18, pkt 11) i potwierdzil w wyroku z dnia 22 czerwca 1976 r., Terrapin (Overseas)
(119/75, EU:C:1976:94, pkt 6)*. Stan faktyczny byt identyczny, z ta réznica, ze tym razem to HAG
dazyl do sprzeciwienia sie przywozowi do Niemiec przez spdtke przejeta przez Van Zuylen Fréres
towaréw opatrzonych znakiem towarowym HAG pochodzacym z Belgii. Trybunal jednak uznal, ze
»przyjeta w tym wyroku wykladnia wymaga ponownego rozwazenia w $wietle orzecznictwa, ktére
stopniowo si¢ rozwijalo w dziedzinie zwiazkéw miedzy wlasnoscia przemystowa i handlowa
a ogblnymi zasadami traktatowymi, w szczegolnosci w dziedzinie swobodnego przeptywu towaréw”*.

43. Po przypomnieniu zasady wyczerpania prawa przyznanego przez znak towarowy w ksztalcie
wypracowanym w orzecznictwie Trybunal na wstepie zaznaczyl, ze aby znak towarowy moégt odgrywac
przypisana mu role w systemie niezakldéconej konkurencji pozadanym przez traktat, musi on stanowi¢
»gwarancje, ze wszystkie oznaczone nim towary zostaly wyprodukowane pod kontrolg okreslonego
przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jako$¢”. Nastepnie uscilil, ze
szczeg6lnym przedmiotem prawa do znaku towarowego — dla ktérego ochrony przewidziano
odstepstwa od podstawowej zasady swobodnego przeplywu towaréw — jest w szczegélnosci
zapewnienie jego wlascicielowi prawa do uzywania znaku w celu pierwszego wprowadzenia towaru do

38 Zobacz wyrok z dnia 3 lipca 1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72, pkt 4, 5, 10-12).

39 Zobacz opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie HAG GF (C-10/89, niepublikowana, EU:C:1990:112, pkt 7).

40 W wyroku tym Trybunal orzekl, ze zgodne z przepisami traktatu dotyczacymi swobodnego przeplywu towaréw bylo to, ze przedsiebiorstwo
prowadzace dzialalno$¢ w panstwie cztonkowskim sprzeciwia si¢ — na podstawie prawa wynikajacego ze znaku towarowego chronionego przez
prawodawstwo tego panstwa — przywozowi towaréw przedsiebiorstwa prowadzacego dziatalno$¢ w innym panstwie czlonkowskim i przybiera —
na podstawie prawa tego panstwa — nazwe wprowadzajaca w blad w odniesieniu do znaku towarowego pierwszego przedsigbiorstwa, pod
warunkiem jednak, ze miedzy rozpatrywanymi przedsiebiorstwami nie istnieje jakikolwiek porozumienie ograniczajace konkurencje lub
jakiekolwiek prawny lub gospodarczy stosunek zaleznosci oraz ze ich prawa powstaly niezaleznie od siebie.

41 Zobacz wyrok z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 10).
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obrotu i ze w celu okreslenia dokladnego zasiegu tego wylacznego prawa nalezy wzig¢ pod uwage
zasadnicza funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi lub uzytkownikowi
konicowemu identyfikacji pochodzenia towaru oznaczonego tym znakiem poprzez umozliwienie im
odréznienia, bez ryzyka pomylki, tego towaru od towaréw majacych inne pochodzenie.

44. Funkcja identyfikacji pochodzenia znaku towarowego stala si¢ w wyroku z dnia 17 pazdziernika
1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) kluczowym elementem, w $wietle ktérego ocenia sie
zakres prawa przyznanego przez znak towarowy, jak réwniez jego granice, podczas gdy w wyroku
z dnia 3 lipca 1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), Trybunal przyznal tej funkcji jedynie mate
znaczenie w strukturze jego rozumowania (zob. pkt 41 niniejszej opinii). Ta zmiana podejscia sklonita
Trybunal do uznania ,braku wszelkich elementéw zgody” HAG do wprowadzenia do obiegu —
w innym panstwie czlonkowskim pod identycznym znakiem towarowym - towaréw podobnych
wyprodukowanych i sprzedawanych ,przez przedsigbiorstwo nieznajdujace si¢ w stosunku zalezno$ci
prawnej ani gospodarczej” z HAG, jako ,decydujacej” okolicznosci na potrzeby dokonania oceny
prawa sprzeciwu wobec przywozu tych towaréw do Niemiec®. W rezultacie, jesli takie prawo nie
zostaloby przyznane wtlascicielowi znaku towarowego, konsumenci nie byliby w stanie zidentyfikowac
w sposéb niebudzacy watpliwosci pochodzenia towaru opatrzonego znakiem towarowym. Wiasciciel
znaku towarowego narazalby sie na mozliwo$¢ ,przypisania mu zlej jakosci towaru, za ktéra nie bylby
w zaden sposob odpowiedzialny”*. Zdaniem Trybunalu okoliczno$¢, ze dwa rozpatrywane znaki
towarowe nalezaly pierwotnie do tego samego wlasciciela, pozostaje bez znaczenia, poniewaz
»poczawszy od wywlaszczenia i pomimo ich wspdlnego pochodzenia, kazdy ze znakéw towarowych
wypelnial w sposéb niezalezny — w ramach terytorium, w ktérym zostal zarejestrowany — jego funkcje
zagwarantowania, ze towary opatrzone znakiem towarowym pochodza z jednego zrédta”*.

45. Trybunal definitywnie porzucil teorie identyfikacji pochodzenia w wyroku z dnia 22 czerwca
1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

46. Kontekst okolicznosci faktycznych w sprawie w postepowaniu gléwnym, w ktérej zapadt ten wyrok,
réoznit sie od tego w sprawach w postepowaniu gléwnym, w ktérych wydano wyroki z dnia 3 lipca
1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) i z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89,
EU:C:1990:359), w szczegdlnosci tym, ze podzial praw do rozpatrywanego znaku towarowego nie
wynikal z aktu wladzy publicznej, ale z dobrowolnej cesji, ktéra miata miejsce w trakcie postepowania
ukladowego. Cesja dotyczyla jednej galezi dzialalnosci francuskiej spoétki zaleznej grupy American
Standard, ktéra posiadala — za posrednictwem swoich spétek zaleznych niemieckiej i francuskiej —
znak towarowy IDEAL-STANDARD w Niemczech i we Francji. Niemiecka spdtka zalezna American
Standard sprzeciwila si¢ wprowadzeniu do obrotu w Niemczech towaréw opatrzonych tym samym
znakiem — ktérego byla wlascicielem w tym panstwie czlonkowskim — i sprowadzanych z Francji,
gdzie zostaly wyprodukowane przez spétke przejmujaca francuska spotke zalezna grupy.
Wprowadzenie do obrotu zostalo dokonane przez spétke zalezna — prowadzaca dziatalno$é
w Niemczech — spétki przejmujacej. W odréznieniu od spraw w postepowaniu gtéwnym, w ktérych
wydano wyroki z dnia 3 lipca 1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) i z dnia 17 pazdziernika
1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), rozpatrywane towary nie byly identyczne, ale jedynie
podobne do tych produkowanych przez wlasciciela znaku towarowego w Niemczech.

42 Zobacz wyrok z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 15).
43 Zobacz wyrok z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 16).
44 Zobacz wyrok z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 17).
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47. W uzasadnieniu wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger
(C-9/93, EU:C:1994:261), Trybunal przede wszystkim podkreslil, ze krajowe prawa w dziedzinie
znakéw towarowych sa nie tylko terytorialne, ale réwniez niezalezne od siebie, a ta niezalezno$¢
skutkuje tym, ze prawo do znaku towarowego moze zosta¢ przeniesione w odniesieniu do jednego
paristwa bez jednoczesnego przeniesienia go przez jego wlaiciciela w odniesieniu do innych panstw®.
Nastepnie przypomnial przedmiot prawa znakéw towarowych, jak réwniez granice korzystania z tego
prawa wynikajace z zasady wyczerpania.

48. W tym konteksécie Trybunal uscislit — w pkt 34 rzeczonego wyroku — ze zasada ta ,znajdzie
zastosowanie, jesli wlasciciel znaku towarowego w panstwie przywozu i wilasciciel znaku towarowego
w panstwie wywozu to ta sama osoba lub jesli nawet sa to osoby odrebne, to sa one powigzane
gospodarczo”® i wskazat wiele sytuacji, w ktorych ta zasada znajdzie zastosowanie, czyli — poza
przypadkiem, gdy te towary opatrzone znakiem towarowym sa wprowadzone do obrotu przez to samo
przedsiebiorstwo — przypadek, gdzie takie wprowadzenie do obiegu zostalo dokonane przez spoéike
dominujaca lub przez spélke zalezna tej samej grupy, czy tez przez wylacznego koncesjonariusza.
Zdaniem Trybunalu wspélna okolicznoscia dla tych wszystkich przypadkéw jest to, ze towary
opatrzone znakiem towarowym sa produkowane pod kontrolg tej samej jednostki, dzieki czemu
swobodny przeplyw tych towaréw nie kwestionuje funkcji znaku towarowego. W tym kontekscie
Trybunal wyjasnil rowniez, ze decydujacym elementem jest ,mozliwos¢ kontroli jako$ci towardw, a nie
rzeczywiste wykonanie tej kontroli”*.

49. Jesli chodzi o zastosowanie tych zasad w przypadku przeniesienia prawa do znaku towarowego
ograniczonego do jednego lub kilku panstw cztonkowskich, Trybunal wskazal, ze sytuacja ta powinna
zosta¢ wyraznie odrézniona od tej, gdzie przywozone towary pochodza od licencjobiorcy lub od spéiki
zaleznej, na ktdra zostala przeniesiona wlasno$¢ prawa do znaku towarowego w panstwie wywozu.
W rezultacie, jak réwniez stwierdzil Trybunal, ,sama w sobie, to znaczy w braku jakiegokolwiek
powigzania gospodarczego, umowa cesji nie przyznaje [...] cedentowi S$rodkéw kontroli jakosci
towaréw sprzedawanych i oznaczonych znakiem towarowym przez cesjonariusza”*® ani nie pozwala na
uznanie, ze cedent wyraznie zgodzil sie na przeplyw towaréw na terytoriach, w ktérych posiadat jeszcze
swoje prawo do znaku towarowego *.

50. Na podstawie tych rozwazan — i pomijajac odmienna argumentacje Komisji i spétki bedacej
importerem - Trybunal rozszerzyl zakres ,rozwigzania dotyczacego izolacji rynkéw”* przyjetego
w wyroku z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) na dobrowolny podziat
prawa do znaku towarowego.

Zastosowanie tych zasad do okolicznosci w sporze w postepowaniu gléwnym

51. W $wietle wskazanych zasad nalezy odpowiedzie¢ na pytania prejudycjalne zadane przez sad
odsylajacy oraz oceni¢, czy w okolicznosciach sprawy w postepowaniu gléwnym Schweppes moze
zgodnie z prawem sprzeciwi¢ si¢ temu, aby osoba trzecia sprowadzata do Hiszpanii — gdzie jest ona
wlascicielem znakéw towarowych SCHWEPPES — towary opatrzone tymi znakami towarowymi
i sprzedawane w Zjednoczonym Kroélestwie przez Coca-Cole.

45 Zobacz wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 26).
46 Zobacz podobnie wyrok z dnia 20 marca 1997 r., Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, pkt 21).

47 Zobacz wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 37, 38) (wyrdznienie moje).
Zobacz podobnie takze wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, pkt 44—46).

48 Zobacz wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 41).
49 Zobacz wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 43).

50 Jest to wyrazenie uzyte przez Trybunal w pkt 44 wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93,
EU:C:1994:261).
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52. Na wstepie nalezy przyznaé, ze okolicznosci w sprawie w postepowaniu gléwnym wydaja sie
jednoznacznie — po pierwszej analizie — przemawiaé za zastosowaniem wprost wyroku z dnia
22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), czego
domagaja si¢ Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding.

53. W rezultacie, jak w sprawie zakonczonej wyrokiem z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), w niniejszej sprawie mamy do czynienia
z dobrowolnym podzialem praw funkcjonujacych réwnolegle w wielu panstwach czlonkowskich.
Ponadto nie ulega watpliwo$ci, ze Schweppes International i Coca-Cola nie sa zwiazane zadnym
stosunkiem prawym uwzglednionym przez Trybunal w pkt 34 tego wyroku. Coca-Cola nie jest ani
licencjobiorca ani wylacznym cesjonariuszem Schweppes International w Zjednoczonym Krdlestwie,
a pomiedzy tymi dwiema spétkami nie istnieje zadna relacja wlasciwa dla grupy przedsigbiorstw.

54. Spotki Red Paralela i Komisja, jak réwniez rzady grecki i niderlandzki, powtarzajac rozwazania sadu
odsylajacego, zwracaja sie jednak do Trybunalu o przeprowadzenie glebszej analizy i uznanie, ze prawo
sprzeciwu — jakim dysponuje Schweppes (jako licencjobiorca Schweppes International, wtasciciel
rozpatrywanego znaku towarowego) — wobec przywozu danych towaréw do Hiszpanii moglo zostaé
wyczerpane w $wietle tych szczegdlnych okolicznosci w sprawie w postepowaniu gléwnym.

55. Mimo ze ich stanowiska w istocie si¢ pokrywaja, to jesli chodzi o skutek, argumentacje, na ktérych
ci zainteresowani sie opieraja, czesciowo od siebie odbiegaja. Podczas gdy rzad grecki i Komisja
sugeruja Trybunalowi, aby doprecyzowal granice swojego orzecznictwa zwigzanego z wyrokiem z dnia
22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), w $wietle
okolicznosci sprawy w postepowaniu gléwnym, spétki Red Paralela i rzad niderlandzki uwazaja
w istocie, ze sprzeciwiajac si¢ w takich okoliczno$ciach przywozowi réwnoleglemu towaréw
opatrzonych znakiem towarowym SCHWEPPES nieprodukowanych i sprzedawanych przez te spéiki,
Schweppes i Schweppes International naduzyly swoich uprawnien.

56. Przed zbadaniem tych réznych punktéw widzenia nalezy pokrétce przeanalizowa¢ argument
podniesiony positkowo przez Komisje w jej pisemnych uwagach i wpisujacy sie w kontekst —
rozpatrywany przez te ostatnig, jak réwniez w szczegdlno$ci przez spoétki Red Paralela — pytan
zadanych przez sad odsylajacy. Zgodnie z tym argumentem — ktdry zostal uzyty przeciwko porzuceniu
teorii identyfikacji pochodzenia w przypadku dobrowolnego podzialu prawa do znaku towarowego
miedzy co najmniej dwa podmioty — cesja praw réwnoleglych dotyczaca jedynie czesci krajowych
znakéw towarowych posiadanych przez cedenta nieodzownie prowadzi do zakwestionowania funkcji
odrézniajacej tych znakéw towarowych, na co cedent w pelni sie zgadza i czego skutki powinien

ponosic¢”".

57. W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze taki argument zostal stanowczo odrzucony przez
Trybunal w wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93,
EU:C:1994:261), w ktérym Trybunal wprost wykluczyl okolicznosé, ze akceptacja przez cedenta
negatywnego wplywu na pelniona przez znak towarowy funkcje odrézniajaca, ktéry wynika z podziatu
prawa pierwotnego, moglaby obejmowac rezygnacje z wylacznego prawa sprzeciwu wobec przywozu
na wlasne terytorium towaréw wprowadzanych do obrotu przez cesjonariusza w innym panstwie
EOG™.

51 Opierajac si¢ na tym argumencie, co réwniez przypomina Komisja, rzecznik generalny C. Gulmann w opinii w sprawie Internationale
Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:48, pkt 92, 101) zaproponowal Trybunalowi, aby potraktowal priorytetowo przepisy traktatu
dotyczace swobodnego przeplywu towaréw w stosunku do interesu cedenta do zachowania prawa wylacznego do wprowadzenia do obrotu
towaréw opatrzonych znakiem towarowym na jego wlasnym terytorium. Sam Trybunal w wyroku z dnia 22 czerwca 1976 r., Terrapin
(Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, pkt 6), oparl si¢ miedzy innymi na tym argumencie w celu uzasadnienia i potwierdzenia — rozszerzajac na
przypadek dobrowolnego podzialu praw do znaku towarowego — doktryny wspolnego pochodzenia ustanowionej w wyroku z dnia 3 lipca
1974 r., Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72).

52 Zobacz wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 47, 48).
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58. W rezultacie funkcje — jak réwniez podkreslit Trybunat w pkt 48 rzeczonego wyroku — jaka pelni
znak towarowy, ocenia si¢ w odniesieniu do terytorium. W zwigzku z tym okolicznos¢, ze
w nastepstwie terytorialnie ograniczonej cesji funkcja wskazania pochodzenia znaku towarowego moze
ulec oslabieniu w oczach czesci konsumentéw towaréw opatrzonych znakiem towarowym, tj. tych,
ktérzy przemieszczaja sie wewnatrz EOG miedzy dwoma panstwami, w ktérych te towary sa
produkowane i sprzedawane przez odrebne przedsiebiorstwa, nie powoduje utraty interesu kazdego
wlasciciela znaku towarowego na poziomie krajowym do utrzymania wylacznosci co do jego wlasnego
terytorium, w celu ochrony funkcji odrézniajacej tego znaku towarowego w stosunku do
konsumentéw znajdujacych sie na tym terytorium.

59. Ponadto z przytoczonego powyzej orzecznictwa wynika, ze wyczerpanie prawa przyznanego przez
znak towarowy zachodzi jedynie na etapie wprowadzania na rynek towaréw opatrzonych znakiem
towarowym*. Wobec tego, jesli prawda jest, ze poprzez terytorialnie ograniczona cesje wlasciciel
funkcjonujacych réwnolegle praw do znaku towarowego dobrowolnie rezygnuje z bycia jedyna osoba,
ktéra wprowadza do obrotu towary opatrzone tym znakiem towarowym w EOG, z rezygnacja ta nie
wigze sie zaden skutek w postaci wyczerpania, poniewaz w chwili, kiedy zostala wyrazona zgoda na
cesje, nie zostala dokonana zadna czynno$¢ obrotu towarami opatrzonymi przeniesionym znakiem
towarowym.

60. Po tym wyjasnieniu pragne zauwazy¢, ze co najmniej cze$¢ argumentacji przedstawionej przed
Trybunalem przez spétki Red Paralela w ich uwagach nie jest catkowicie odmienna od toku
rozumowania lezacego u podstaw argumentu powotanego w pkt 56 niniejszej opinii.

61. Zdaniem spélek Red Paralela, jezeli Schweppes i Schweppes International nadal dokonywalyby
czynno$ci promujacych — wraz z przyzwoleniem, jesli nie wspélpraca ze strony Coca-Coli — ogdlny
i jednolity wizerunek znaku towarowego SCHWEPPES nawet po podziale praw do niego, spéiki te
znieksztalcity funkcje wskazania pochodzenia znaku towarowego, ktérego uzywaly w Hiszpanii
i w zwigzku z tym utracily prawo sprzeciwu wobec przywozéw réwnoleglych do tego panstwa
czlonkowskiego towaréw legalnie opatrzonych identycznym znakiem towarowym, wprowadzanych do
obrotu przez Coca-Cole w innym panstwie EOG. Spélki Red Paralela szczegdlnie podkreslaja
okolicznos¢, ze Schweppes i Schweppes International aktywnie dazyly — w ramach polityki swej grupy,
w swych decyzjach, w swych stosunkach z klientami, jak réwniez w swych reklamach — do przypisania
ich znakowi towarowemu pochodzenia ze Zjednoczonego Kroélestwa, tj. panstwa czlonkowskiego,
z ktérego pochodzi wigkszo$¢ towaréw sprzedawanych w Hiszpanii przez sp6tki Red Paralela.

62. Mimo ze argumentacja spétek Red Paralela jest kuszaca, nie przekonuje mnie ona.

63. Z jednej strony — jak juz zauwazylem powyzej — negatywny wplyw na funkcje wskazania
pochodzenia znaku towarowego, co najmniej dla czesci konsumentdéw, jest nieunikniona konsekwencja
terytorialnie ograniczonej cesji funkcjonujacych réwnolegle praw do tego samego znaku towarowego.
Ten negatywny wplyw moze sie¢ pojawic szczegélnie wtedy, gdy — jak w postepowaniu gléwnym — znak
towarowy, do ktérego prawa zostaly podzielone miedzy dwa lub wigksza ilo§¢ podmiotédw, przez wiele
lat byt w posiadaniu jednego wlasciciela i nabyl znaczaca renome jako jednolity znak towarowy. Zatem
— jak juz wcze$niej mialem okazje to podkresli¢ — taki skutek — oczekiwany, ale nieunikniony — nie
moze wynikaé z cesji jakiegokolwiek ograniczenia co do uzywania w przyszlosci przez cedenta praw
do réwnolegle funkcjonujacych znakéw towarowych, ktére nie byly przedmiotem cesji**. Ponadto nie
mozna wymaga¢ od cedenta aktywnego dzialania w celu sprzeciwienia sie takiemu skutkowi.

53 Zobacz pkt 30 niniejszej opinii.
54 Zobacz pkt 57-59 niniejszej opinii.
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64. Z drugiej strony renoma znaku towarowego, jak réwniez jego wizerunek i sila przywolywania, ktére
stanowia kluczowe elementy jego warto$ci, moga w pewnym zakresie zaleze¢ od historii tego znaku
towarowego, a zatem od jego pochodzenia. W takim przypadku wilasciciel znaku towarowego
bedacego przedmiotem licznych rejestracji krajowych, ktéry przekazuje jedynie cze$¢ swoich
funkcjonujacych réwnolegle praw do tego znaku, zachowuje interes w dalszym powolywaniu si¢ na
historie i pochodzenie jednolitego znaku towarowego, jesli pozwala mu to chroni¢ warto$¢ oznaczenia
lub oznaczen, ktérych wlasno$¢ zachowal. W zwiazku z tym nie mozna mu zarzucaé¢ dalszego — po
dokonaniu cesji — uwzgledniania — w sposobie prezentowania jego towaréw, w reklamach lub
w relacjach z konsumentami — pochodzenia geograficznego znakéw towarowych, ktérych pozostaje
wlascicielem, nawet jesli — jak w przypadku znaku towarowego rozwazanego w postepowaniu
gléwnym - jego pochodzenie jest zwigzane z panstwem, w ktérym prawa do znaku towarowego
znajduja sie obecnie w posiadaniu cesjonariusza. Podobnie i z tych samych powodéw nie mozna mu
zarzuci¢ odnoszenia si¢ do elementéw historii jednolitego znaku towarowego, jesli na nowo wystepuje
z wnioskiem o rejestracje — jak w sprawie w postepowaniu gléwnym — w odniesieniu do podpisu
wynalazcy toniku opatrzonego znakiem towarowym SCHWEPPES.

65. Zachowania opisane powyzej, przyjmujac nawet, ze moglyby negatywnie wplyna¢ na funkcje
odrézniajaca znaku towarowego uzywanego w Hiszpanii przez Schweppes w stosunku do hiszpanskich
konsumentdéw, wpisuja si¢ w strategie majaca na celu ochrone wartosci dodanej, jaka znak towarowy
generuje dla tych spétek, i nie wyrazaja zamiaru wprowadzenia w blad rzeczonych konsumentéw, jesli
chodzi o pochodzenie handlowe (ktére nie moze by¢ mylone z pochodzeniem geograficznym) towaréw
rozpatrywanych w postepowaniu gléwnym. Wynika z tego, ze w przeciwienistwie do tego, co twierdza
spotki Red Paralela, wystepowanie przez rzeczone spétki z powddztwem o stwierdzenie naruszenia
prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia si¢ przywozowi na terytorium, na ktérym ich znak
towarowy jest chroniony przed towarami opatrzonymi identycznym znakiem towarowym, nie moze
stanowi¢ naduzycia praw przyznanych przez rzeczony znak towarowy .

66. Nalezy réwniez zauwazy¢, ze przyjmujac, iz mozna uznaé, ze towary sprzedawane odpowiednio
przez spolke Schweppes w Hiszpanii i przez Coca-Cole w Zjednoczonym Kroélestwie pochodza ze
zrédel rzeczywiscie niezaleznych, ktéra to kwestia zajme sie ponizej, liberalizacja przywozu
réwnoleglego, za ktéra opowiadaja sie spétki Red Paralela, bedzie jedynie zwigkszacé
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad hiszpanskich konsumentéw co do pochodzenia
handlowego tych towaréw. Zatem nie sadze, aby art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 zmierzal do
osiggniecia takiego skutku.

67. Pozostaje do rozwazenia argument Red Paralela, zgodnie z ktérym sposéb, w jaki Schweppes
International korzysta ze swojego prawa ochronnego na znak towarowy stanowi arbitralna
dyskryminacje miedzy réznymi panstwami czlonkowskimi, poniewaz pozwala on na réwnolegly
przywéz towaréw sprzedawanych przez Coca-Cole ze Zjednoczonego Krélestwa na pewnych
terytoriach, gdzie jest ona wtlascicielem znaku towarowego SCHWEPPES, a nie na innych, jak
w Hiszpanii.

55 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze nie mozna powolywac sie¢ na normy prawa Unii w celach nieuczciwych lub stanowiacych naduzycie,
a sady krajowe moga w kazdym indywidualnym przypadku, opierajac sie na obiektywnych informacjach, uwzgledni¢ nieuczciwe lub stanowiace
naduzycie zachowanie danych oséb, aby odméwi¢ im, gdy zaistnieje taka potrzeba, korzysci plynacych z przepiséw tego prawa (zob.
w szczegolnosci wyroki: z dnia 9 marca 1999 r., Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, pkt 25; z dnia 21 lutego 2006 r., Halifax i in., C-255/02,
EU:C:2006:121, pkt 68; a takze z dnia 20 wrzesnia 2007 r., Tum i Dari, C-16/05, EU:C:2007:530, pkt 64). W tym wzgledzie Trybunat uscislil, ze
dowdd istnienia praktyki stanowiacej naduzycie wymaga z jednej strony calosci obiektywnych okolicznosci, z ktérych wynika, Zze pomimo
formalnego poszanowania zasad przewidzianych w uregulowaniach Unii cel, jakiemu sluza te uregulowania, nie zostal osiggniety, a z drugiej
strony wystapienia subiektywnego elementu w postaci woli uzyskania korzysci wynikajacej z uregulowan Unii poprzez sztuczne stworzenie
przestanek wymaganych dla jej uzyskania (wyroki: z dnia 16 paZdziernika 2012 r., Wegry/Slowacja, C-364/10, EU:C:2012:630, pkt 58
i przytoczone tam orzecznictwo; a takze z dnia 12 marca 2014 r., O. i B., EU:C:2014:135, pkt 58); zob. réwniez wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r.,
McCarthy i in. (C-202/13, EU:C:2014:2450, pkt 54).
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68. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze sama okolicznos¢, iz wlasciciel znaku towarowego toleruje
przywdz do panstwa, w ktérym jego znak towarowy jest chroniony, towaréw opatrzonych identycznym
znakiem towarowym pochodzacych z innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym zostaly one
wprowadzone do obrotu przez osobe trzecia bez jego zgody, nie pozwala stwierdzi¢, ze éw wlasciciel
w sposob dorozumiany zrzek! sie prawa do sprzeciwienia sie przywozowi towaréw majacych to samo
pochodzenie do innego panstwa czltonkowskiego, w ktérym posiada prawa réwnolegte. W rezultacie,
z jednej strony — jak wskazano w pkt 36 niniejszej opinii — milczenie lub bierne zachowanie
wlasciciela znaku towarowego nie wystarczy co do zasady do domniemania jego zgody na
wprowadzenie do obiegu towaréw opatrzonych identycznym znakiem towarowym lub
wprowadzajacych w blad. Tak jest w szczegdlnosci w przypadku, gdy na takie zachowanie powoluje sie
— jak to uczynily spotki Red Paralela — w celu potwierdzenia powszechnej liberalizacji przywozu
rownoleglego pochodzacego z danego terytorium. Z drugiej strony, jak wskazatem powyzej — w pkt 37
niniejszej opinii — prawa przyznane przez znak towarowy ulegaja wyczerpaniu — z powodu
dorozumianej lub wyraznej zgody wlasciciela — jedynie w przypadku towaréw, ktére ta zgoda
obejmuje. Wreszcie tytulem uzupelnienia pragne zauwazy¢, ze rezygnacja przez spélke Schweppes
z wykonywania swoich praw w celu sprzeciwienia si¢ przywozowi réwnoleglemu ze Zjednoczonego
Krélestwa na pewne terytoria, na ktérych te znaki towarowe zostaly zarejestrowane, nie wydaje si¢ —
w $wietle informacji podanych przez sad odsylajacy — mie¢ charakter staly i jest ograniczona jedynie
do dystrybucji za posrednictwem Internetu.

69. Po rozwazeniu argumentacji przedstawionej przez spdtki Red Paralela nalezy odnie$¢ sie do
twierdzenn Komisji.

70. Zdaniem tej ostatniej wyczerpanie prawa przyznanego przez znak towarowy moze nastapi¢ nie
tylko w sytuacjach wymienionych w pkt 34 wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ale réwniez, gdy produkcja i sprzedaz towardéw
opatrzonych identycznymi réwnoleglymi znakami towarowymi sa przedmiotem jednolitej polityki
i strategii handlowej prowadzonej przez wiascicieli tych znakéw.

71. W moim mniemaniu to twierdzenie wymaga uwagi Trybunatu.

72. W przeciwienstwie do tego, co twierdza Schweppes, Schweppes International i Orangina
Schweppes Holding, powyzsze stwierdzenie jest w pelni zgodne z linig orzecznicza zapoczatkowana
wyrokiem z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93,
EU:C:1994:261).

73. Chociaz z treéci wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger
(C-9/93, EU:C:1994:261) nie wynika wyraznie, Ze wyczerpanie prawa przyznanego przez znak
towarowy moze zaistnie¢ takze w innych sytuacjach niz te wymienione w pkt 34 tego wyroku, tok
rozumowania Trybunatu pozwala na uznanie, Ze wykaz ten mial jedynie charakter przykladowy.

74. W rezultacie — jak trafnie zauwazyta Komisja — kryterium, na ktérym opiera si¢ rzeczony wyrok,
umozliwiajace powolanie si¢ na zasade wyczerpania, w sytuacji gdy osoba, ktéra posiada prawa do
znaku towarowego w panstwie przywozu, jest osoba odrebna od tej, ktéra wprowadza do obrotu
towary opatrzone znakami towarowymi w panstwie wywozu, opiera si¢ na istnieniu miedzy tymi
dwiema osobami ,powiazan gospodarczych”.

75. Chociaz Trybunal nie definiuje wyrazenia ,powiazania gospodarcze”, ograniczajac sie do
przyznania, ze takie powigzania istnieja w trzech sytuacjach wskazanych w pkt 34 wyroku z dnia
22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) - ftj.
w przypadku udzielenia licencji lub koncesji na znak towarowy lub gdy dwa podmioty przynaleza do
jednej grupy — to logika, ktéra legla u podstaw tego wyroku, jak réwniez jezyk uzywany przez
Trybunal, dostarczaja nam pewnych wskazéwek w tym wzgledzie.
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76. Wyrok ten podkresla przede wszystkim ewolucje terminologiczng w stosunku do wcze$niejszego
orzecznictwa. Jesli w poprzednich wyrokach Trybunal twierdzil, ze wyczerpanie prawa sprzeciwu
wobec przywozu towaréw wprowadzonych do obrotu w EOG przez osobe trzecia wynika z istnienia
»stosunkéow prawnej lub gospodarczej zaleznosci” pomiedzy ta osoba trzecia a wlascicielem znaku
towarowego®, to w wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger
(C-9/93, EU:C:1994:261) odstepuje od tego sformulowania na rzecz prostszego wyrazenia ,powiazanie
gospodarcze”, ktore z kolei pozwala na objecie szerszego spektrum relacji miedzy przedsigbiorstwami
w zyciu gospodarczym®’.

77. Ta ewolucja terminologiczna odzwierciedla — pod wzgledem koncepcyjnym — przejscie z kryterium
formalnego, gdzie kontrola uzywania znaku towarowego — wymagana w celu mozliwosci powotania sie
na wyczerpanie prawa — moze by¢ zastosowana jedynie w ramach relacji $cislej zaleznosci miedzy
danymi jednostkami (istnienie powigzan dotyczacych wtasnoéci lub istnienie umoéw, ktére formalizuja
stosunek wladzy, przekazujac uprawnienie do kierowania lub zarzadzania jednej ze stron, do czego
inna jednostka musi si¢ podporzadkowac), do kryterium o charakterze bardziej materialnym, w §wietle
ktorego istotne znaczenie ma nie tyle charakter stosunkéw - jakie rzeczone jednostki ze soba
utrzymuja — ale okoliczno$¢, ze dzieki tym stosunkom znak towarowy znajduje sie pod jednolitg
kontrolg*.

78. Zatem, takie kryterium moze obja¢ nie tylko sytuacje klasyczne, przedstawione w pkt 34 wyroku
z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), gdzie
uzywanie znaku towarowego znajduje si¢ pod kontrola jednej osoby (licencjodawcy lub producenta) lub
jednej jednostki stanowiacej jedna jednostke gospodarcza (grupy), ale réwniez sytuacje, w ktérych takie
uzywanie jest — w panstwie przywozu i w panstwie wywozu — poddane kontroli wspdlnej dwdch
odrebnych os6b — z ktérych kazda jest wilascicielem praw przyznanych na poziomie krajowym — ktére
dzialaja w kwestii uzycia znaku towarowego jako jeden i ten sam osrodek intereséw.

79. W takich sytuacjach — jak w przypadku przywotanym w pkt 34 wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r.,
IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) — znak towarowy znajduje si¢
pod jednolita kontrola, poniewaz produkcja i sprzedaz towardw, ktére sa opatrzone tym znakiem,
moze zosta¢ przekazana jednemu osrodkowi decyzyjnemu. Ta jednolita kontrola wyklucza mozliwo$¢
powolywania si¢ na krajowe przepisy dotyczace znakéw towarowych w celu ograniczenia przeplywu
rzeczonych towaréw .

80. Jesli zatem dwdch lub wiecej wlascicieli funkcjonujacych réwnolegle znakéw towarowych zgadza
sie¢ na wspélne sprawowanie kontroli uzywania ich oznaczen, ktére ewentualnie maja wspodlne
pochodzenie, kazdy z nich rezygnuje z wykonywania swojego prawa sprzeciwu wobec przywozu na
swoje wlasne terytorium towaréw opatrzonych znakami towarowymi wprowadzonymi do obrotu
w panstwie wywozu przez jednego z wlascicieli uczestniczacych w porozumieniu, to wprowadzenie do
obrotu powinno by¢ uznawane jako wykonane za jego zgoda.

56 Zobacz miedzy innymi wyroki: z dnia 9 lipca 1985 r., Pharmon (19/84, EU:C:1985:304, pkt 22); a takze z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF
(C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo).

57 Pragne zauwazy¢, ze Trybunal wielokrotnie odnosit sie w swoim orzecznictwie w dziedzinie znakéw towarowych do podobnych poje¢, ktérych
granice wydaja si¢ by¢ interpretowane w sposéb elastyczny. Zobacz w szczegdlnosci odniesienie do ,powigzan handlowych” lub do
»szczegolnych stosunkéw” w wyrokach odpowiednio: z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 51); jak réwniez z dnia
17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 42); odniesienie do ,materialnego zwiazku
w obrocie handlowym” w wyrokach odpowiednio: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651); a takze z dnia
16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 60); lub pojecie ,powigzanego gospodarczo przedsigbiorstwa” w wyroku
z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 60).

58 Zobacz w szczeg6lnosci wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 39).

59 Zobacz podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 39).
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81. Jednakze, aby ten skutek wyczerpania nastapil, wazne jest, aby zgoda przewidywala mozliwos¢
okreslenia bezposrednio lub posrednio towaréw, na ktérych umieszczony jest znak towarowy
i mozliwos¢ kontroli jego jakosci. Ten wymég — wyraznie wyrazony w pkt 37 i 38 wyroku z dnia
22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), jak réwniez
w pkt 13 wyroku z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) — wiaze sie
z podstawowa funkcja znaku towarowego, jaka jest wskazanie pochodzenia handlowego towaréw (lub
ustug), ktére sa nim opatrzone. W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze w kontekscie jednolitej kontroli
znaku towarowego wykonywanej wspolnie przez dwoéch lub wiecej wlascicieli praw réwnoleglych, ta
funkcja powinna by¢ rozumiana w taki sposéb, ze pochodzenie, ktére znak towarowy zapewnia, nie
jest zwiazane z przedsiebiorstwem odpowiedzialnym za produkcje doébr, ale odsyla do osrodka,
z ktérego pochodza decyzje strategiczne dotyczace oferowania tych débr.

82. Z zastrzezeniem powyzszego usciSlenia dotyczacego przedmiotu kontroli uwazam zatem -
zgadzajac sie ze stanowiskiem Komisji — ze nie mozna wykluczy¢, iz wlasciciele znakéw towarowych
funkcjonujacych réwnolegle wskutek podzialu jednolitego znaku towarowego w nastepstwie
terytorialnie ograniczonej cesji moga by¢ uznawane za ,powigzane gospodarczo” dla potrzeb zasady
wyczerpania prawa, jesli koordynuja oni swoje polityki handlowe w celu sprawowania wspdlnej
kontroli nad uzywaniem swoich znakéw towarowych ®.

83. Nie wydaje mi sie, aby mozna bylo zgodzi¢ si¢ z argumentami podniesionymi przeciwko temu
stanowisku w niniejszej sprawie.

84. Po pierwsze, wbrew przedstawionym twierdzeniom, takie stanowisko nie podwaza wyrokéw z dnia
17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) i z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT
Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

85. W rezultacie przyjete w tych wyrokach rozwiazanie uzaleznione od spelnienia warunku, Ze po
dokonaniu cesji kazdy ze znakéw towarowych — pomimo ich wspélnego pochodzenia — spelnia
w sposob niezalezny swoja funkcje zapewnienia, ze towary opatrzone znakiem towarowym pochodza
z jednego zrodla®. Tylko wtedy, gdy ten warunek zostanie spelniony, prawo sprzeciwu wobec
swobodnego przeplywu towaréw opatrzonych jednolitym znakiem towarowym - prawo, ktdérego
wlasciciel jednolitego znaku towarowego nie posiada w chwili podzialu praw do niego — moze by¢
przyznane wlascicielom znakéw towarowych funkcjonujacych réwnolegle wskutek tego podzialu,
z taka konsekwencja, ze rownolegly obrét tymi towarami — dozwolony przed cesja — bedzie zakazany.
Z pewnoscia warunek ten nie jest spelniony, jesli cedent i cesjonariusz (lub cesjonariusze) zgadzaja sie
uzywac swoje znaki towarowe w sposéb laczny i przyjely strategie handlowa majaca na celu ochrone
i utrzymanie wizerunku jednolitego znaku towarowego ich oznaczen na rynku.

86. Zastosowanie zasady wyczerpania prawa w rozpatrywanym przypadku jest nie tylko spdjne
z wyrokami z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) i z dnia 22 czerwca
1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ale sluzy réwniez
celowi, ktéry przyswiecal Trybunatowi w tych wyrokach, tj. poszukiwaniu wlasciwej réwnowagi miedzy
sprzecznymi celami swobodnego przeplywu towaréw i ochrony praw przyznanych przez znak
towarowy. Jak Trybunal sprecyzowal w pkt 39 wyroku z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), przepisy traktatu dotyczace swobodnego przeptywu
towaréw sprzeciwiaja sie zastosowaniu przepisow krajowych, ktére pozwalaja na powolywanie sie na

60 Pragne zauwazy¢, ze podobna teza zostala przedstawiona w 2006 r. przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sad apelacyjny
(Anglia i Walia) (wydzial cywilny), Zjednoczone Krélestwo] w sprawie Doncaster Pharmaceutical Group Ltd przeciwko Bolton Pharmaceutical
100 Ltd. [2006] EWCA civ. 661. Poniewaz doszlo do ugody miedzy stronami, sprawa nie byla przedmiotem odeslania prejudycjalnego.

61 Zobacz wyrok z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 18).
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prawa do znakéw towarowych dla uniemozliwiania swobodnego przeplywu towaréw opatrzonych
znakiem towarowym, ktérych uzywanie znajduje sie pod jednolitg kontrolg. W rezultacie celem prawa
znakéw towarowych nie jest umozliwienie ich wlascicielom podzialu rynkéw krajowych i sprzyjanie

w ten sposéb utrzymaniu réznic w cenie, ktére moga istnie¢ miedzy paristwami cztonkowskimi®.

87. Po drugie, nie mozna twierdzi¢, Ze istniejacy stosunek miedzy wiascicielami réwnolegtych znakéw
towarowych, ktérzy zgadzaja sie na wspdlne zarzadzanie ich oznaczeniami, nie mozna przyréwna¢ do
stosunku utrzymywanego przez licencjodawce i jego licencjobiorcéw, producenta i jego dystrybutoréw
lub jeszcze spélek, ktére przynaleza do tej samej grupy. W rezultacie, jak to podkreslitem powyzej
w niniejszej opinii, z tych wszystkich stosunkéw wynika jednolito$¢ kontroli nad znakami towarowymi,
a nie ich wzgledy formalne, ktére prowadza do wyczerpania prawa.

88. Prawda jest, ze wlasciciel znaku towarowego czerpie bezposrednie lub posrednie korzysci
z pierwszego wprowadzenia do obrotu — przez jego licencjobiorce, jego dystrybutora lub przez spétke
przynalezaca do grupy — towaru opatrzonego znakiem towarowym, co z kolei nie ma miejsca, gdy to
wprowadzenie do obiegu jest wykonywane przez wlasciciela réwnoleglego znaku towarowego.
W braku takiej korzys$ci, mozna kwestionowaé, ze wprowadzenie do obrotu, prowadzace do
wyczerpania prawa wlasciciela znaku towarowego, rzeczywiscie miato miejsce. Orzecznictwo dotyczace
pojecia ,wprowadzenia do obrotu”, wspomniane w pkt 30 niniejszej opinii, wydaje si¢ potwierdza¢ to
stwierdzenie.

89. W tym wzgledzie pragne zauwazy¢, ze uzyskanie wynagrodzenia podczas pierwszego wprowadzenia
do obrotu towaru nie stanowi — inaczej niz dla innych przedmiotéw wlasnosci intelektualnej lub
przemystowej, jak w szczegdlnosci patentu — szczegdélnego przedmiotu prawa znakéw towarowych,
gdyz jest nim — jak wskazalem powyzej — ,prawo uzywania znaku towarowego dla wprowadzenia
produktu do obrotu po raz pierwszy’*. Wynika z tego, ze — jak to réwniez zauwazyl rzecznik
generalny F.G. Jacobs w pkt 61 opinii w sprawach Bristol-Myers Squibb i in. (C-427/93, C-429/93,
C-436/93, C-71/94 i C-232/94, EU:C:1995:440) — decydujace znaczenie dla zastosowania zasady
wyczerpania prawa nie ma kwestia, czy wlasciciel prawa uzyskatl sluszng rekompensate za sprzedaz, ale
czy sie na to zgodzil. W zwiazku z tym orzecznictwo przytoczone w pkt 30 niniejszej opinii powinno
by¢ raczej traktowane jako stuzace okreslaniu chwili, od ktérej towary opatrzone znakiem towarowym
sa wprowadzane do obrotu, a nie jako stuzace ustaleniu warunku sine qua non wyczerpania prawa*.

90. Po trzecie, w przeciwienistwie do tego, co twierdzi w szczegdélnosci Schweppes, terytorialnie
ograniczona cesja znaku towarowego, jako dozwolony sposéb przeniesienia praw do znaku
towarowego, nie moze by¢ kwestionowana, jesli Trybunal miatby podazaé za — co proponuje uczynic
— stanowiskiem bronionym przez Komisje. Dopuszczalne jest bowiem, aby strony takiej cesji
przewidzialy — pod warunkiem poszanowania zasad konkurencji — zakaz wzajemnej sprzedazy na
odpowiadajacych im terytoriach, jak w przypadku umowy licencyjnej na wylaczno$¢. Przeplyw
towaréw opatrzonych znakami towarowymi z jednego terytorium na drugie, moze by¢ zatem mozliwy
— bez naruszenia umowy cesji — jedynie wtedy, gdy przywoéz jest dokonywany przez osobe trzecia.

91. Po czwarte, odnoszac sie do najbardziej delikatnego aspektu, przedmiotem dyskusji przed
Trybunalem byla kwestia, na kogo spadal ciezar udowodnienia istnienia wspélpracy miedzy
wlascicielami réwnoleglych znakéw towarowych, ktéra mogla prowadzi¢ do powstania jednolitej
kontroli w rozumieniu wyjasnionym powyze;j.

62 Zobacz miedzy innymi wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., MPA Pharma (C-232/94, EU:C:1996:289, pkt 19).
63 Zobacz pkt 28 niniejszej opinii.
64 Zobacz jednak opinia rzecznika generalnego N. Jadskinena w sprawie L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2010:757, pkt 47, 73).
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92. Z jednej strony, poniewaz taki dow6éd moze sie okaza¢ obiektywnie trudny do przeprowadzenia
przez osobe trzecia, wydaje si¢ by¢ rozsadne, aby przyja¢ — jak to sugeruje Komisja — regule, zgodnie
z ktéra co do zasady to na réwnoleglym importerze ciazy udowodnienie okolicznosci $wiadczacych
0 wyczerpaniu prawa przyznanego przez znak towarowy®. W tym wzgledzie pragne przypomniel, ze
przeniesienie ciezaru dowodu jest w szczegélnosci dopuszczane przez Trybunal, gdy stosowanie tej
reguly pozwolitoby wlascicielowi znaku towarowego na podzial rynkéw krajowych, sprzyjajac

utrzymaniu réznic cenowych, ktére moga istnie¢ miedzy paristwami cztonkowskimi®.

93. Z drugiej strony — jak zadaja spotki grupy Schweppes — nalezy ustali¢ jasne zasady w dziedzinie
przeprowadzania dowodu, gdyz w przeciwnym razie spowoduje to powstanie sytuacji niepewnosci ze
szkoda dla wlasciciela réwnolegltych znakéw towarowych.

94. Zbyt daleko idacym rozwiazaniem byloby — w sytuacji takiej jak w postepowaniu gtéwnym -
zadanie od réwnoleglego importera przedstawienia dowodu na to, ze znak towarowy w panstwie
wywozu i w panstwie przywozu podlega jednolitej kontroli, bowiem to do niego nalezy wskazanie
wszystkich konkretnych i spéjnych dowoddéw $wiadczacych o istnieniu takiej kontroli. Stan faktyczny
opisany przez sad odsylajacy i wskazany w pkt 10 niniejszej opinii jest okolicznoscia mogaca stanowic
taki dowod.

95. W s$wietle konkretnego i spdjnego materialu dowodowego, to na wlascicielu, ktéry sprzeciwia sie
przywozowi towaréw opatrzonych znakami towarowymi na jego terytorium, ciazy obowigzek
udowodnienia, ze z wlascicielem znaku towarowego w panstwie wywozu nie zawarto zadnego
porozumienia ani nie podjeto wspélpracy w celu poddania znaku towarowego jednolitej kontroli.

96. Sad krajowy bedzie mial za zadanie — w $wietle caloéci okoliczno$ci w rozpatrywanej sprawie
i w stosownym przypadku po zazadaniu przedstawienia umowy cesji i innych istotnych dokumentéw
w celu wykazania powigzan, ktére taczyly wlascicieli rownoleglych znakéw towarowych — dokonanie
oceny, czy warunki wyczerpania prawa wlasciciela znaku towarowego w panstwie wywozu zostaly
wobec danych towaréw spetnione.

97. W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze takie warunki moga by¢ uwazane za spelnione tylko
wtedy, gdy jednolita kontrola znaku towarowego daje jednostkom, ktére ja wykonuja, mozliwos¢
bezposredniego lub posredniego okreslenia towaréw, na ktérych umieszczony jest znak towarowy,
oraz mozliwo$¢ sprawowania kontroli nad ich jakoscia.

Odpowiedzi na pytania prejudycjalne

98. W swietle powyzszych rozwazan na pytania prejudycjalne zadane przez sad odsylajacy nalezy moim
zdaniem odpowiedzie¢ tacznie w ten sposdb, ze art. 36 TFUE oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 stoja
na przeszkodzie temu, aby licencjobiorca wiasciciela krajowego znaku towarowego powolywatl si¢ na
prawo wylaczne - ktére przystuguje temu ostatniemu na mocy prawodawstwa panstwa
czlonkowskiego, w ktérym rzeczony znak towarowy zostal zarejestrowany — do sprzeciwienia sie
przywozowi lub wprowadzeniu do obrotu w tym panstwie towaréw opatrzonych identycznym znakiem
towarowym pochodzacych z innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym znak towarowy — ktéry byt
wczesniej wlasnoscia grupy, do ktérej przynalezy wiasciciel znaku towarowego w panstwie przywozu,
jak réwniez jego licencjobiorca — znajduje si¢ w posiadaniu osoby trzeciej, ktéra nabyla prawa do niego
w drodze cesji, je$li — uwzgledniajac powiazania gospodarcze istniejace miedzy wlascicielem znaku
towarowego w panstwie przywozu i wlascicielem znaku towarowego w panstwie wywozu — zostalo

65 Zobacz wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, pkt 35, 36).

66 Zobacz wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, pkt 38), ktéry odnosi si¢ do sytuacji, w jakich wlasciciel
znaku towarowego sprzedaje swoje towary w EOG za pomoca systemu dystrybucji wylacznej.
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stwierdzone, Ze te znaki towarowe znajduja sie pod jednolita kontrola i ze wlasciciel znaku towarowego
w panstwie przywozu ma mozliwo$¢ bezposredniego lub posredniego okreslenia towaréw, na ktérych
umieszczony jest znak towarowy w panstwie wywozu, oraz mozliwo$¢ sprawowania kontroli nad ich
jakoscia.

Wnioski

99. W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan proponuje, aby na pytania prejudycjalne przedstawione
przez Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sad gospodarczy nr 8 w Barcelonie, Hiszpania)
Trybunal odpowiedzial w nastepujacy sposdb:

Artykut 36 TFUE i art. 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
sie¢ do znakéw towarowych stoja na przeszkodzie temu, aby licencjobiorca wiasciciela krajowego znaku
towarowego powolywal sie na prawo wylaczne — ktére przystuguje temu ostatniemu na mocy
prawodawstwa panstwa czlonkowskiego, w ktérym rzeczony znak towarowy zostal zarejestrowany —
do sprzeciwienia si¢ przywozowi lub wprowadzeniu do obrotu w tym panstwie towaréw opatrzonych
identycznym znakiem towarowym pochodzacych z innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym znak
towarowy — bedacy wcze$niej wlasnoscia grupy, do ktérej przynalezy wlasciciel znaku towarowego
w panstwie przywozu, jak réwniez jego licencjobiorca — znajduje sie w posiadaniu osoby trzeciej, ktéra
nabyla prawa do niego w drodze cesji, jesli — uwzgledniajac powigzania gospodarcze istniejace miedzy
wlascicielem znaku towarowego w panstwie przywozu i wlascicielem znaku towarowego w panstwie
wywozu — zostalo stwierdzone, Ze te znaki towarowe znajduja sie pod jednolita kontrola i ze wlasciciel
znaku towarowego w panstwie przywozu ma mozliwos¢ bezposredniego lub posredniego okreslenia
towaréw, na ktérych umieszczony jest znak towarowy w panstwie wywozu, oraz mozliwos¢
sprawowania kontroli nad ich jakoscia.
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