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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

F.G. JACOBSA
przedstawiona w dniu 26 maja 2005 r.*

1. W niniejszym wniosku o wydanie orze-
czenia w trybie prejudycjalnym, zlozonym
przez Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (okre-
gowy sad apelacyjny, Haga, Niderlandy),
Trybunal zostal poproszony zasadniczo
o dokonanie wykladni terminu ,uzywanie
[znaku] w obrocie handlowym” zawartego
w art. 5 dyrektywy Rady 89/104/EWG
dotyczacej znakéw towarowych? Sad kra-
jowy zmierza w szczegdlnosci do ustalenia: i)
czy wprowadzenie na terytorium Wspélnoty
w ramach procedury celnej tranzytu zew-
netrznego towaréw niewspélnotowych ozna-
czonych oryginalnym znakiem towarowym
przechowywanie takich towaréw we wspél-
notowym skladzie celnym lub oferowanie do
sprzedazy badZ tez sprzedaz towaréw w ten
spos6éb przechowywanych, we wszystkich
przypadkach bez zgody wlasciciela znaku
towarowego, powinny byé uznawane za
»uzywanie [znaku] w obrocie handlowym”
w rozumieniu art, 5 oraz ii) na ktdrej ze stron
spoczywa cigzar dowodu w wynikajacym
z takich sytuacji postepowaniu o naruszenie
praw do znaku towarowego.

2. Zgoda wladciciela znaku towarowego na
dane transakcje ma znaczenie z uwagi na

1 — Jezyk oryginalu: angielski,

2 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majaca ma celu zblizenie ustawodawstw paristw
czlonkowskich odnoszgcych sig do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1 zwana dalej ,dyrektywa dotyczaca
znakdw towarowych”),
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wspdlnotowa zasade wyczerpania praw przy-
znanych przez znak towarowy. Zasada ta,
pierwotnie wypracowana przez Trybunat
w kontekécie art. 30 i 36 traktatu WE
(obecnie art. 28 WE i 30 WE), jest obecnie
utrwalona w art. 7 dyrektywy dotyczacej
znakéw towarowych. Istota tej zasady jest
to, ze wlasciciel znaku towarowego nie moze
dochodzi¢ swoich praw do znaku towaro-
wego w stosunku do towaréw, ktére zostaly
wprowadzone na rynek wspélnotowy pod
tym oznaczeniem przez niego samego lub za
jego zgoda 3,

Wiasciwe uregulowania wspélnotowe

Przepisy dotyczgce znakéw towarowych

3. Artykul 5 dyrektywy stanowi:

3 — Zgodnie z art. 65 ust. 2 w zwigzku z pkt 4 zalycznika XVII do
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia
2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, str. 3) do art. 7 ust, 1 zostala
dla celéw porozumienia wprowadzona zmiana i wyrazenie ,na
terytorium Wspélnoty” zostalo zastgpione wyrazeniem ,na
terytorium Umawiajacej si¢ Strony”.
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»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje
whascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wihasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom trzecim [osobom trze-
cim]}, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywa-
nia w obrocie handlowym:

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

(]

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga byé
zabronione miedzy innymi nastepujace dzia-
fania:

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

c) przyw6z i wywoéz towaréw pod takim
oznaczeniem;

[..]"

4, Artykul 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. b)
i ¢) rozporzadzenia w sprawie wspolnoto-
wego znaku towarowego” zawierajy iden-
tyczne postanowienia dotyczgce wspélnoto-
wych znakéw towarowych co art. 5 ust. 1
lit. a) i 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy.

Przepisy celne

5. Artykut 24 WE stanowi:

+Produkty pochodzace z paiistw trzecich sg
uwazane za bedgce w swobodnym obrocie
w jednym z panstw czlonkowskich, jezeli
dopetniono wobec nich formalnoéci przy-
wozowych oraz pobrano wszystkie wyma-
gane cha [...] w tym paiistwie czlonkowskim
i jezeli nie skorzysta[no] z calkowitego lub
czeéclowego zwrotu tych cel lub optat”.

4 — Rozporzadzenic Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (DzU. L 11,
str. 1),

I-8739



OPINIA F.G. JACOBSA — SPRAWA C-405/03

6. Artykut 37 ust. 1 rozporzadzenia (EWG)
nr 2913/92° ustanawiajgcego Wspdlnotowy
kodeks celny stanowi, ze towary wprowa-
dzone na obszar celny Wspélnoty podlegaja,
od chwili ich wprowadzenia, dozorowi cel-
nemu. Artykut 38 ust. 1 lit. a) przewiduje, iz
zostaja one bezzwlocznie przewiezione przez
osobe, ktéra dokonata ich wprowadzenia na
teren Wspdlnoty, do urzedu celnego wyzna-
czonego przez organy celne. Artykul 48
stawia wymog, by towary niewspdlnotowe
przedstawiane organom celnym otrzymaly
dopuszczalne dla nich przeznaczenie celne.

7. Zgodnie z definicjy zawarta w art. 4
ust. 15 rozporzadzenia nr 2913/92 ,przezna-
czenie celne towaru” oznacza objecie towa-
réw procedura celna. Zgodnie z definicja
zawarta w art, 4 ust. 16 ,procedura celna”
obejmuje ,tranzyt” i ,sklad celny”.

8. Artykul 59 stanowi:

»1. Kazdy towar, ktéry ma zostaé objety
procedura celng, zostaje zgloszony do tej
procedury.

5 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 pazdziernika
1992 ‘1. ustanawiajace Wspdlnotowy kodeks celny (Dz.U.
L 302, str, 1).
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2. Towary wspdlnotowe zgloszone do [...]
procedury tranzytu lub procedury sktadu
celnego podlegaja dozorowi celnemu od
chwili przyjecia zgloszenia celnego az do
opuszczenia obszaru celnego Wspdlnoty lub
ich zniszczenia badz do czasu uniewaznienia
zgloszenia celnego”.

Procedura tranzytu zewnetrznego

9. Procedura tranzytu zewngtrznego ogélnie
dotyczy towaréw pochodzacych z paristw
trzecich, ktére nie znajduja si¢ w swobodnym
obrocie na terytorium Wspélnoty. Trybunat
w nastepujacy sposéb wyttumaczyt fikcje
prawng uzasadniajacg te procedure:

»Towary objete ta procedura nie podlegaja
ani odpowiednim clom przywozowym, ani
innym $§rodkom polityki handlowej; to tak
jakby nie zostaly wprowadzone na teryto-
rium Wspdlnoty. W rzeczywistosci sa przy-
wozone -z pafistwa trzeciego i przechodza
przez jedno paristwo czlonkowskie lub ich
wigksza liczbe przed wywozem do innego
paristwa trzeciego” ®.

6 — Wyrok z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie C-383/98 Polo
przeciwko Lauren, Rec. 1-2519, pkt 34),
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10. Artykul 91 ust. 1 rozporzadzenia
nr 2913/92 stanowi, ze procedura tranzytu
zewnetrznego ,pozwala na przemieszczanie
z jednego do drugiego miejsca znajdujacego
sie na obszarze celnym Wspdlnoty [...]
towaréw niewspdlnotowych niepodlegaja-
cych w tym czasie naleZno$ciom celnym
przywozowym i innym oplatom ani §rodkom
polityki handlowej”.

11. Artykut 92 stanowi, Ze procedura tran-
zytu zewnetrznego ma si¢ zakonczyé, ,gdy
towary i odpowiednie dokumenty zostang
przedstawione w urzedzie celnym przezna-
czenia zgodnie z przepisami tej procedury”.
Urzedem celnym przeznaczenia jest urzad,
w ktérym musza zostaé przedstawione
towary objete procedurg tranzytu zewnetrz-
nego w celu zakoriczenia procedury”.

Sklad celny

12. Sklad celny to procedura umozliwiajaca
importerom skladowanie towaréw importo-
wanych, gdy w chwili przywozu nie wia-
domo, w jaki sposéb towary te zostang
ostatecznie rozdysponowane. Towary te
moga zostaé ponownie wywiezione,
w ktérym to przypadku nie bedzie potrzebne
uiszczanie cel przywozowych, badZz dopusz-
czone do swobodnego obrotu, i wéwczas cla
importowe beda musialy zostaé uiszczone.

7 — Artykul 340 b ust. 3 rozporzadzenia Komisji (EWG)
nr 245493 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajgce[go] przepisy
w celu wykonania rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2913/92
ustanawiajgcego Wspdlnolowy kodeks celny (Dz.U. L. 253,
str, 1), zmienionego rozporzadzeniem Komisji (WE)
nr 2787/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. (D2.U. L. 330, str. 1),

Trybunat orzell, ze ,zasadniczym celem
sklad6éw celnych jest zapewnienie przecho-
wywania towaréw”, a nie dopuszczenie do
tego, by towary przechodzily z jednego etapu
dopuszczania do obrotu na inny ®.

13. Skoro sklad celny plasuje sie posrdd
gospodarczych procedur celnych®, korzysta-
nie z niego uzaleznione jest od pozwolenia
organéw celnych '°. Pozwolenie takie wyda-
wane jest jedynie osobom, ktére udzielg
wszelkich gwarancji niezbednych dla prawid-
fowego przebiegu procedury i tylko gdy
organy celne moga zapewnié¢ dozér
i kontrole nad procedura bez koniecznoéci
stosowania §rodkéw administracyjnych nie-
wspotmiernych do istniejacej potrzeby gos-
podarczej ',

Postepowanie przed sgdem krajowym oraz
pytania prejudycjalne

14. SmithKline Beecham plc, spdika
z siedziba w Zjednoczonym Krélestwie, jest
whadcicielem dwéch znakéw towarowych
Beneluksu na towary z klasy 3 (pasty do

8 — Wyrok z dnia 20 kwictnia 1983 r. w sprawie 49/82 Komisja
przeciwko Niderlandom, Rec. st 1195, pkt 10.

9 — Artykut 84 ust.t lit. b} rozporzydzenia ny 2913/92.
10 — Artykut 85 rozporzgdzenia nr 2913/92.
11 — Artykul 86 rozporzadzenia nr 2913792
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ze¢béw lub érodki do czyszczenia zebéw).
Beecham Group plc, spétka z siedziba
w Zjednoczonym Krdlestwie, jest wlaécicie-
lem znakéw towarowych Beneluksu
i wspdlnotowych znakéw towarowych na
towary z klasy 3. Znaki te to graficzne znaki
towarowe Aquafresh przedstawiajace stylizo-
wane paski pasty do zebéw w trzech kolo-
rach: czerwonym, bialym i niebieskim. Bede
odnosit si¢ do SmithKline Beecham plc oraz
Beecham Group plc facznie jako do ,pozwa-
nych” %,

15. Class International BV (zwana dalej
»skarzaca”), spdtka z siedziba w Ni-
derlandach, nabyla w 2001 r. i 2002 r. od
poludniowoafrykariskiego przedsigbiorcy
kilka konteneréw zawierajacych towary.
Niniejsze postepowanie dotyczy ladunku
kontenera zawierajgcego $rodki do czyszcze-
nia zebéw oznaczone omawianym znakiem
towarowym, Towary zostaly wystane do
Rotterdamu spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (,zwanego dalej EOG”)
w lutym 2002 r. na wniosek skarzacej
i umieszczone w tamtejszym skladzie cel-
nym. Towary te to towaty oryginalne,
oznaczone znakami towarowymi, jednakze
pozwani nie wyrazili i nadal nie wyrazaja
zgody na ich wprowadzenie na terytorium
EOG.

16. W dniu 5 marca 2002 r. kontener zostat
zajety przez organy celne na wniosek pozwa-
nych. Z uwag pisemnych przedlozonych

12 — Z postanowienia odsylajacego nie wynika jasno, w jaki sposéb
inni wymienieni z nazwy pozwaniv{Colgate—Palmolive Com-
pany i Unilever NV) s3 zaangazowani w postgpowanie przed
sadem krajowym, Skarzaca twierdzi, ze postgpowanie przed
sadem krajowym zostalo umorzone w stosunku do tych
pozwanych.
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przez skarzaca wynika, Ze zajecie zostalo
dokonane zgodnie z przepisami wspéinoto-
wymi zakazujgeymi dopuszczenia do obrotu
towaréw podrabianych i pirackich, miedzy
innymi do celéw procedur sktadu celnego
i tranzytu zewnetrznego'®, na podstawie
ktérych urzad celny moze zajaé towary, co
do ktérych zywi przekonanie, iz stanowia
towary podrabiane lub pirackie, jeéli upraw-
niony ze znaku towarowego, do ktdrego
prawa zostaly rzekomo naruszone, otrzymat
stosowna decyzje w tym wzgledzie od
wlasciwych  organéw  celnych.
W péiniejszym czasie okazalo sie, Ze towary,
o ktérych mowa, nie byly podrobione ani
pirackie w rozumieniu tych przepiséw.

17. Wniosek skarzacej o uchylenie zajecia
towaréw oraz zasadzenie odszkodowania od
pozwanych zostal oddalony przez prezesa
Rechtbank, Rotterdam. Skarzaca wniosla
odwolanie do Gerechtshof te ’s-Gravenhage.
Pozwani wnie§li odwolanie wzajemne.
Odwolanie oraz odwolanie wzajemne doty-
czg kwestii tego, czy czasowe przechowywa-
nie w skfadzie celnym oryginalnych towaréw
oznaczonych znakami towarowymi objetych
procedury tranzytu wspdlnotowego lub tran-
zyt tych towar6éw do paristw znajdujacych sie
poza EOG powinny byé uznawane za uzy-
wanie znaku towarowego w rozumieniu

~art. 5 dyrektywy dotyczacej znakéw towaro-

wych.

13 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia
1994 r. ustanawiajace $rodki majgce na celu zakaz dopusz-
czania do swobodnego obrotu, 0z, POWrotnego wywozu
i procedury zawieszajacej towaréw podrabianych i towaréw
pirackich (Dz.U. L 341, str. 8).
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18. Gerechtshof te ‘s-Gravenhage zauwaza,
iz nie wykazano, ze w chwili przywozu
érodkéw do czyszczenia zebéw do Niderlan-
déw lub w momencie ich zajecia istnial juz
ich nabywca. W szczegélnosci Gerechtshof
uwaza, iz nie wykazano w przekonywujacy
sposéb, ze tak jak twierdzi skarzgca, $rodki
do czyszczenia zgbéw zostaly sprzedane
klientowi na Ukrainie i sa dla niego prze-
znaczone, ani tez nie wykazano, ze $rodki do
czyszczenia z¢béw zostaly sprzedane i bedg
dostarczone klientowi posiadajacemu sie-
dzibg na terytorium EOG. Niemniej jednak
Gerechtshof nie wyklucza ewentualnodci, iz
moze okazaé sig, ze ich pierwszy nabywca
posiada siedzibe na terytorium EOG.

19. Gerechtshof zawiesil postepowanie
i skierowal do Trybunalu Sprawiedliwosci
nastgpujace pytania prejudycjaine:

»1) Czy wlaciciel znaku towarowego moze
sprzeciwi¢ si¢ wprowadzeniu (bezpo-
$redniemu lub posredniemu) bez jego
zgody na terytorium jednego z panstw
czlonkowskich (w niniejszej sprawie
Niderlandéw/paiistw Beneluksu) towa-
réw pochodzacych z pafstw trzecich,
oznaczonych znakiem towarowym
w rozumieniu [dyrektywy dotyczacej
znakéw towarowych] lub rozporzadze-
nia (WE) nr 40/94, w ramach transportu
towaréw objetych tranzytem lub handlu
towarami objetymi tranzytem, tak jak to
zostalo przedstawione ponizej?

2) Czy wyrazenie ,uzywanie oznaczenia
w obrocie handlowym”, w rozumieniu,
z jednej strony, art. 5 ust. 1 zdanie

pierwsze w zwigzku z art. 5 ust. 3 lit. b)
i ¢) dyrektywy oraz z drugiej strony,
art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze w zwigzku
z art. 9 ust. 2 lit. b) i ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, obejmuje skiadowanie
w urzedzie celnym lub skiadzie celnym
na terytorium jednego z panstw czlon-
kowskich oryginalnych artykuléw (opa-
trzonych znakiem towarowym
w rozumieniu wspomnianej dyrektywy,
[jednolitej dla Beneluksu ustawy
o znakach towarowych] lub rozporza-
dzenia nr 40/94), ktére nie zostaly
przywiezione do EOG przez wlasciciela
znaku towarowego lub za jego zgods,
a ktére pochodzg spoza obszaru EOG
i posiadaja wedlug technicznej termino-
logii celnej status towaréw niewspélno-
towych (np. objetych formularzem T1
lub jednolitym dokumentem admini-
stracyjnym)?

Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze
i drugie majg znaczenie kwestie, czy
koricowe przeznaczenie towardéw jest
ustalone oraz czy zostala zawarta
umowa (sprzedazy) dotyczaca tych
towardw z klientem z panislwa trzeciego
w momencie ich przywozu na ww.
terytorium?

Czy w ramach odpowiedzi na pytanie
pierwsze, drugie i trzecie nalezy przy-
wigzywaé znaczenie do dodatkowych
okolicznodci, takich jak:
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a) okoliczno$é, iz podmiot gospodar-
czy, ktdry jest whadcicielem spor-
nych towaréw lub moze nimi
dysponowac albo tez prowadzi dzia-
talnoéé w zakresie podobnego
handlu ma siedzibe w jednym
z panistw cztonkowskich;

b) okoliczno$é, iz owe towary zostaly
zaoferowane lub sprzedane z tego
pafistwa czlonkowskiego przez pod-
miot gospodarczy majacy siedzibe
w jednym z paristw czlonkowskich
innemu podmiotowi majacemu sie-
dzibe w jednym z pafistw czlonkow-
skich, przy czym miejsce dostawy
nie zostalo (jeszcze) ustalone;

c¢) okolicznosé, iz owe towary zostaly
zaoferowane lub sprzedane przez
podmiot gospodarczy majgcy sie-
dzibe w jednym z paristw cztonkow-
skich z tego pafistwa
czlonkowskiego innemu handlow-
cowi z siedzibg w jednym z panstw
cztonkowskich, wéwczas gdy
miejsce dostawy zaoferowanych lub
sprzedanych w ten spos6b towaréw
zostalo ustalone, przy czym nie
zostalo jeszcze ustalone ich koni-
cowe przeznaczenie, niezaleznie od
tego, czy wyraZzne o$wiadczenie lub
zastrzezenie umowne, iz chodzi
o towary niewspdlnotowe (objete
procedura iranzytu) zostalo przed-
stawione;

d) okoliczno$é, iz towary zostaly zaofe-
rowane lub sprzedane przez pod-
miot gospodarczy majacy siedzibe
w jednym z paristw czlonkowskich
innemu podmiotowi gospodar-
czemu majgcemu siedzibe poza
EOG, przy czym miejsce dostawy
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5)

lub ostateczne przeznaczenie towa-
réw moglo lecz nie musialo byé
ustalone;

e) okolicznoéé, iz owe towary zostaly
zaoferowane lub sprzedane przez
podmiot gospodarczy majacy sie-
dzibg w jednym z patistw czionkow-
skich innemu podmiotowi
gospodarczemu majacemu siedzibe
poza EOG, odnoénie do ktdrego
podmiot gospodarczy (prowadzacy
réwnolegle podobng dziatalno$é)
wie, lub ma sluszne powody, aby
podejrzewaé, iz dokona on odsprze-
dazy lub dostaw tych towaréw
konsumentom koficowym spoza
EOG?

Czy pojecie ,oferowanie” zawarte
w przepisach przywolanych w pierw-
szym pytaniu, w okolicznosciach opisa-
nych w pytaniu 3 i 4, powinno byé
interpretowane w ten sposdb, ze obej-
muje ono réwniez oferowanie (do
sprzedazy) artykuléw oryginalnych
(oznaczonych znakiem towarowym
w rozumieniu dyrektywy, [jednolitej
w Beneluksie ustawy o znakach towaro-
wych] lub rozporzadzenia nr 40/94)
sktadowanych na terytorium jednego
z patistw czlonkowskich w urzedzie
celnym lub skladzie celnym, ktére nie
zostaly przywiezione do EOG przez
wlasciciela znaku towarowego lub za
jego zgoda i ktére pochodzg spoza EOG
i posiadaja status towaréw niewspélno-
towych (np. objetych formularzem T1
lub jednolitym dokumentem -admini-
stracyjnym)?

Na ktérej ze stron spoczywa cigzar
dowodu w odniesieniu do czynnosci
wymienionych w pytaniach pierwszym,
drugim i pigtym?”,
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20. Uwagi pisemne zostaly przediozone
przez skarzaca, oskarzonych oraz Komisje.

21. Z uwagi na to, iz art. 9 rozporzadzenia
w sprawie wspolnotowego znaku towaro-
wego przyznaje taka samg ochrone wlasci-
cielowi wspélnotowych znakéw towarowych,
jaka art. 5 dyrektywy dotyczacej znakdéw
towarowych przyznaje wiascicielom zarejes-
trowanych znakéw towarowych, bede dla
uproszczenia powolywal sie jedynie na
dyrektywe przy omawianiu przedioZonych
pytai.

W przedmiocie pytania pierwszego

22, Zadajac pytanie pierwsze, sad krajowy
zmierza do ustalenia, czy wladciciel znaku
towarowego moze sprzeciwi¢ si¢ wprowa-
dzeniu bez jego zgody oznaczonych jego
znakiem towarowym towaréw pochodzacych
z pafistw trzecich na terytorium jednego
z paristw czlonkowskich w ramach trans-
portu towaréw objetych tranzytem lub
handlu towarami objetymi tranzytem.

23. Wydaje si¢ byé¢ bezspornym, iz przez
stranzyt” sad krajowy rozumie przemieszcza-
nie przez terytorium panstw czlonkowskich
towaréw niewspélnotowych objetych wspdl-
notowa procedura tranzytu zewnetrznego,
a poprzez handel towarami objetymi tran-
zytem” rozumie transakcje towarami nie-
wspélnotowymi, w przypadku ktérych nie

zostaly dopelnione formalnosci przywozowe,
ktére zatem nie zostaly formalnie przywie-
zione do Wspdlnoty i w konsekwencji dopéki
nie ulegnie to zmianie zachowaja swéj status
towaréw niewspdlnotowych. Handel towa-
rami objelymi tranzytem moze obejmowaé
towary, ktére podlegaja wspélnotowej pro-
cedurze skladu celnego; kwestia czy prze-
chowywanie w skladzie celnym narusza
prawa do znakéw towarowych, jakimi ozna-
czone s3 towary, stanowi przedmiot drugiego
pytania, natomiast kwestia, czy oferowanie
towaréw w ten sposéb skiadowanych do
sprzedazy stanowi naruszenie jest przedmio-
tem pytania czwartego i piatego.

24, Skarzaca podnosi, iz odpowiedZ na
pytanie pierwsze powinna byé przeczaca.
Jedli wprowadzenie na terytorium Wspdlnoty
towaréw niewspélnotowych w drodze tran-
zytu uznawane by bylo za ,uzywanie [znaku]
w abrocie handlowym” w rozumieniu art. 5
ust. 1 dyrektywy dotyczgcej znakéw towaro-
wych, ograniczatoby to znacznie gospodarki
patistw czlonkowskich, gdyz caly tranzyt
oraz ,handel towarami objetymi tranzytem”
dotyczgcy towaréw oznaczonych znakami
towarowymi bez zgody wlasciciela znaku
towarowego naruszalby prawa do znaku
towarowego. Taka sytuacja nie moze sta¢
sic celem ani skutkiem ustawodawstwa
wspélnotowego. Ponadto z wyrokow
w sprawach Komisja przeciwko Francji '*
oraz Rioglass i Transremar'® wynika, ze
takie ograniczenie nie jest uzasadnione na
gruncie prawa wspélnotowego.

14 — Wyrok z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie C-23/99, Rec.
str. 1-7653.

15 — Wyrok z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawic C-115/02,
Rec. str. 1-12705.
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25. Pozwani przyjmuja odmienny poglad.
Podnoszy, ze ,uzywanie [znaku towarowego)
w obrocie handlowym” obejmuje kazde
uzycie gospodarcze lub profesjonalne
(z wylaczeniem zastosowania naukowego).
Przyw6z towaréw oznaczonych znakami
towarowymi, objety art. 5 ust. 3
lit. towaréw) dyrektywy dotyczacej znakéw
towarowych, oznacza wprowadzenie tychze
towaréw na terytorium ktérego$ z paristw
czlonkowskich. Przywéz — przynajmniej
w niniejszej sprawie — nastawiony jest na
uzyskanie korzyéci ekonomicznych. Nie ma
znaczenia fakt, iz formalnosci importowe nie
zostaly jeszcze dopetnione, a zatem ze towary
nie znajduja sig jeszcze w swobodnym obro-
cie. Wigkszo$¢ procedur tranzytowych niesie
ze soba ryzyko, ze towary moga zostaé
wprowadzone do swobodnego obrotu na
terytorium EOG bez zgody wlasciciela znaku
towarowego, ktéry musi mieé¢ w zwigzku
z tym mozliwo$é sprzeciwienia si¢ przywo-
zowi towardw i ich obecnodci, nawet czaso-
wej.

26. Komisja stoi na stanowisku, Ze ,przywdz
[...] towaréw pod takim oznaczeniem”
w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. ¢) dyrektywy
dotyczacej znakéw towarowych nie obejmuje
wprowadzania ich na terytorium Wspdinoty
w ramach procedury tranzytu, Chociaz art. 5
ust. 3 lit. ¢} nie jest w pelni jasny, historia
legislacyjna wskazuje, iz jego celem byto
umozliwienie wlascicielowi znaku towaro-
wego sprzeciwienia si¢ wylacznie przywo-
zowi majgcemu na celu wprowadzenie towa-
réw do obrotu na terytorium ‘Wspélnoty.
Interpretacja taka jest réwniez zgodna
z definicja towaréw znajdujacych sie
w swobodnym obrocie, zawarta
wart. 24 WE, gdyz gdyby towary znajdowaly
si¢ w tranzycie, nie zostalyby dopelnione
formalnoéci importowe ani na towary nie
zostalyby nafozone cta.
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27. Moim zdaniem pytanie pierwsze, choé
sformutowane w sposéb ogélny, ma
w rzeczywistoéci na celu uzyskanie wyktadni
art. 5 dyrektywy dotyczacej znakéw towaro-
wych, odnoszacego si¢ do praw przyznanych
przez znak towarowy. Artykul 5 ust. 1
stanowi, ze znak towarowy przyznaje jego
wlagcicielowi wylaczne prawa do niego. Na
mocy art. 5 ust. 1 lit. a) te prawa wylaczne
uprawniajg wladciciela do zakazania osobom
trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dla
towaréw identycznych z tymi, dla ktérych
znak towarowy jest zarejestrowany.
W niniejszej sprawie wlasciciel znaku towa-
rowego pragnie sprzeciwic¢ sie wprowadzeniu
na terytorium Wspdlnoty bez jego zgody
towaréw oznaczonych jego oryginalnym
znakiem towarowym, gdy takie wprowadze-
nie odbywa si¢ w drodze wspdlnotowego
tranzytu zewngtrznego. A zatem pytanie
zasadniczo ma na celu ustalenie, czy wpro-
wadzenie towaréw oznaczonych znakami
towarowymi z panistw trzecich na terytorium
Wspdlnoty zgodnie z procedura tranzytu
zewnetrznego bez zgody wlasciciela znaku
towarowego narusza wylaczne prawa przy-
znane temu wiadcicielowi przez art. 5 ust. 1
dyrektywy dotyczacej znakéw towarowych,
a w szczegblnoéci czy oznacza ,uzywanie
[znaku towarowego] w obrocie handlowym”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit, a).

28. Trybunat orzekl, ze uzywanie oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym sta-
nowi uzywanie w obrocie handlowym, jesli
odbywa si¢ ono nie w sferze prywatnej, lecz
w kontekscie dziatalnosci handlowej majgcej
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na celu uzyskanie korzyéci ekonomicznej '°.
Objagnit réwniez, ze wylaczne prawo na
podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) zostalo
przyznane wiascicielowi znaku towarowego
celem umozliwienia mu ochrony jego szcze-
golnych intereséw przyznanych mu jako
wladcicielowi, to znaczy aby zapewni¢, by
znak towarowy spelnial swoje funkcje.
Wykonywanie tego prawa musi by¢ zatem
ograniczone do przypadkéw, w ktérych uzy-
wanie znaku przez osobg tizecia ma wplyw
lub mogloby mie¢ wplyw na funkcje spel-
niane przez znak towarowy,
a w szczegélnosci na jego podstawowa
funkgcje, jaka jest zagwarantowanie konsu-
mentom pochodzenia towaréw'”.
W rezultacie wlasciciel znaku towarowego
nie moze zakaza¢ uzywania oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dla
towaréw identycznych z tymi, dla ktérych
zarejestrowany zostal znak towarowy, jeéli
uzywanie to nie moze mie¢ wplywu na jego
wlasne interesy jako wiasciciela znaku towa-
rowego z uwagi na pelnione przez ten znak
funkgje ',

29. Nie rozumiem, w jaki sposéb podsta-
wowa funkcja znaku towarowego moglaby
zostaé narazona na szwank wylacznie z tego
powodu, ze towary oryginalnie oznaczone
znakiem towarowym podlegaja procedurze
tranzytu zewngtrznego, a zatem z definicji
nie znajduja si¢ w swobodnym obrocie na
terytorium Wspélnoty. Sama taka sytuacja
nie moze moim zdaniem faktycznie ani
potencjalnie wplywaé na funkcje znaku
towarowego.

16 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Foothall Club, Rec. str. 1-10273, pkt 40,

17 — Wskazany powyiej wyrok w sprawie Arsenal Football Club,
pkt 61, Zobacz réwniez wyrok z dula 14 maja 2002 r.
w sprawie C-2/00 Hélterhofl, Rec. str. 1-4187, pkt 15.

18 — Wskazany powyZej wyrok w sprawie Arsenal Football Club,
pkt 54

30. Poglad ten jest potwierdzony
w analogicznym kontekécie w wyroku Tl?'—
bunalu w sprawie Rioglass i Transremar 2,
Sprawa ta dotyczyla sytuacji, w kiérej towary
oznaczone znakami towarowymi wyprodu-
kowane zgodnie z prawem w Hiszpanii
zostaly eksportowane z Hiszpanii do Polski
na podstawie wspdlnotowego za$wiadczenia
tranzytowego, ktére zezwalalo na przewoze-
nie towaréw pomiedzy dwoma punktami na
obszarze celnym Wspdlnoty oraz Polski bez
zastosowania cla importowego, podatku
i §rodkdw polityki handlowej. Towary zostaly
zajete przez funkcjonariuszy celnych we
Francji na podstawie podejrzenia
o naruszenic praw do znaku towarowego.
Producent oraz transporter towaréw doma-
gali sig uchylenia zajecia. Trybunal zostal
zapytany, czy $rodki krajowe siuzace zajeciu
towaréw w takich okolicznogciach byly
sprzeczne 7 art. 28 WE, ktory stanowi, ze
ograniczenia iloSciowe w przywozie oraz
wszelkie érodki o skutku réwnowaznym sa
zakazane migdzy paiistwami czlonkowskimi.

31. Jako Ze sprawa ta nie odnosila si¢ do
dyrektywy dotyczgcej znakéw towarowych,
Trybunal zastosowal jezyk swojego wczes-
niejszego w lej dziedzinie orzecznictwa
poprzedzajacego te dyrektywe. Po uznaniu,
ze §rodki te byly sprzeczne z art. 28 WE,
Trybunat zajal si¢ kwestia ewentualnego
uzasadnienia na podstawie art. 30 WE.
Odnidst sig do utrwalonej linii orzecznictwa,
zgodnie 7z ktérg celem prawa do znaku
towarowego jest w szczegblnosci zagwaran-
towanie, ze wlascicielowi znaku towarowego
przystuguje prawo do uzywania tego znaku
w celu wprowadzenia danego produktu po
raz pierwszy do obrotu. Trybunal twierdzil
nastepnie, ze wprowadzenie w Zycie takiej
ochrony jest w konsekwencji powigzane

19 — Wskazany powyzej w przypisie 15.
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z wprowadzaniem towaréw do obrotu oraz
doszed! do wniosku, ze taka procedura jak ta,
z ktérg mamy do czynienia w postepowaniu
przed sadem krajowym, polegajaca na trans-
porcie towaréw wyprodukowanych zgodnie
z prawem w ktdrymé z paristw czlonkow-
skich do panstwa trzeciego poprzez ich
przewdz przez jedno lub wigksza liczbe
pafistw czlonkowskich, nie obejmuje zad-
nego wprowadzania do obrotu spornych
towaréw, a zatem nie moze naruszyé szcze-
gélnego celu prawa do znaku towarowego 2°,

32. Pozwani dazg do rozrdéinienia miedzy
tym  wczedniejszym  wyrokiem
a problematyka niniejszej sprawy, na takiej
podstawie, Ze sprawa wczeéniejsza dotyczyla
jedynie tranzytu towaréw wspdélnotowych
wyprodukowanych zgodnie z prawem
w paristwie czlonkowskim. Jest to oczywiscie
prawda. Jednakze nie uwazam, by sprzeci-
wialo sie to powolaniu si¢ na to orzeczenie
Trybunalu na poparcie twierdzenia, ze sam
fakt, iz towary przechodza przez jedno
z panistw czlonkowskich, ,nie obejmuje
zadnego wprowadzania do obrotu spornych
towaréw, a zatem nie moze naruszyé szcze-
golnego celu prawa do znaku towarowego”.
Istotnie mozna by sadzié, iz jesli Trybunat
przyjat ten poglad odnoénie do towaréw
znajdujacych si¢ w swobodnym obrocie na
terytorium Wspélnoty, poglad ten miathy
zastosowanie a fortiori do towaréw nie-
wspélnotowych, w stosunku do ktérych nie
zostaly jeszcze dopetnione formalnoéci przy-
wozowe”.

33. Pozwani odwoluja si¢ réwniez do
wyroku Trybunatu w sprawie Polo przeciwko

20 — Punkty 25-27.
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Luaren®, a w szczeg6lnoéci do zawartego

. w nim stwierdzenia, Ze ,istnieje ryzyko, iz

towary podrobione objete procedura tran-
zytu zewnetrznego moga zostaé podstepnie
wprowadzone na rynek Wspélnoty”.
Pozwani przywoluja to stwierdzenie na
poparcie swego argumentu, ze procedura
tranzytu zewnetrznego nie moze gwaranto-
wad, Ze transportowane towary nie znajda sie
ostatecznie w swobodnym obrocie.

34. Jednakze stwierdzenie Trybunatu
z wyroku w sprawie Polo przeciwko Lauren
zrodzito sie w kontekscie zupelnie odmien-
nym od okolicznosci niniejszej sprawy
i moim zdaniem nie jest pomocne pozwa-
nym nawet w drodze analogii. Trybunat w tej
sprawie rozwazal, czy art. 113 traktatu
(obecnie, po zmianie, art. 133 WE) dotyczacy
wspdlnej polityki handlowej stanowit odpo-
wiednig podstawe prawng dla rozporzadze-
nia*?, ktére miato zastosowanie, gdy znale-
ziono towary podrobione lub pirackie pod-
czas kontroli towaréw, ktére byly miedzy
innymi objete procedura tranzytu zewnetrz-
nego. Najwyrazniej ryzyko, Ze bedace
w tranzycie zewnetrznym podrobione towary
moglyby zosta¢ podstepnie wprowadzone na
rynek wspélnotowy, stanowi wlasciwy powéd
przy badaniu waznosci rozporzadzenia, kté-
rego celem jest upowaznienie organéw
celnych do podjecia dziatari w przypadku
znalezienia takich towaréw w trakcie kon-
troli towaréw objetych tranzytem zewnetrz-
nym. W przeciwienistwie do opisanej powyzej
sytuacji, niniejsza sprawa dotyczy zupelnie

21 — Wskazany powyzej w przypisie 6, pkt 34.
22 — Wskazane powyzej w przypisie 13 rozporzadzenie
nr 3295/94.
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innej kwestii, a mianowicie tego, czy wiasci-
ciel znaku towarowego moze sprzeciwié¢ si¢
wprowadzeniu bez jego zgody na terytorium
Wspélnoty towardw pochodzacych
z pafistwa trzeciego, oznaczonych jego ory-
ginalnym znakiem towarowym, gdy wprowa-
dzenie to dokonywane jest w drodze proce-
dury tranzytu zewngtrznego.

35. W kazdym razie o$wiadczenie Trybunalu
w sprawie Polo przeciwko Lauren nie
stanowi podstawy dla wykonywania praw
do znaku towarowego z tej prostej przyczyny,
ze towary niewspdlnotowe zostaly wprowa-
dzone na teren Wspélnoty w drodze proce-
dury tranzytu zewnetrznego.

36. Przy rozwazaniu obaw pozwanych, Ze
takie towary, jak te, o ktérych mowa
w postgpowaniu przed sadem krajowym,
moga zostaé dopuszczone do swobodnego
obrotu na terytorium Wspdlnoty bez ich
zgody, naruszajac tym samym przyslugujace
im prawa do znakéw towarowych, nalezy
odwolaé sig do szczegélowych postanowien
kodeksu celnego™ oraz jego przepisdéw
wykonawczych **, ktérych celem jest zapew-
nienie, by towary niewspélnotowe objete
procedura tranzytu zewnetrznego podlegaly
nadzorowi celnemu od chwili ich wjazdu na
terytorium Wspdlnoty do chwili jej opusz-
czenia®®, Jegli towary faktycznie nie opuszczg
Wspélnoty, a zostang dopuszczone do swo-
bodnego obrotu, wéwczas whadciciel znaku

23 — Wskazane powyicj w przypisic 5 rozporzadzenic nr 2913/92.
24 — Wskazane powyzej w przypisic 7 vozporzadzenic nr 2454/92.

25 — W szczegdlnodei art. 91§ 96 kodeksu oraz art. 345, 349, 356,
357, 361, 365 i 366 rozporzadzenia nr 2451/93.

towarowego bedzie mial prawo sprzeciwi¢
sig ich ,przywozowi” zgodnie z art. 5 ust. 3
lit. ¢) dyrektywy dotyczacej znakéw towaro-
wych. Odnotowaé mozna, ze art. 50 ust. 1
lit. a) Porozumienia w sprawie handlowych
aspektéw praw wlasnosgci intelektualnej
(TRIPs)*® wymaga, by krajowe organy
sadowe mialy prawo ,zastosowaé szybkie
i skuteczne érodki tymczasowe [...], aby
zapobiec zaistnieniu przypadkéw naruszenia
jakiegokolwiek prawa wlasnosci intelektual-
nej, a w szczegdlnosei, aby zapobiec wpro-
wadzeniu do obrotu handlowego na obszarze
ich jurysdykcji towaréw, wlaczajagc w to
dobra importowane bezpoérednio po odpra-
wie celngj”. Choé rozumiem, ze wykonywa-
nie praw przystugujacych wlascicielowi
znaku towarowego uzaleznione jest od jego
wiedzy o mogacym nastgpi¢ naruszeniu, nie
widze podstaw dla rozszerzania tych praw
w przypadku towaréw podlegajacych proce-
durze tranzytu zewnglrznego. Takie wyko-
nywanie, w przypadku przywozu bezpoéred-
niego towaréw jest w réwnej mierze uzalez-
nione od wiedzy wladciciela znaku towaro-
wego o takim naruszeniu.

37. Uwazam zatem, Ze wladciciel znaku
towarowego nie moze sprzeciwia¢ si¢ wpro-
wadzeniu na terytorium obszaru celnego
Wspélnoty bez jego zgody towardw nie-
wsp6lnotowych oznaczonych jego znakiem

26 — Porozumienie w sprawic handlowych aspektéw wlasnoéei
intelektualnej, zawarte w zalyezniku 1C do Porozumienia
ustanawinjgcego Swiatows Organizacje Handlu (,Porozumie-
nie WTO"), zatwierdzone w imieniu Wspélnoty Europejskicj
odnognic do spraw wchodzgeych w zakres jej kompetencji
decyzja Rady 9H800/\VE 2 dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczacy
zawarcia w imieniu Wspolnoly Europejskicj, w dziedzinach
wehodzacych w jej zakres kompetencji porozumies, bedy-
cych wynikiem negocjacji wiclostronnych w ramach Rundy

rugwajskicj (1986-1994) (Dz.U. L 336, str. 1).
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towarowym oraz objetych procedury tran-
zytu zewnetrznego na tej podstawie, ze samo
takie wprowadzenie stanowi ,uzywanie
[znaku towarowego] w obrocie handlowym”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy
dotyczacej znakéw towarowych.

38. Zadajac pytanie pierwsze, sad krajowy
dazy réwniez do ustalenia, czy wiasciciel
znaku towarowego moze sprzeciwiaé sie

wprowadzaniu na terytorium Wspolnoty

bez jego zgody towaréw niewspélnotowych
oznaczonych jego znakiem towarowym
w kontekécie handlu towarami objetymi
tranzytem, a mianowicie transakcjom obej-
mujacym towary niewspélnotowe podlega-
jace procedurze tranzytu zewnetrznego Iub
skfadu celnego. Poprzez to pytanie sad
krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia,
czy transakcje takie stanowia naruszenie
praw do znakéw towarowych, ktérymi ozna-
czone s3 towary, Zajme sie zatem ta kwestia
w kontekscie pytari czwartego i piatego,
ktére dotycza zasadniczo statusu takich
transakcji na podstawie dyrektywy dotyczacej
znakéw towarowych,

W przedmiocie pytania drugiego

39. Zadajac pytanie drugie, sad krajowy
zmierza do ustalenia, czy ,uzywanie [znaku
towarowego] w obrocie handlowym”
w rozumieniu art. 5 dyrektywy dotyczacej

znakéw towarowych obejmuje przechowy- -

wanie w skiadzie celnym oryginalnych towa-
réw niewspélnotowych oznaczonych zna-
kiem towarowym na terytorium jednego
z panstw czlonkowskich, jesli wiaéciciel
znaku towarowego nie wyrazit zgody na ich
wprowadzenie na terytorium EOG.
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40. Skarzaca podnosi, iz z analizy przedio-
Zonego pytania pierwszego wynika, ze skfa-
dowanie towaréw niewspélnotowych
w takich okoliczno$ciach musi byé réwniez
dopuszczalne, gdyz w przeciwnym wypadku
tranzyt oraz handel towarami objetymi
tranzytem stalyby sie niepraktyczne, co nie
moglo byé zamiarem prawodawcy wspélno-
towego.

41. Pozwani powtarzaja zasadniczo swoje
twierdzenia co do pytania pierwszego, mia-
nowicie ze jakiekolwiek wykorzystanie gos-
podarcze, inne niz wylacznie naukowe,
obejmuje uzywanie znaku towarowego
w obrocie handlowym, oraz argumentuja,
ze skladowanie towaréw w wrzedzie celnym
lub skladzie celnym winno byé¢ uznawane za
majace na celu uzyskanie korzyéci ekono-
micznej.

42. Komisja zauwaza, ze art. 5 ust, 3 lit. b)
dyrektywy dotyczacej znakéw towarowych
wymienia w sposéb wyrazny ,oferowanie
towaréw lub wprowadzanie ich do obrotu
bad? tez skladowanie ich w tym celu”?.
Sugeruje to, iz wlasciciel znaku towarowego
moze sprzeciwi¢ si¢ wylacznie skladowaniu
towaréw w celu wprowadzenia ich do obrotu
na terytorium Wspélnoty. Zatem jesli zos-
tanie ustalone, ze towary nie zostana wpro-
wadzone na rynek wspélnotowy, whasciciel
znaku towarowego nie bedzie mégl sprzeci-
wiaé sie¢ ich przechowywaniu w. skladzie
celnym.

27 — Podkreélenie wlasne.
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43, Moim zdaniem pytanie drugie sadu
krajowego wymaga odpowiedzi podobnej co
pytanie pierwsze. Podstawowa funkcja znaku
towarowego nie moze zosta¢ naruszona
przez samo skladowanie we wspélnotowych
skladach celnych towaréw niewspdlnoto-
wych oznaczonych znakiem towarowym.
Samo takie sktadowanie nie ma faktycznego
ani potencjalnego wplywu na funkcje znaku
towarowego.

44, Je$li chodzi o obawy pozwanych, Ze
towary takie jak te, o ktérych mowa
w postepowaniu przed sadem krajowym,
mogg zosta¢ dopuszczone do swobodnego
obrotu na terytorium Wspélnoty bez ich
zgody, naruszajac tym samym ich prawa do
znaku towarowego, to nalezy na nie odpo-
wiedzie¢ ucickajac si¢ do szczegolowych
postanowienn kodeksu celnego®®, Ltérych
celem jest zapewnienie, by towary
w skladach celnych nie zostaly usuniete spod
nadzoru celnego %, Jak juz wspomniano, jesli
towary zostang dopuszczone do swobodnego
obrotu, wéwczas wladciciel znaku towaro-
wego bedzie mial prawo sprzeciwié si¢ ich
Jprzywozowi” w rozumieniu art. 5 ust. 3
lit. ¢) dyrektywy dotyczacej znakéw towaro-
wych. I ponownie, cho¢ rozumiem, ze
wykonywanie praw przyslugujacych wiadci-
cielowi znaku towarowego uzaleznione jest
od jego wiedzy o mogacym nastapi¢ naru-
szeniu, nie widze podstaw dla rozszerzenia
tych praw w przypadku towaréw podlegaja-
cych proceduize skladu celnego.

28 — Wskazany powyzej w przypisie 5.
29 — WV szczegdlnodei mit. 85 i 86 (wspomniane w pkt 12 powyiej),
jak réwnicz art. 101 i 105 rozporzadzenia nr 2913/92.

W przedmiocie pytania trzeciego

45, Zadajac pytanie trzecie, sad krajowy
zmierza do ustalenia, czy dla udzielenia
odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie
majg znaczenie kwestie, czy w momencie
przywozu towaréw na obszar celny
Wspélnoty zostalo ustalone ich koncowe
przeznaczenie oraz czy zostala zawarta
dotyczaca tych towaréw umowa sprzedazy
z klientem z paiistwa trzeciego.

46. Zaréwno skarzaca, jak i pozwani uwa-
7ajg, ze czynniki wymienione przez sad
krajowy nie maja znaczenia dla dokonanej
przez nich analizy pytania pierwszego
i drugiego.

47, Ja réwniez uwazam, ze czynniki te nie
majg znaczenia dla odpowiedzi na pylanie
pierwsze i drugie. Pytania te ograniczone sa
do ustalenia, czy wiajciciel znaku towaro-
wego moze sprzeciwi¢ si¢ wprowadzeniu na
obszar celny Wspélnoty towardw niewspdl-
notowych oznaczonych znakami towaro-
wymi w ramach procedury tranzytu lub
skladu celnego. Wyttumaczylem juz dlaczego
uwazam, ze takie wprowadzenie samo
w sobie nie ma i nie moze mie¢ wplywu na
funkcje znaku towarowego. Moim zdaniem
pozostaje to prawdy, z zastrzezeniem jedynie
dla sytuacji gdy ustalone jest korficowe
przeznaczenie towaréw lub nie zostala
zawarta dotyczaca tych towaréw umowa
sprzedazy z klientem z paistwa trzeciego.
Sytuacja bylaby inna tylko wtedy, gdyby
ustalone koiicowe micjsce przeznaczenia
towaréw znajdowalo sig na terenie EOG.
W takim przypadku istnialoby rzeczywisle
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ryzyko, ze towary zostalyby dopuszczone do
swobodnego obrotu na terytorium Wspél-
noty, ktéry to czynnik oméwie przy okazji
pytania pigtego.

W przedmiocie pytania czwartego

48. Zadajac pytanie czwarte, sad krajowy
zmierza do ustalenia, czy w kontekécie trzech
pierwszych pytan nalezy przywigzywaé zna-
czenie do dodatkowych okolicznodci takich
jak te, ze: a) wlasciciel towaréw posiada
siedzibe w jednym z paristw czlonkowskich;
b) towary zostaly zaoferowane lub sprzedane
przez podmiot gospodarczy majacy siedzibe
w jednym z paristw czlonkowskich z tego
panistwa czlonkowskiego innemu podmio-
towi gospodarczemu z siedzibg w jednym
z panstw czlonkowskich, wéwczas gdy
miejsce dostawy nie zostalo (jeszcze) usta-
lone; c) towary zostaly zaoferowane lub
sprzedane przez podmiot gospodarczy
majacy siedzibe w jednym z paristw czlon-
kowskich z tego panstwa czlonkowskiego
innemu podmiotowi gospodarczemu
z siedzibg w jednym z paristw czlonkowskich,
wéwczas gdy miejsce dostawy zostalo usta-
lone, przy czym nie zostalo jeszcze ustalone
koricowe przeznaczenie towaréw, niezaleznie
od tego, czy wyraZne zastrzezenie, iz chodzi
o towary niewspdlnotowe (objete procedura
tranzytu) zostalo przedstawione; d) towary
zostaly zaoferowane lub sprzedane przez
podmiot gospodarczy majacy siedzibe
w jednym z paristw czfonkowskich innemu
podmiotowi gospodarczemu majacemu sie-
dzibg poza EOG, przy czym miejsce dostawy
lub ostateczne przeznaczenie towaréw moze
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lecz nie musi by¢ ustalone; oraz e) towary te
zostaly zaoferowane lub sprzedane przez
podmiot gospodarczy majacy siedzibe
w jednym z paristw czlonkowskich innemu
podmiotowi gospodarczemu majgcemu sie-
dzibe poza EOG, odnoénie do ktérego
podmiot gospodarczy (prowadzacy réwno-
legle podobng dziatalnoéé) wie, Iub ma
stuszne powody, aby podejrzewaé, iz dokona
on odsprzedazy lub dostaw tych towaréw
konsumentom koricowym w EOG,

49, Skarzaca przyjmuje do wiadomosci, ze

-sam fakt, iz towary niewspdlnotowe pod-

legaja danej procedurze celnej, nie jest
wystarczajacy, aby wykazaé, iz nie mialo
miejsca naruszenie praw do znaku towaro-
wego, jesli wlasdciciel znaku towarowego
bedzie w stanie przedstawi¢ wystarczajaco
przekonywujace dowody na to, ze wyraznym
celem wladciciela towar6w jest wprowadze-
nie towaréw do obrotu na terytorium
Wspélnoty. Jednakze nie uwaza ona hipotezy
przedstawionej w pytaniu czwartym za
wystarczajaco rozstrzygajaca.

50. Pozwani podnosza réwniez, ze zadna
z okolicznoéci przedstawionych w pytaniu
czwartym nie ma wplywu na odpowied? na
pierwsze trzy pytania, choé uwazaja, ze
okolicznoéci wymienione w lit. a), b), c) i €)
mogg mie¢ znaczenie dla odpowiedzi na

pytanie pigte.
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51. Komisja podnosi, ze okolicznosci wymie-
nione w pytaniu czwartym moga by¢ przy-
datne przy okreflaniu, czy towary moglyby
faktycznie zostaé¢ dopuszczone do obrotu na
terytorium Wspdlnoty; jeéli istnialoby
powaine przypuszczenie w tym zakresie,
wiasciciel znaku towarowego mdglby zatrzy-
maé towary. Jednakze do sadu krajowego
nalezy dokonanie oceny stanu faktycznego
i rozstrzygniecie, czy ustalono, ze towary nie
zostang dopuszczone do swobodnego obrotu
na terytorium Wspdlnoty.

52. Moim zdaniem odpowiedZ na pytanie
czwarte sadu krajowego nalezy wyprowadzié,
podobnie jak odpowiedzi na wczesniejsze
pytania, z brzmienia i zakresu art. 5 ust. 1
dyrektywy dotyczacej znakéw towarowych.
To wlagnie ten przepis upowaznia wiadciciela
znaku towarowego do zalkazania osobom
trzecim nieposiadajacym jego zgody ,uzywa-
nia [znaku towarowego] w obrocie handlo-
wym”. Jesli uzywanie to ma stac sie przed-
miotem zaskarzenia, musi ono, jak przedsta-
wiono powyzej w kontekécie pytania pierw-
szego, faktycznie lub potencjalnie mie¢
wplyw na funkcje znaku towarowego. Wytiu-
maczylem juz, dlaczego nie uwazam, by sam
fakt objecia niewspdlnotowych towardéw
oznaczonych znakami towarowymi proce-
durg tranzytu wspdlnotowego lub sldadu
celnego stanowil uwizywanie znaku towaro-
wego w obrocie handlowym w rozumieniu
art. 5 ust. 1. Sad krajowy zmierza zasadniczo
do ustalenia, czy na taki wniosek majq wplyw
szczegblne okolicznosei wymienione przez
niego w lit. a)—e) pytania czwartego.

53. Jedli chodzi o lit. a), zgadzam sie ze
skarzacy, Ze miejsce siedziby wlasciciela
towar6w oznaczonych znakami towarowymi
nie ma znaczenia dla kwestii, czy objecie
towaréw procedura skladu celnego lub
tranzytu zewnetrznego stanowi uZywanie
znaku w ramach obrotu handlowego.

54, Wszystkie okoliczno$ci wspomniane
w lit. b)~e) dotycza towaréw oferowanych
do sprzedazy lub sprzedanych. Artykul 5
ust. 3 lit. b) dyrektywy dotyczacej znakéw
towarowych plasuje ,oferowanie towaréw”
wérdd transakgji, ktére moga byé zakazane
na podstawie art. 5 ust. 1. Jako Ze pytanie
pigte dotyczy w szczegdlnoéci zakresu ,ofe-
rowania” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b),
wydaje si¢ zasadne przyjizenie sig¢ lit. b)—e)
pytania czwartego, w zakresie w jakim oko-
licznoéci w nich przewidziane obejmujg
oferowanie towaréw, w kontekécie wlasnie
pytania pigtego. Jezeli okolicznodci te prze-
widujg sprzedaz towaréw zakres praw przy-
slugujacych wlasciciclowi znaku lowarowego
zalezy od tego, czy skutkiem takiej sprzedazy
jest dopuszczenie lowardw do swobodnego
obrotu na terytorium Wspdlnoty. Skoro
kwestia ta pojawia sig réwniez w kontekscie
pytania piglego, zajme si¢ nig przy omawia-
niu tego pytania.
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W przedmiocie pytania pigtego

55. Zadajac pytanie pigte, sad krajowy zmie-
rza do ustalenia, czy wyraz ,oferowanie”
uzyty w art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy
dotyczacej znakéw towarowych obejmuje
réwniez oferowanie do sprzedazy towaréw
niewspdlnotwych oznaczonych znakiem
towarowym przechowywanych w urzedzie
celnym, na ktérych przewéz na terytorium
EOG wiadciciel znaku towarowego nie wyra-
zit zgody w okolicznosciach okreslonych
W pytaniu trzecim i czwartym.

56. Skarzagca uwaza, ze oferowania do sprze-
dazy towaréw niewspélnotowych, bez
wzgledu na to, czy ma to miejsce na
terytorium Wspélnoty, czy tez poza nim,
nie nalezy uwazaé za uzywanie znaku towa-
rowego w obrocie handlowym na terytorium
Wspdlnoty, skoro ani jego celem, ani skut-
kiem nie jest wprowadzenie towaréw ozna-
czonych znakiem towarowym na rynek
Wspdlnoty. Istnieje wiele form migdzynaro-
dowego obrotu handlowego towarami nie-
wspélnotowymi; jesli oferowanie takich
towaréw byloby zabronione przez wspélno-
towe prawodawstwo dotyczace znakéw
towarowych, podmioty gospodarcze posia-
dajace siedzibe na terytorium Wspélnoty
oraz wykonujgce tam swoja dzialalnoéé¢ nie
moglyby juz uczestniczyé¢ w handlu towarami
oznaczonymi znakami towarowymi, co nie
moglo by¢ celem tego prawodawstwa.
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57. Pozwani podnoszg, Ze z przedstawionych
juz w kontekécie poprzednich pytai powo-
déw, na pytanie pigte nalezy odpowiedzieé
w sposéb twierdzacy.

58. Komisja podnosi, ze ,oferowanie do
sprzedazy”, tak jak jest ono opisane
w pytaniu piatym, nie bedzie oznaczato
woferowania” w rozumieniu art. 5 ust. 3
lit. b), jesli whasciciel towaréw oznaczonych
znakami towarowymi zaoferuje towary do
sprzedazy na terytorium Wspélnoty poten-
cjalnemu kupujacemu, co do ktérego istnieje
praktycznie pewno$é, ze nie wprowadzi ich
do obrotu we Wspélnocie.

59. Interpretacje ,oferowania do sprzedazy”
nalezy rozpoczaé od struktury oraz celéw
dyrektywy dotyczacej znakéw towarowych.
Dyrektywa zostala oparta na art. 100a
traktatu WE (obecnie, po zmianie,
art. 95 WE). Pierwszy motyw odnosi sie do
réznic w  ustawodawstwach krajowych
w zakresie znakéw towarowych, ktére to
réznice moga stanowié przeszkode
w swobodnym przeplywie towaréw i ustug.
Trzeci motyw stanowi, ze zblizanie ustawo-
dawstw dokonywane przez dyrektywe ogra-
nicza sig¢ do tych przepiséw prawa krajowego,
ktére w sposéb najbardziej bezpoéredni
oddzialuja na funkcjonowanie rynku wew-
netrznego. Dziewiaty motyw stanowi, ze dla
ufatwienia swobodnego obrotu towaréw
i ustug podstawowe znaczenie ma zapewnie-
nie, ze znaki towarowe korzystaja z takiej
samej ochrony we wszystkich panstwach
czlonkowskich.
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60. Zatem wykladni art. 5 nalezy dokonywac
w kontekscie zasady swobodnego przeplywu
towaréw. Jednakze zasada ta ma zastosowa-
nie do produkiéw pochodzacych z paristw
trzecich, wylacznie jesli znajduja sie w one
w swobodnym obrocie na terytorium Wspél-
noty®, Trybunal Sprawiedliwoéci objaénit,
7e produkty znajdujace sie w swobodnym
obrocie oznaczajg te produkty, ktére pocho-
dzac z panistw trzecich, zostaly przywiezione
w sposéb prawidlowy do jednego z panstw
czlonkowskich zgodnie z obecnym
art. 24 WE3!, oraz ze ,towary niewspélno-
towe zgloszone do dopuszczenia do swobod-
nego obrotu nie uzyskaja statusu towardw
wspdlnotowych zanim nie zostang zastoso-
wane érodki polityki handlowej oraz dopel-
nione inne formalnoéci ustanowione odno$-
nie przywozu towardw, a wszelkie cla
importowe nalezne zgodnie z prawem nie
tylko zostang nalozone, ale i uiszczone badZ

23

zabezpieczone” *%,

61. Zatem towary niewspdlnotowe musza
zostaé przywiezione w sposdb prawidlowy
na terytorium Wspdlnoty, zanim beda mogly
podiegaé zasadzie ich swobodnego prze-
plywu. Moim zdaniem tlumaczy to fakt,
dlaczego art. 5 ust. 3 lit. ¢) podaje przyktad
»uzywania [znaku towarowego] w ramach
obrotu handlowego”, ,przywozu lub wywozu
towaréw pod takim oznaczeniem”. Trybunat
stwierdzil réwniez, ze ,przyjmujgc act. 7
dyrektywy [dotyczgcej znakéw towarowych],
ktéry ogranicza wyczerpanie prawa przyzna-
nego przez znak towarowy tylko do przy-
padkéw, w ktérych towary oznaczone zna-
kiem towarowym sg wprowadzone do obrotu
w [EOG], prawodawca wspélnotowy sprecy-

30 — Artykud 23 ust. 2 WE,

31 — Wyrok z daja 15 grudnia 1976 r. w sprawic 41/76
Donckerwolke i Shou, Rec. str. 1921, pkt 16.

32 — Wyvok z dnia I lutego 2001 r. w sprawie C-66/99 D. Wandel,
Rec, str. 1-873, pkt 36.

zowal, Ze wprowadzenie takich towaréw na
rynek poza tym terytorium nie wyczerpuje
prawa wlasciciela znaku towarowego [na
podstawie art. 5] do sprzeciwienia sie przy-
wozowi tych towaréw bez jego zgody,
a zatem do kontroli pierwszego wprowadze-
nia do obrotu na terytorium [EOG] towaréw
oznaczonych znakiem towarowym”?33,
potwierdzajac poglad, iz konieczne jest
zaistnienie przywozu, aby wlasciciel znaku
towarowego moégl wykonywaé prawa przy-
slugujace mu na podstawie art. 5.

62. Jednakze dopdki towary zachowuja sta-
tus towaréw niewspdlnotowych, nie sadze,
by oferowanie ich do sprzedazy stanowilo na
ogot uzywanie znaku w obrocie handlowym,
ktérego moze zabroni¢ wladciciel znaku
towarowego na gruncie prawa wspdlnoto-
wego.

63. Jesli faktycznie skutkiem oferowania do
sprzedazy towaréw jest to, Ze maja byé¢ one
dopuszczone do swobodnego obrotu na
terytorium Wspdlnoty, prawa wiadciciela
znaku towarowego beda oczywiécie naru-
szone poprzez takie dopuszczenie i jest on co
do zasady uprawniony do spizeciwienia sig
transakeji. Ponownie powolam sig na art. 50
ust. 1 lit. a) Porozumienia w sprawie hand-
lowych aspektéw praw wlasnosci intelektual-
nej (TRIPs)®*, ktéry stawia wymég, by
krajowe organy sadowe mialy prawo ,zasto-
sowacé szybkie i skuteczne $rodki tymczasowe
[...], aby zapobiec zaistnieniu przypadkéw
naruszenia jakiegokolwiek prawa wiasnosci
intelektualnej, a w szczegdlnosci, aby zapo-

33 — Wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago
i Maison Dubois, Rec. [-4103, pkt 21.

31 — Wskazane powyZej w przypisie 26.
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biec wprowadzeniu do obrotu handlowego
na obszarze ich jurysdykcji towaréw, wia-
czajgc w to dobra importowane bezposred-
nio po odprawie celnej”,

64. W $wietle mojego pogladu, ze oferowa-
nie do sprzedazy towaréw niewspélnotowych
oznaczonych znakiem towarowym, ktére
przechowywane sa w skladzie celnym, gdy
wladciciel znaku towarowego nie wyrazil
zgody na ich wprowadzenie na obszar
EOG, nie stanowi co do zasady uzywania
znaku w obrocie handlowym, rozwaze, jaki
wplyw na ten wniosek, jesli w ogéle, moga
mie¢ okolicznosci dodatkowe przedstawione
. brzez sad krajowy w lit. b)-e) pytania
czwartego w kontekécie tego pytania.

65. Okoliczno$¢ przedstawiona w lit. b)
pytania czwartego dotyczy sytuacji, gdy
towary zostaly zaoferowane lub sprzedane
przez podmiot gospodarczy majacy siedzibe
w jednym z panistw czlonkowskich z tego
paiistwa czlonkowskiego innemu podmio-
towi gospodarczemu z siedzibg w jednym
z panistw czlonkowskich, wéwczas gdy
miejsce dostawy nie zostalo (jeszcze) usta-
lone. Okoliczno$é¢ przedstawiona w lit. ¢)
dotyczy sytuacji, gdy towary zostaly zaofero-
wane lub sprzedane przez podmiot gospo-
darczy majacy siedzibe w jednym z paristw
czlonkowskich z tego panstwa czlonkow-
skiego innemu podmiotowi gospodarczemu
z siedziba w jednym z paristw cztonkowskich,
woéwczas gdy miejsce dostawy zostalo usta-
lone, przy czym nie zostalo jeszcze ustalone
ich konicowe przeznaczenie, niezaleznie od
tego, czy zostalo przedstawione wyraine
zastrzeZenie, iz chodzi o towary niewspélno-
towe (objete procedurg tranzytu),
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66. Nie sadze, by ktérykolwiek z tych czyn-
nikéw miat wplyw na odpowied? na pytanie
piate, ktéra chce zaproponowaé. Choé fakt,
Ze nabywca towaréw ma siedzibe w paristwie
czionkowskim moze sugerowaé, ze towary
beda dopuszczone do swobodnego obrotu,
w ktérym to przypadku jak wspominano
whadciciel znaku towarowego bedzie upraw-
niony do dochodzenia swych praw, taki
rezultat ma wcigz charakter spekulacyjny
do momentu okreglenia przeznaczenia koi-
cowego, gdyz nabywca moze réwnie dobrze
zamierza¢ wprowadzi¢ towary do obrotu
poza EOG.

67. Okoliczno$¢ przedstawiona w lit. d)
dotyczy sytuacji, gdy towary zostaly zaofero-
wane lub sprzedane przez podmiot gospo-
darczy majacy siedzibe w jednym z panstw
czlonkowskich innemu podmiotowi gospo-
darczemu majacemu siedzibe poza EOG,
przy czym miejsce dostawy lub ostateczne
przeznaczenie towardow zostalo lub nie zos-
talo ustalone;

68, Uwazam, z jednym zastrzezeniem, ze
z powoddéw okreslonych w kontekicie lit. b)
i c) pytania czwartego réwniez sytuacja,
o ktérej mowa w lit, d), nie ma wplywu na
odpowied?, ktérg proponuje na pytanie piate.
Jednakze gdy ustalone jest koricowe prze-
znaczenie towardw i miejsce przeznaczenia
znajduje si¢ na terytorium EOG, oczywiste
bedzie, ze towary te beda musialy zostaé
dopuszczone do swobodnego obrotu przed
dostawa i moim zdaniem wlasciciel znaku
towarowego uprawniony jest do dochodzenia
swych praw w zakresie sprzeciwiania sie
temu dopuszczeniu do obrotu lub dostawie.
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69. Wreszcie sad krajowy przedstawia
w lit. e) sytuacje, gdy towary zostaly zaofe-
rowane lub sprzedane przez podmiot gos-
podarczy majacy siedzibe w jednym z paristw
czionkowskich innemu podmiotowi gospo-
darczemu majgcemu siedzibe poza EOG,
odno$nie do ktérego podmiot gospodarczy
{prowadzacy réwnolegle podobng dzialal-
noéé) wie, lub ma sluszne powody aby
podejrzewaé, iz dokona on odsprzedazy lub
dostaw tych towaréw konsumentom korico-
wym z EOG.

70. W takich okolicznosciach jest wysoce
prawdopodobne, ze towary beda dopusz-
czone do swobodnego obrotu w celu zreali-
zowania dostawy i moim zdaniem wlasciciel
znaku towarowego uprawniony bedzie do
dochodzenia swych praw celem sprzeciwie-
nia si¢ takiemu dopuszczeniu do obrotu lub
dostawie.

71. Ciezar dowodu wymagany w takim
postepowaniu stanowi przedmiot szdstego
i ostatniego pytania sadu krajowego.

W przedmiocie pytania szdstego

72. Zadajac pytanie szoste, sad krajowy
zmierza do ustalenia, na ktérej ze stron
spoczywa ciezar dowodu, gdy chodzi
o czynnoéci wymienione w pytaniu pierw-
szym, drugim i pigtym.

73. Pytanie pierwsze dotyczy wprowadzenia
bez zgody wlasciciela znaku towarowego
towaréw niewspdlnotowych oznaczonych
znakiem towarowym ,w kontekicie proce-
dury tranzytu lub handlu towarami objetymi
tranzytem w sposéb przedstawiony ponizej”.
Wrytlumaczytem juz, dlaczego uwazam, 7e
pytanie to zasadniczo ma na celu ustalenie,
czy wprowadzenie towaréw oznaczonych
znakami towarowymi z pafistwa trzeciego
na terytorium Wspdlnoty w ramach proce-
dury tranzytn zewnetrznego oznacza ,uzy-
wanie [znaku towarowego] w obrocie hand-
lowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy
dotyczacej znakéw towarowych. Pytanie dru-
gie ma zasadniczo na celu ustalenie, czy
przechowywanie takich towaréw w skladzie
celnym oznacza takie uzywanie. Pytanie piate
ma zasadniczo na celu ustalenie, czy ofero-
wanie takich towaréw do sprzedazy stanowi
soferowanie towaréw” w rozumieniu art. 5
ust. 3 lit. b), a zatem ,uzywanie [znaku
towarowego] w obrocie handlowym”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 tej dyrektywy.
Pytanie szdste traktuje jako majace na celu
ustalenie, na kim spoczywa ciezar dowodu
w postepowaniach odnoszacych sie do naru-
szen praw do znaku towarowego
w opisanych okolicznosciach.

74, Skarzaca twierdzi, Ze ten kto podnosi, na
podstawie szczegblnych okolicznodei fak-
tycznych, ze tranzyt lub handel towarami
objetymi tranzytem nie s zgodne z prawem,
musi udowodnié te okolicznosci faktyczne,
poniewaz jego twierdzenia oznaczajg wyjatek
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od podstawowej zasady wolnoéci tranzytu %,
Ponadto bedzie musial udowodnié, ze doku-
menty celne, ktére okreslaja niewspdlnotowy
status towaréw, sa bez znaczenia. Natomiast
fakt, ze mamy do czynienia z tranzytem lub
handlem towarami objetymi tranzytem, musi
zasadniczo zosta¢ udowodniony przez wias-
ciciela lub posiadacza towaréw na podstawie
dokumentéw celnych.

75. Pozwani podnosza, ze to wlasciciel
znaku towarowego ma obowiazek udowod-
nienia, Ze jego prawa do znaku towarowego
zostaly naruszone, jeéli wytacza powédztwo
na.tej podstawie, w tym sensie, ze powinien
on udowodnié, ze jest whadcicielem znaku
towarowego na danym terytorium, ze towary
pochodzg spoza terytorium EOG oraz ze
zostaly one wprowadzone na to terytorium,
Jesli whadciciel znaku towarowego udowodni
powyzsze, to do strony, ktdrej zarzuca sie
naruszenie praw do znaku towarowego,
nalezy udowodnienie, ze nie uzywala ona
tego znaku w obrocie handlowym i nie
zamierza tego czynid.

76. Komisja podnosi, iz zasady regulujace
kwestig cigzaru dowodu nie zostaly zharmo-
nizowane ani przez dyrektywe dotyczaca
znakéw towarowych, ani przez rozporzadze-
nie w sprawie wspélnotowego znaku towa-
rowego. Ponadto z preambuly dyrektywy,
a w szczegblnosci z jej motywéw désmego
i dziesiatego wynika, ze kwestie takie sa
regulowane przez krajowe zasady procedu-
ralne. Jednakie z orzecznictwa,
a w szczegblnodci z wyrokéw w sprawie

35 — Wskazany powyiej w przypisie 15 wyrok w sprawie Rioglass
i Transremer,
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Sebago i Mason Dubois ®® oraz Zino Davidoff
i Levi Strauss®, wynika réwniez, ze to
whadciciel towaréw musi dostarczyé dowody
na to, ze wladciciel znaku towarowego
wyrazit zgode na ich dopuszczenie do
swobodnego obrotu. Analogicznie to wiaci-
ciel towaréw w okolicznoéciach wskazanych
przez sad krajowy musi wykazaé, ze celem
wprowadzenia towaréw na terytorium
Wspdlnoty nie bylo ich wprowadzenie do
obrotu, lecz ze chodzi tutaj o logiczny etap
w ich transporcie do kraju trzeciego.

77. Zgadzam si¢ z Komisja, ze istotnie
z preambuly dyrektywy w sposéb jasny
wynika, iz kwestie cigzaru dowodu
w sprawach obejmujgcych naruszenie praw
do znakéw towarowych sa regulowane przez
krajowe zasady proceduralne.

78, Jednakze nie zgadzam sie, ze orzecznic-
two na ktére powolala si¢ Komisja, jest
odpowiednie do problematyki niniejszej
sprawy.

79. Nie jest dla mnie jasne dlaczego Komisja
odwoluje sie do wyroku w sprawie Sebago -
i Mason Dubois, ktéra nie dotyczyla ciezaru
dowodu. Jednakie z drugiej strony wyrok

36 — Wskazany powyzej w przypisie 33.
37 — Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach polaczonych
od C-414/99 do C-416/99, Rec. str. I-8691.
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w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss
wyraznie dotyczyl tej kwestii. Sprawa ta
dotyczyla zasady wyczerpania praw zawartej
w art. 7 ust. 1 dyrektywy dotyczacej znakéw
towarowych. Przepis ten, ktéry stanowi
wyjatek od zasady zawartej w art. 5 ust. 1
upowazniajacej wiladciciela znaku towaro-
wego do zakazania wszystkim osobom trze-
cim ,nieposiadajacym jego zgody” importo-
wania towaréw oznaczonych tym znakiem %,
stanowi, ze prawa wlasciciela znaku towaro-
wego ulegaja wyczerpaniu, gdy towary zos-
taly wprowadzone do obrotu na terytorium
EOG przez wladciciela znaku towarowego
lub ,za jego zgody”. W wyroku w sprawie
Zino Davidoff i Levi Strauss Trybunal orzekt,
e to do podmiotu gospodarczego twierdza-
cego, ze posiada taka zgode, nalezy udowod-
nienie tego faktu, a nie do wladciciela znaku
towarowego wykazanie braku takiej zgody *.

80. Jednakze orzeczenie to powstalo
w kontekécie zupelnie odmiennym od niniej-
szej sprawy. W wyroku w sprawie Zino
Davidoff i Levi Strauss, Trybunal orzekl, ze
zgoda wiadciciela znaku towarowego na
wprowadzenie do obrotu towaréw oznaczo-
nych jego znakiem towarowym byla ,réwno-
znaczna 7e zrzeczeniem sie przez wladciciela
znaku towarowego wylgcznego prawa przy-
stugujacego mu na podstawie art. 5 dyrek-
tywy do zakazania wszystkim osobom trze-
cim importowania towaréw oznaczonych
jego znakiem towarowym”, a zatem stanowi
,,czynmk rozstr zy[%'lncy w zakresie wyg'ls'ni(;—
cia tego prawa Trybunal zauwazyl, iz

38 — Zobacz pkt 40 wyroku w sprawie Zino Davidoff.
39 — lbidem, punkt 54.
10 — Ihidem, punkt 41.

w takich okolicznoéciach musial przedstawié
jednolita wykladnie pojecia ,zgody”
w rozumieniu art. 7 ust. 1. Sad krajowy
zwrécit sig do Trybunalu z pytaniem, czy
zgoda taka moze zosta¢ wydana w sposob
dorozumiany lub po$redni. Trybunal uznat,
7e ze wzgledu na ,powazny skutek dotyczacy
wygaéniecia wylacznych praw [wiadciciela
znaku towarowego] zgoda musi zosta¢ wyra-
zona tak, by zamiar zrzeczenia si¢ tych praw
byt wyrazony w sposéb niebudzacy watpli-
woéci”*!. Trybunal stwierdzil dalej, iz
z propozycji tej wynika, Ze to do podmiotu
gospodarczego twierdzacego, ze posn(h taka
zgodeg, nalezy udowadnienie tego faktu 2,

81. Natomiast niniejsza sprawa, przeciwnie,
dotyczy sytuacji, w ktorej wladciciel znaku
towarowego zamierza zakaza¢ podmiotowi
gospodarczemu uzywania jego znaku
w obrocie handlowym.

82. W sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss
istnialy mocne podstawy dla ustanowienia
zasad dotyczacych cigzaru dowodu
w specylicznych kwestiach podniesionych
w tej sprawie, czego brak w niniejszej
sprawie. W braku mocnych podstaw zasto-
sowanie bgda mialy krajowe zasady doty-
czace cigzaru dowodu,

41 — Ibidem, punkt 45,
42 — Ibidem, punkt 54.

1-8759



OPINIA F.G. JACOBSA — SPRAWA C-405/03

Wnioski

83. W zwigzku z tym twierdzg, ze na pytania zadane przez Gerechtshof te ’s-
Gravenhage nalezy odpowiedzie¢ w nastgpujacy sposéb:

1)

2)

Wiasciciel znaku towarowego nie moze sprzeciwiaé sie wprowadzeniu na
terytorium obszaru celnego Wspélnoty bez jego zgody towaréw niewspdlno-
towych oznaczonych jego znakiem towarowym w ramach procedury celnej
tranzytu lub sktadu celnego na tej podstawie, ze samo tylko takie wprowadzenie
stanowi ,uzywanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu
art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych.

Dopdki towary zachowuja swéj status towaréw niewspélnotowych, oferowanie
ich do sprzedazy nie bedzie stanowi¢ ,uzywania [znaku towarowego] w obrocie
handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.

Whasciciel znaku towarowego, ktérym oznaczone sa takie towary, jest
uprawniony na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104 do sprzeciwiania
si¢ dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Przy obecnym stanie prawa wspélnotowego, gdy wlagciciel znaku towarowego
wszczyna postepowanie o naruszenie praw do znaku towarowego, to krajowe
zasady proceduralne okreslajg, na ktérej ze stron spoczywa ciezar dowodu, poza
przypadkiem gdy towary zostaly dopuszczone do obrotu na obszarze EOG pod
tym oznaczeniem za zgoda whaéciciela znaku towarowego.

I- 8760



