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I — Wprowadzenie

1. W niniejszych sprawach polaczonych dwa
sady krajowe przedkladaja pytania prejudy-
cjalne dotyczace wykladni prawodawstwa
Unii w przedmiocie dziatan organéw celnych
wobec domniemanych naruszen praw wta-
snosci intelektualne;j.

2. W szczegdlnosci, w obu sprawach mamy
do czynienia z towarami, co do ktérych za-
chodzi podejrzenie, iz sa to towary podrabia-
ne lub pirackie, ktdére zostaly poddane celnej
procedurze ,tranzytu zewnetrznego” stano-
wigcej jeden z trybédw procedury zawieszaja-
cej, ktdra zgodnie z trescia art. 91 ust. 1 lit. a)
Wspolnotowego kodeksu celnego? pozwala
na ,przemieszczanie z jednego do drugiego
miejsca znajdujacego sie¢ na obszarze celnym
Wspélnoty [...] towaréw niewspdlnotowych,
niepodlegajacych w tym czasie nalezno$ciom
celnym przywozowym i innym oplatom ani
$rodkom polityki handlowej” Jak wynika
z orzecznictwa, ,tranzyt zewnetrzny” jest
oparty na fikcji prawnej, gdyz wszystko od-
bywa sie tak, jak gdyby towary niewspdlnoto-
we nigdy nie znalazly sie na obszarze danego
panistwa czlonkowskiego®.

3. W pierwszej z rozpatrywanych spraw,
C-446-09 Koninklijke Philips Electronics

2 — Ustanowiony przez rozporzadzenie Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 pazdziernika 1992 r. (Dz.U. L 302, s. 1).

3 — Wyrok z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie C-383/98 Polo
przeciwko Lauren, Rec. s. I-2519, pkt 34.

NV przeciwko Lucheng Meijing Industrial
Company Ltd i inni (zwanej dalej ,sprawa
Philips”), skarzaca przed sadem krajowym
wnosi o to, by w ramach fikcji prawnej, jaka
jest procedura tranzytu zewnetrznego, zo-
stala przyjeta kolejna fikcja, jaka jest ,fikcja
wytworzenia” Polega ona na tym, iz towary
niewspdlnotowe objete procedura tranzytu
bylyby traktowane tak, jak gdyby zostaly wy-
tworzone w panstwie czlonkowskim, w kté-
rym sie znajduja i tym samym, podlegalyby
obowigzujacym w tym panstwie czlonkow-
skim regutom dotyczacym ochrony wtasnosci
intelektualnej. W ten sposéb mozna byloby
unikna¢ ciezaru wykazywania, iz te towary
beda wprowadzone do obrotu w Unii, co sta-
nowi warunek, ktérego co do zasady nie moz-
na uchyli¢, uzyskania ochrony jakiegokolwiek
prawa wlasnosci intelektualne;j.

4. W drugiej sprawie, C-495/09 Nokia Cor-
poration przeciwko Her Majesty’s Commis-
sioners of Revenue and Customs (zwanej da-
lej ,,sprawa Nokia”), brytyjskie organy celne
odméwily temu przedsiebiorstwu podjecia
dzialan w odniesieniu do towaréw, co do kté-
rych istnialo podejrzenie, iz sa podrobione
w oparciu o argument, iZ przeznaczeniem
tych towaréw byla Kolumbia, a nic nie wska-
zywalo na to, iZ maja by¢ one skierowane na
rynek Unii Europejskiej. Sad krajowy wnosi,
by Trybunat udzielit odpowiedzi na pytanie,
czy stwierdzenie zajicia tej ostatniej oko-
licznosci jest niezbedne do uznania, iz te
towary sa towarami ,podrobionymi” dla ce-
16w regulacji celnych i w ostatecznos$ci, do
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przyjecia, iz organy celne moga przystapi¢ do
ich zatrzymania.

5. W tym ksztalcie, niniejsze sprawy pola-
czone umozliwiaja Trybunalowi sprecyzo-
wanie, jakie znaczenie maja rozporzadzenia
celne w stosunku do materialnych regulacji
prawa wlasnosci intelektualnej w kontekscie
towar6w objetych procedura tranzytu, jak
réwniez okreslenie mozliwosci dzialania or-
ganéw celnych w stosunku do towaréw ob-
jetych wskazana wyzej procedura. Kwestie
te powstaly w nieco nieprzejrzystym stanie
orzecznictwa.

II — Ramy prawne

6. Przedmiotem niniejszych pytan prejudy-
cjalnych sa regulacje wspdlnotowe dotyczace
dzialan organéw celnych wobec mozliwych
naruszen praw wlasnosci intelektualnej.

7. W szczegdlnosci, sprawa Philips dotyczy
rozporzadzenia Rady (WE) nr 3295/94 z dnia
22 grudnia 1994 r. ustanawiajacego $rod-
ki dotyczace wprowadzania do Wspoélnoty
i wywozu oraz powrotnego wywozu poza
Wspélnote towardéw naruszajacych niekto-
re prawa wlasnosci intelektualnej (zwanego
dalej ,dawnym rozporzadzeniem celnym”
lub ,rozporzadzeniem z 1994 r”’) *. Natomiast

4 — Dz.U. L 341, s. 8. Wersja zmieniona przez rozporzadze-
nie Rady (WE) nr 241/1999 z dnia 25 stycznia 1999 r.
(Dz.U.L27,s.1).
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sprawa C-495/09 Nokia dotyczy zastosowa-
nia rozporzadzenia Rady (WE) nr 1383/2003
z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczacego dziatan
organdéw celnych skierowanych przeciwko to-
warom podejrzanym o naruszenie niektérych
praw wlasnosci intelektualnej oraz srodkéw
podejmowanych w odniesieniu do towardw,
co do ktérych stwierdzono, ze naruszyly ta-
kie prawa (zwanego dalej ,nowym rozpo-
rzadzeniem celnym” lub ,rozporzadzeniem
z 2003 1), ktére uchylito i zastapilo wezes-
niejsze rozporzadzenie.

8. Oba rozporzadzenia zostaly przyjete na
podstawie art. 133 WE ® dotyczacego wspélnej
polityki handlowej, ktérego ust. 1 stanowil,
jak nastepuje: ,Wspdlna polityka handlowa
jest oparta na jednolitych zasadach, zwlasz-
cza w odniesieniu do zmian stawek celnych,
zawierania uméw celnych i handlowych,
yjednolicenia  $rodkéw liberalizacyjnych,
polityki eksportowej i handlowych $rodkéw
ochronnych podejmowanych w przypadku
dumpingu lub subsydiéw””.

9. Zaréwno nowe, jak i dawne rozporzadze-
nia celne okreslaja swoj zakres poprzez od-
niesienie do réznorodnych procedur celnych,
ktérymi moga by¢ objete towary poddane

5 — Dz.U.L196,s.7.

6 — Przed traktatem z Amsterdamu, art. 113 traktatu WE. Roz-
porzadzenie z 1994 r. odnosi si¢ do tej numeracji, podczas
gdy rozporzadzenie z 2003 r. przywoluje art. 133 WE.

7 — Nowy art. 207 TFUE, ktéry powiela w istotnym zakresie
tre$¢ tego przepisu, zawiera réwniez szczegdlne odniesienie
do ,handlowych aspektéw wlasnosci intelektualnej”.
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dzialaniom organdéw celnych. W tym celu zo-
stala przyjeta definicja pojecia ,towaréw na-
ruszajacych prawo wlasnosci intelektualne;j”

10. Oba rozporzadzenia przewiduja wstepne
dziatania organéw celnych (art. 4 obu roz-
porzadzen), po ktérych nastepuje zlozenie
ewentualnego wniosku o podjecie dzialan,
ktéry musi zostaé przedlozony przez wiasci-
ciela prawa (art. 3 dawnego rozporzadzenia
i art. 5 nowego rozporzadzenia), po czym
nastepuje ewentualne przyjecie wniosku,
podjecie odpowiednich $rodkéw oraz we
wlasciwych przypadkach, wszczecie postepo-
wania ,,co do istoty sprawy” przed wlasciwym
organem.

A — Rozporzgdzenie nr 3295/94*

11. Artykul 1 okresla zakres rozporzadzenia:

»1. Niniejsze rozporzadzenie ustanawia:

a) warunki dziatania organéw celnych,
w przypadku gdy towary, co do ktérych
istnieje podejrzenie, Ze s3 towarami
okreslonymi w ust. 2 lit. a), zostaja:

— zgloszone do dopuszczenia do
swobodnego obrotu, wywozu lub

8 — Wersja zmieniona przez rozporzadzenie nr 241/99.

powrotnego  wywozu  zgodnie
z art. 61 rozporzadzenia (EWGQG)
nr 2913/92 z dnia 12 pazdziernika
1992 r. ustanawiajacego Wspdlnoto-
wy kodeks celny,

— ujawnione, przy okazji kontroli to-
wardw, przeprowadzonej pod nad-
zorem celnym zgodnie z art. 37
rozporzadzenia (EWG) nr 2913/92,
poddanych procedurze zawieszaja-
cej w rozumieniu art. 84 ust. 1 lit. a)
wymienionego rozporzadzenia, pod-
legajac z zastrzezeniem powiado-
mienia o powrotnie wywiezionych
lub umieszczonych w strefie wolno-
clowej badz sktadzie wolnoctowym
w rozumieniu art. 166 tego rozpo-
rzgdzenia [lub powrotnie wywie-
zionych za powiadomieniem badz
umieszczonych w strefie wolnocto-
wej lub skiadzie wolnoctowym w ro-
zumieniu art. 166 tego rozporzadze-
nial; oraz

b) srodki, ktére powinny zastosowaé wta-
$ciwe organy w odniesieniu do tych sa-
mych towaréw, w przypadku gdy stwier-
dzono, ze s3 to w rzeczywistosci towary
okreslone w ust. 2 lit. a).

2. Do celéw niniejszego rozporzadzenia:

a) »towary naruszajace prawo wlasnosci in-
telektualnej« oznaczaja:

— »towary podrabiane, to znaczy: to-
wary, wlacznie z ich opakowaniem,
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na ktérych zostal umieszczony, bez
pozwolenia, znak towarowy iden-
tyczny jak nalezycie zarejestrowany
znak towarowy dla towaréw tego sa-
mego typu lub taki, ktérego istotne
cechy nie odrézniaja go od takiego
znaku towarowego i ktéry w zwiazku
z tym narusza prawa osoby bedacej
zgodnie z prawodawstwem wspdl-
notowym lub ustawodawstwem
panstwa czlonkowskiego, w ktérym
zwrdcono si¢ do organéw celnych
z wnioskiem o interwencje, wlasci-
cielem znaku,

— »towary pirackie, to znaczy: towa-
ry, ktére sa fabrycznymi kopiami lub
w ktérych sktad wchodza fabryczne
kopie bez zgody osoby bedacej wla-
$cicielem praw autorskich lub praw
pokrewnych albo posiadacza prawa
do wzoru, bez wzgledu na to, czy
zarejestrowanych lub nie zgodnie
z prawem krajowym, lub osoby, ktéra
uzyskala pozwolenie osoby bedacej
wlascicielem praw w kraju produkcji,
w przypadkach gdy tworzenie takich
kopii narusza zgodnie z prawodaw-
stwem wspdlnotowym lub ustawo-
dawstwem paristwa cztonkowskiego,
w ktérym zwrdcono sie do organdw
celnych z wnioskiem o interwencje,
dane prawa.

12. Zgodnie z art. 6:

»1. W przypadku gdy urzad celny, do ktére-
go na podstawie art. 5 przekazano decyzje
o przyjeciu wniosku posiadacza prawa, na-
bierze pewnosci, po konsultacji ze sklada-
jacym wniosek w miare potrzeb, ze towary,
ktére znalazly sie w jednej z sytuacji, okreslo-
nych wart. 1 ust. 1 lit. a), odpowiadaja opiso-
wi towaréw okreslonych w art. 1 ust. 2 lit. a),
zawartych w tej decyzji, moze on zawiesi¢
zwolnienie towaréw lub je zatrzymad. [...]

2. Prawo obowiazujace w panstwach czlon-
kowskich, na ktérych terytorium towary
znalazly sie w jednej z sytuacji, okres$lonych
w art. 1 ust. 1 lit. a) stosuyje sie do:

a) wniosku do wladzy wlasciwej do podje-
cia merytorycznej decyzji i bezposred-
niego powiadomienia stuzby celnej lub
urzedu celnego okreslonych w ust. 1 tego
wniosku, chyba Ze wniosek jest wydany
przez te stuzbe lub urzad;

b) dazenia do podjecia decyzji przez te
wladze. W przypadku braku odpowied-
nich pod tym wzgledem regul wspélno-
towych, kryteria stosowane dazeniu do
podjecia decyzji sa takie same jak kry-
teria stosowane do ustalenia, czy towa-
ry wyprodukowane w danym panstwie
czlonkowskim naruszaja prawa posiada-
cza. [...]"
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B — Rozporzgdzenie nr 1383/2003

13. Artykul 1 stanowi:

»1. Niniejsze rozporzadzenie okre$la wa-
runki dzialann podejmowanych przez organy
celne, gdy istnieje podejrzenie, Ze towary na-
ruszaja prawo wlasnosci intelektualnej w na-
stepujacych sytuacjach:

a) gdy sa zgloszone o dopuszczenie do
swobodnego obrotu, wywozu lub po-
wrotnego wywozu zgodnie z art. 61 roz-
porzadzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 pazdziernika 1992 r. ustanawiajacego
Wspdlnotowy kodeks celny;

b) gdy zostaly znalezione w czasie kontro-
li towaréw wprowadzanych na obszar
celny Wspdlnoty lub go opuszczajacych
zgodnie z art. 37 i 138 rozporzadzenia
(EWG) nr 2913/92, gdy sa objete proce-
dura zawieszajaca w rozumieniu art. 84
ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporzadze-
nia, gdy sa w trakcie procesu powrotnego
podlegajacego powiadomieniu na mocy
art. 182 ust. 2 WKC lub umieszczone

w wolnym obszarze celnym lub wolnym
sktadzie celnym w rozumieniu art. 166
tego rozporzadzenia.

2. Niniejsze rozporzadzenie ustala réwniez
$rodki, ktére maja by¢ podjete przez wlasci-
we organy, gdy towary okreslone w ust. 1 zo-
stang uznane za naruszajace prawa wlasnosci
intelektualnej”

14. Artykut 2 ust. 1 rozporzadzenia z 2003 r.
zawiera definicje ,towaréw naruszajacych
prawo wlasnosci intelektualnej” dla celéw
rozporzadzenia:

»a) »towary podrobione«, a mianowicie:

i) towary, tacznie z ich opakowaniem,
oznaczone bez zezwolenia znakiem
towarowym, ktory jest identycz-
ny ze znakiem towarowym waznie
zarejestrowanym, odnoszacym sie
do towaréw tego samego rodzaju,
lub ktérych istotnych aspektéw nie
mozna odrézni¢ od takiego zna-
ku towarowego i ktére w zwiazku
z tym naruszaja prawa posiadacza
danego znaku towarowego zgodnie
z prawem wspoélnotowym, jak prze-
widziano w rozporzadzeniu Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego
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znaku towarowego lub prawa pan-
stwa czlonkowskiego, w ktérym
ztozono wniosek o podjecie dziatan
przez organy celne

b) »towary pirackie« [...]"

15. Artykul 9 odnosi sie¢ do warunkéw podej-
mowania dzialan przez organy celne. Stanowi
on w ust. 1, co nastepuje: ,[w] przypadku gdy
urzad celny, ktéremu decyzja uwzgledniajaca
wniosek zostata przekazana przez posiadacza
prawa na podstawie art. 8, stwierdzi, w mia-
re potrzeby po konsultacji z wnioskodawca,
ze towary znajdujace sie¢ w jednej z sytuacji
okreslonych w art. 1 ust. 1 sa podejrzane
o naruszenie prawa wlasno$ci intelektualnej
objetego ta decyzja, zawiesza dopuszczenie

”

towar6w lub zatrzymuje te towary. [...]"

16. Zgodnie z trescia art. 10 ,,prawo obowia-
zujace w panstwie cztonkowskim, na teryto-
rium ktérego towary znajduja sie w jednej
z sytuacji okres§lonych w art. 1 ust. 1, stosuje
sie¢ w celu zdecydowania, czy prawo wlasno-
$ci intelektualnej zostalo naruszone na mocy
prawa krajowego”
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III — Postepowania przed sadami krajo-
wymi i pytania prejudycjalne

A — Sprawa Philips

17. W dniu 7 listopada 2002 r. Antwerpse
Opsporingsinspectie van de Administratie
der Douane en Accijnzen (antwerpski urzad
celny i akcyzowy) zatrzymal tadunek maszy-
nek do golenia pochodzacy z Szanghaju. Za-
chodzito podejrzenie, ze ten fadunek narusza
prawa wlasnosci intelektualnej przystugujace
Koninklijke Philips Electronics NV (zwanego
dalej ,Philips”), w szczegdlno$ci miedzynaro-
dowe rejestracje wzoréw maszynek do gole-
nia dokonane w Swiatowej Organizacji Wta-
snoéci Intelektualnej (WIPO) pod numerami
DM-034.562 z dnia 9 czerwca 1995 r. oraz
DM-045.971 z dnia 29 lipca 1998 r. obejmu-
jace m.in. kraje Beneluksu, jak réwniez prawa
autorskie do wygladu zewnetrznego tych ma-
szynek do golenia.

18. W dniu 12 listopada 2002 r. skarzaca zlo-
zyla do Centrale Administratie der Douane
en Accijnzen te Brussel (gléwnego urze-
du cel) w Brukseli majacy ogélny charakter
wniosek o podjecie dziatan. Wniosek ten zo-
stal uwzgledniony w dniu 13 listopada 2002 r.

19. Nastepnie stuzby celne przekazaly firmie
Philips zdjecie maszynki do golenia ,Golden
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Shaver” i poinformowaly ja, ze w produkcji
i wprowadzaniu na rynek zajetych maszynek
do golenia uczestniczyly nastepujace pod-
mioty: Lucheng Meijing Industrial Company
Ltd, chinski producent maszynek do golenia;
Far East Sourcing Ltd z siedziba w Hong-
kongu, spétka zajmujaca sie transportem
towaréw; Rohlig Hong Kong Ltd, spedytor
towar6w z siedziba w Hongkongu, dziatajacy
na wniosek podmiotu zglaszajacego towary
badz ich odbiorcy; Rohlig Belgium NV, sp6t-
ka zajmujaca si¢ spedycja towaréw w Belgii
na wniosek podmiotu zglaszajacego towary
badz ich odbiorcy.

20. Zgodnie z oswiadczeniem przedstawi-
ciela spolki Rohlig Belgium NV zlozonym
w dniu 29 stycznia 2003 r. w Antwerpii, towa-
ry zostaly zadeklarowane w ramach odprawy
czasowej, bez wskazania kraju przeznaczenia.
Woczeéniej, w momencie ich przybycia do
Antwerpii, byly one przedmiotem deklaracji
skréconej zlozonej zgodnie z art. 49 Wspdl-
notowego kodeksu celnego.

21. W dniu 11 grudnia 2002 r. sp6tka Phi-
lips wniosta pozew do Rechtbank van eerste
aanleg te Anwerpen (sadu pierwszej instancji
w Antwerpii) w celu stwierdzenia, iz mialo
miejsce naruszenie przystugujacych jej praw
wlasnosci intelektualnej. W ocenie skarza-
cej, stosujac art. 6 ust. 2 lit. b) rozporzadze-
nia nr 3295/94, Rechtbank powinien przyja¢
fikcje, polegajaca na tym, ze zajete maszyn-
ki do golenia zostaly wytworzone w Belgii,
i co za tym idzie, stosowaé prawo belgijskie

celem rozstrzygniecia, czy naruszenie mialo
miejsce.

22. Przed wydaniem ostatecznego rozstrzy-
gniecia, Rechtbank zwrdcil sie do Trybu-
nalu Sprawiedliwo$ci o wydanie orzecze-
nia w przedmiocie nastepujacego pytania
prejudycjalnego:

»Czy art. 6 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia Rady
(WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r.
(zwanego dalej »dawnym rozporzadzeniem
celnym«) ustanawia ujednolicong zasade
prawa wspdlnotowego, ktéra obowiazuje sad
panstwa czlonkowskiego, do ktérego, zgod-
nie z art. 7 dawnego rozporzadzenia celne-
go, zwraca sie wlasciciel prawa autorskiego,
w taki sposdb, iz sad ten nie moze uwzglednic
w swym wyroku tego, ze towary zostaly pod-
dane procedurze odprawy czasowej, lub tez
ich tranzytowego statusu, i powinien zasto-
sowac fikcje polegajaca na tym, ze towary te
zostaly wyprodukowane w danym panstwie
czlonkowskim, rozstrzygajac nastepnie, sto-
sujac przepisy tego panstwa czlonkowskiego,
czy towary te naruszaja majace zastosowanie
prawo wlasnosci intelektualnej?”

B — Sprawa Nokia

23. W lipcu 2008 r. Her Majesty’s Com-
missioners of Revenue and Customs (organ
celny Zjednoczonego Kroélestwa; zwany da-
lej ,HMRC”) zatrzymal i skontrolowal na
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lotnisku Heathrow przesytke towaréw wysta-
nych z Hong Kongu do Kolumbii. Przesylka
zawierata okolo czterysta telefonéw komor-
kowych, baterii, instrukcji, opakowan oraz
zestawow  glosnomdwiacych oznaczonych
znakami towarowymi ,Nokia”

24. W dniu 30 lipca 2008 r. HMRC skierowal
do Nokia Corporation (zwanej dalej ,Nokig”)
pismo wraz z prébkami rzeczonych towardw.
Po zbadaniu prébek Nokia poinformowala
HMRC, ze sa podrobione i zwrdcila sie do
HMRC z pytaniem, czy bylby gotowy do za-
jecia towarow.

25. W dniu 6 sierpnia 2008 r. HMRC udzielit
odpowiedzi, stwierdzajac, ze po zasiegnie-
ciu porady prawnej ma watpliwosci, w jaki
spos6b towary moga by¢ ,podrobione” w ro-
zumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (i) rozporza-
dzenia z 2003 r., skoro brak jest dowoddéw na
to, iz maja zosta¢ wprowadzone do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej. Ze wzgledu na
brak takiego dowodu HMRC stwierdzit, ze nie
sadzi, by pozbawienie wtasciciela nalezacych
do niego towaréw bylo zgodne z prawem.

26. W dniu 20 sierpnia 2008 r. Nokia zto-
zyla do HMRC wniosek o udostepnienie
nazwisk i adreséw nadawcy i odbiorcy oraz
odpowiednich dokumentéw znajdujacych sie
w posiadaniu HMRC, dotyczacych przesylki.
Mimo udostepnienia tych dokumentéw No-
kia nie byla w stanie zidentyfikowa¢ nadawcy
ani odbiorcy i wyrazila opinie, Ze poczynili
oni starania celem ukrycia swojej prawdziwej
tozsamosci.
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27. Po zlozeniu kolejnego wniosku do
HMRC, w dniu 31 pazdziernika 2008 r. Nokia
wszczela postepowanie sadowe.

28. W wyroku z dnia 29 lipca 2009 r. sedzia
Kitchin, zasiadajacy w High Court of England
and Wales (Chancery Division), orzeki, ze
rozporzadzenie nie uprawnia ani nie zobo-
wiazuje organéw celnych do zatrzymania lub
zajecia falszywych towaréw przewozonych
tranzytem, jezeli brakuje dowodu na to, ze
owe towary zostang wprowadzone do obrotu
w panstwach czlonkowskich, poniewaz to-
wary takie nie stanowia ,towaréw podrobio-
nych” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (i)
rozporzadzenia nr 1383/2003.

29. Od orzeczenia sedziego Kitchina zosta-
to zlozone odwolanie do Court of Appeal of
England and Wales (zwanego dalej ,,Court of
Appeal”). W szczegblnosci z uwagi na sprawe
Philips, jak réwniez z uwagi na zréznicowane
poglady sadéw réznych panstw czlonkow-
skich i ,ze wzgledu na potrzebe spojnego
i jednolitego podejscia do kwestii wykladni
przywolanego rozporzadzenia’, Court of Ap-
peal zwrdcit sie do Trybunatu Sprawiedliwo-
$ci o wydanie orzeczenia w przedmiocie na-
stepujacego pytania prejudycjalnego:

»,Czy towary niewspdélnotowe oznaczone
wspélnotowym znakiem towarowym, kté-
re podlegaja dozorowi celnemu w panstwie
czlonkowskim i s3 przewozone tranzytem
z panstwa trzeciego do innego parstwa trze-
ciego, moga stanowi¢ »towary podrobione«
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w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia (WE) nr 1383/2003, jesli brakuje dowodu
na to, ze towary te zostana wprowadzone do
obrotu na terenie Wspdlnoty Europejskiej
zgodnie z procedurg celng albo w drodze nie-
legalnego przekierowania?”.

IV — Postepowanie przed Trybunalem
Sprawiedliwosci

30. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym w sprawie Philips wplynat
do sekretariatu Trybunalu Sprawiedliwosci
w dniu 17 listopada 2009 r. Natomiast wnio-
sek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym w sprawie Nokia wplynal do sekre-
tariatu Trybunalu Sprawiedliwo$ci w dniu
2 grudnia 2009 r.

31. Uwagi na pi$mie przedlozyli: w sprawie
Philips — skarzaca (Philips), Far East Sour-
cing, rzady belgijski, wloski i rzad Zjedno-
czonego Krolestwa oraz Komisja. W spra-
wie Nokia — skarzaca (Nokia), International
Trademark Association, rzad Zjednoczonego
Krolestwa, rzady portugalski, polski, czeski,
finski 1 wloski oraz Komisja.

32. Na rozprawie, ktéra odbyla sie w dniu
18 listopada 2010 r., swe stanowiska przed-
stawili: w sprawie Philips — skarzaca, Far
East Sourcing, rzady belgijski, czeski, rzad

Zjednoczonego Kroélestwa oraz Komisja;
w sprawie Nokia — skarzaca, International
Trademark Association, rzad Zjednoczone-
go Krolestwa, rzady czeski, francuski, polski
i finski oraz Komisja.

33. Postanowieniem z dnia 11 stycznia
2011 r. obie sprawy zostaly pofaczone do ce-
16w przedstawienia opinii i wydania wyroku.

V — Zagadnienie wstepne: podobienstwa
i réznice miedzy sprawami Nokia i Philips

34. Niezaleznie od wszystkich podobiernstw
wystepujacych miedzy niniejszymi sprawami,
wydaje si¢ konieczne od samego poczatku
podkreslenie gtéwnej réznicy, jaka zachodzi
miedzy nimi w celu wyjasnienia szczegdlnych
cech wystepujacych w kazdym z tych dwéch
przypadkoéw.

35. Po pierwsze, nalezy zaznaczy¢, iz ramy
prawne obu spraw rdznia si¢ w wyniku roz-
woju celnego prawodawstwa Unii. I tak, do
stanu faktycznego w sprawie Philips znaj-
duje zastosowanie dawne rozporzadzenie
nr 3295/94, podczas gdy w sprawie Nokia
nalezy zastosowa¢ nowe rozporzadzenie
nr 1383/2003. Ponadto pytania prejudycjalne
skupiaja sie na fragmentach tych przepiséw,
ktdrych tres¢ nie jest tozsama.
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36. Po drugie, obie sprawy réznia sie w od-
niesieniu do rodzaju znajdujacego zastoso-
wanie prawa wlasnosci intelektualnej. Sprawa
Philips dotyczy praw autorskich i zarejestro-
wanych wzoréw®, podczas gdy w sprawie
Nokia mamy do czynienia ze znakiem
towarowym .

37. Lecz najwazniejsza réznica migedzy tymi
dwoma sprawami wiaze sie z przedmiotem
sporu, w ramach ktérego zostaty przedlozone
oba pytania prejudycjalne i w odniesieniu do
ktérego zostanie udzielona odpowiedz przez
Trybunal Sprawiedliwosci. W obu sprawach
stan faktyczny wiaze si¢ z zatrzymaniem
przez organy celne towaréw objetych pro-
cedura tranzytu. Drugie z rozpatrywanych
postepowan przed sadem krajowym, a mia-
nowicie postepowanie w sprawie Nokia, do-
tyczy oceny legalnoéci dziatan brytyjskich
organdéw celnych, ktére nie dokonaly zatrzy-
mania towardw, uznajac, iz nie mialo miej-
sca ,istniejace” lub ,rzeczywiste” naruszenie
znaku towarowego. Tymczasem pierwsze
z rozpatrywanych postepowan — w sprawie
Philips — trafia do Trybunatu Sprawiedliwosci
w pdziniejszej fazie. Cechuje si¢ ono znaczng
odrebnoscig, gdyz w tej sprawie belgijskie or-
gany celne dokonaly juz odpowiednich dzia-
fann w odniesieniu do tego rodzaju towardw,
za$ wlasciciel prawa wlasno$ci intelektualnej,
ktére mialoby zosta¢ naruszone, zwrécit sie
do wlasciwego sadu o stwierdzenie istnie-
nia naruszenia, wraz z odpowiednimi tego
konsekwencjami.

9 — Do ktérych znajduje zastosowanie dyrektywa 98/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika
1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz.U. L 289,
s. 28) oraz odpowiadajace jej ustawodawstwo, ktére doko-
nalo jej transpozycji.

10 — Regulowanym przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), oraz wlasciwe usta-
wodawstwo krajowe w sprawie znakéw towarowych, zhar-
monizowane przez pierwsza dyrektywe Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawo-
dawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
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38. Stwierdzenie to wydaje sie tym bardziej
wlasciwe, iz cze$¢ z uwag przedstawionych
w obu przedmiotowych sprawach wska-
zuje na pewien stopien pomieszania pojec
w zakresie dotyczacym tych dwéch wymia-
réw ochrony praw wlasnoséci intelektualne;j.
Z tego wzgledu uwazam za konieczne juz
na etapie rozwazan wstepnych, by dokona¢
wyodrebnienia, zgodnie z majacymi zasto-
sowanie rozporzadzeniami, trzech nastepu-
jacych po sobie etapéw, ktére moga zostac
przeprowadzone przez organy danego pari-
stwa cztonkowskiego w przypadku mozliwe-
go naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej
w kontekscie towaréw bedacych w tranzycie.

39. Pierwszy etap o charakterze ,przygoto-
wawczym” rozpoczyna si¢ w momencie, gdy
zachodza ,wystarczajace powody, by podej-
rzewad, iz towary naruszaja prawo wlasnosci
intelektualnej’, i w zwigzku z tym organy cel-
ne przyjmuja ,$rodki poprzedzajace wniosek
o podjecie dzialan przez organy celne” pole-
gajace na zawieszeniu dopuszczenia towaréw
lub zatrzymaniu towaréw — w obu przypad-
kach przez okres trzech dni roboczych .

40. Drugi etap postepowania nastepuje juz
na wniosek wlasciciela prawa, co do ktére-
go wystepuje podejrzenie jego naruszenia '
i jezeli takie podejrzenia nadal sie utrzymu-
ja, to organy celne potwierdzaja zawieszenie
dopuszczenia lub zatrzymanie towardw .

11 — Artykul 4 rozporzadzenia z 1994 r. i art. 4 rozporzadzenia
22003 r.

12 — Whniosek o podjecie dzialan jest regulowany przez art. 3
rozporzadzenia z 1994 r. oraz w art. 5 i 6 rozporzadzenia
22003 r.

13 — Artykul 6 ust. 1 rozporzadzenia z 1994 r. i art. 9 rozporza-
dzenia z 2003 r.
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Ten etap ma nadal charakter administracyjny
i tymczasowy, lecz cechuje sie wiekszg ,stato-
$cig” niz etap poprzedzajacy.

41. Poczawszy od tego momentu, trzeci
i ostatni etap moze obejmowaé nastepuja-
ce przypadki: a) wiasciciel przedmiotowych
towaréw zrzeka sie ich i w takim przypad-
ku mozna przystapi¢ do ich zniszczenia pod
nadzorem organéw celnych'’; b) w ciagu
10 dni roboczych od otrzymania powiado-
mienia o podjeciu dzialann w drugim etapie,
wlasciciel prawa wlasnosci intelektualnej, co
do ktdrego istnieje podejrzenie naruszenia,
wszczyna postepowanie przed ,wlasciwym
organem” (zazwyczaj sadem) zmierzajace do
ustalenia co do istoty sprawy, czy nastapito
naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej';
lub c) wiasciciel prawa nie dokona zadnych
czynnos$ci w tym okresie 10 dni [tj. w braku a)
lub b) powyzej], co skutkowac bedzie tym, iz
towary zostana dopuszczone lub zatrzymanie
zostanie zakoriczone .

42. W ostateczno$ci, wyrazajac si¢ w spo-
s6b jak najbardziej zwiezly, w sprawie Nokia
zwrécono sie do Trybunatu, by wypowiedziat

14 — Artykul 11 ust. 1 rozporzadzenia z 2003 r. Rozporzadzenie
2 1994 1. nie przewidywalo takiej ,uproszczone;j” procedury.

15 — Artykul 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 rozporzadzenia z 1994 r.; oraz
art. 13 ust. 1 rozporzadzenia z 2003 r. Jezeli w toku postepo-
wania co do istoty sprawy zostanie stwierdzone naruszenie
prawa wlasnoéci intelektualnej, towary moga by¢ przed-
miotem $rodkéw ,ostatecznych” przewidzianych w art. 8
rozporzadzenia z 1994 r. i w art. 16 i 17 rozporzadzenia
z 2003 r., takich jak zakaz wprowadzania na obszar celny
Wspolnoty, zakaz dopuszczenia do swobodnego obrotu,
zakaz powrotnego wywozu, jak réwniez ich zniszczenie lub
wycofanie ich z obrotu bez odszkodowania oraz pozbawie-
nie 0séb zainteresowanych mozliwosci uzyskania korzysci
ekonomicznych z transakcji.

16 — Artykul 7 ust. 1 rozporzadzenia z 1994 r. oraz art. 13 ust. 1
rozporzadzenia z 2003 r.

sie co do tego, czy by zatrzymac towary
w trakcie uprzednio zakwalifikowanego ,dru-
giego etapu’, organy celne musza posiadac
jakiekolwiek dowody na to, ze przedmioto-
we towary, w ten czy inny sposéb, zostana
wprowadzone do obrotu na terytorium Unii.
Natomiast w sprawie Philips pojawia sie pyta-
nie, czy stwierdzenie tej okoliczno$ci jest nie-
zbedne do tego, by w ramach postepowania
co do istoty sprawy, ktére moze mie¢ miejsce
na zakonczenie ,trzeciego etapu’, stwierdzi¢
ewentualne naruszenie prawa wlasnosci
intelektualne;j.

43. Udzielajac uzytecznej odpowiedzi na py-
tania prejudycjalne przedlozone przez sady
krajowe, nie nalezy traci¢ z pola widzenia tej
podstawowej réznicy. Réznice wystepujace
miedzy tymi sprawami przemawiaja za udzie-
leniem odrebnych odpowiedzi na przedio-
zone pytania, uwzgledniajac kolejno$¢ ich
numer6w, nawet jesli w ten sposéb dochodzi
do odwrdcenia chronologicznego porzadku
dwoch trybéw ochrony udzielanej wobec to-
waréw podrobionych lub pirackich.

VI — Analiza pytania prejudycjalnego
w sprawie Philips

44. Rechtbank zwraca si¢ do Trybunalu
Sprawiedliwo$ci z pytaniem, w jaki sposéb
przystapi¢ do ustalenia, czy mialo miejsce
naruszenie prawa wlasno$ci intelektualnej
w odniesieniu do towardéw, ktdére zostaly
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zajete wowczas, gdy byly objete procedura
tranzytowa.

45. Jak to zostalo podkreslone powyzej,
niezaleznie od tego, w jaki sposéb postapily
organy celne w tym przypadku, istotne dla
tej sprawy jest stwierdzenie w toku poste-
powania sgdowego istnienia rzeczywistego
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, ze
wszelkimi tego konsekwencjami .

46. W szczegblnosci Rechtbank zmierza do
ustalenia, czy z tresci art. 6 ust. 2 lit. b) roz-
porzadzenia z 1994 r. wynika, iz taka ocena
moze mie¢ miejsce z pominieciem statusu
celnego towaréw, a konkretniej, czy mozna
w tym zakresie przyjac¢ fikcje, ktéra wedlug
niektérych twierdzen jest posrednio zawar-
ta w treéci tego przepisu, iz przedmiotowe
towary zostaly wytworzone w tym panstwie
cztonkowskim, w ktérym sie znajduja '®.

17 — Miedzy innymi, zniszczenie przedmiotowych towaréw lub
ich wycofanie z obrotu, bez mozliwosci uzyskania jakie-
gokolwiek odszkodowania (art. 8 ust. 1 rozporzadzania
21994 r. i art. 17 rozporzadzenia z 2003 r.).

18 — Jak zostalo to wskazane powyzej, tre$¢ pytania przedto-
zonego przez Rechtbank, poza oméwionym wczesniej
zakresem, rozpoczyna si¢ od zapytania, czy ten przepis
ustanawia ,ujednolicong zasade prawa wspélnotowego”
Na tak sformulowane pytanie nie mozna udzieli¢ innej
odpowiedzi niz to, ze rozporzadzenie z 1994 r. jako takie
ustanawia normy prawne o obowigzkowym zastosowaniu
w calym swoim zakresie i wywierajace skutek bezpoéredni
w calej Unii.
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47. Rechtbank w spos6b wyrazny stawia py-
tanie o to, czy koncepcje znana pod nazwa
»fikcja wytworzenia” mozna uznac za zgodna
z prawem Unii. Gtéwna konsekwencja zasto-
sowania tej fikcji prawnej bytaby mozliwo$é
uznania, iz towar niewspdlnotowy objety
procedurg tranzytu moze narusza¢ prawo
wlasnosci intelektualnej w taki sam sposéb
jak towar wytworzony w tym panstwie czlon-
kowskim, w ktérym znajduje si¢ ten towar
tranzytowy, niezaleznie od tego, czy ten to-
war jest przeznaczony na rynek Unii *°.

48. Odwotanie sie do tego rodzaju fictio iu-
ris, wokoét ktorej jest zogniskowane pytanie
prejudycjalne, przede wszystkim pozwolito-
by na pominigcie warunku ,uzywania w ob-
rocie handlowym” ustanowionego zaréwno
w art. 9 rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez
w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 12 dyrekty-
wy 98/71, ktéry jest wymagany do stwierdze-
nia naruszenia odpowiednio wspdlnotowego
znaku towarowego, krajowego znaku towa-
rowego lub praw do zarejestrowanego wzoru.

49. Szczegélny przedmiot praw wlasnosci
przemyslowej rzeczywiscie polega na przy-
znaniu uprawnionemu z tytulu rejestracji
znaku towarowego lub wzoru wylgcznego

19 — Wydaje sig, iz ,fikcja wytworzenia” zostala zastosowana po
raz pierwszy w sprawie o naruszenie patentéw przez Hoge
Raad der Nederlanden w wyroku z dnia 19 marca 2004 r.
(sygn. LN AO 0903, sprawa Philips przeciwko Postec
i Princo), po czym zostala nastepnie przyjeta przez prze-
wodniczacego Rechtbank Den Haag, w orzeczeniu z dnia
18 lipca 2008 r., jak réwniez przez sam sad odsylajacy
w wyroku z dnia 9 pazdziernika 2008 r.. Fikcja wytworze-
nia wydaje si¢ réwniez przyjeta przez cze$¢ doktryny — zob.
podobnie F. Eijsvogels, Some remarks on Montex Holdings
Ltd./Diesel Spa, Boek9.nl, z dnia 24 listopada 2006 r.
dostepny na stronie internetowej pod adresem: http://www.
boek9.nl/default.aspX?id=2968; A.Puts, Goods in transit,
194 Trademark World 22-23 (luty 2007).
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prawa do uzywania z tego prawa i zakazania
osobom trzecim ,uzywania” go w ,obrocie
handlowym”. W ten sposéb prawo materialne
wigze ochrone praw wlasnosci intelektualnej
z tym, iz ma miejsce wprowadzanie do obrotu
przedmiotowych towaréw lub ustug.

50. Przed udzieleniem odpowiedzi na pyta-
nie dotyczace wykladni przytoczonego art. 6
ust. 2 lit. b) nalezy juz teraz zaznaczy¢, ze
z dotychczasowego orzecznictwa wynika, iz
sam status tranzytowy nie skutkuje wprowa-
dzeniem towaréw do obrotu i co za tym idzie,
nie zagraza szczeg6lnemu przedmiotowi pra-
wa do znaku towarowego *.

51. W tych okoliczno$ciach celem uznania,
iz towary objete procedura tranzytu narusza-
ja prawo wlasnosci intelektualnej, niezbedne
wydaje sie ustalenie, iz beda one wprowa-
dzone do obrotu na obszarze, na ktérym pra-
wo jest chronione. Zastosowanie wskazanej
wyzej ,fikcji wytworzenia” zakladaloby, iz
rozporzadzenia celne rozszerzyly ochrone

20 — Wyrok z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-115/02
Rioglass i Transremar, Rec. s. I-12705, pkt 27. W przeci-
wienstwie do spraw bedacych przedmiotem niniejszego
postepowania, ten wyrok dotyczyt towaréw wytworzonych
w sposob zgodny z prawem na obszarze jednego z paristw
cztonkowskich, ktére to towary znajdowaly sie w tranzy-
cie przez obszar innego panstwa cztonkowskiego z prze-
znaczeniem do panstwa trzeciego. Analiza skupiala sie
zatem na mozliwosci powolania si¢ na zasade swobod-
nego przeplywu towaréw wobec dzialani podjetych przez
organy celne. Pomimo tej podstawowej réznicy rozwaza-
nia zawarte w przytoczonym wyroku odnosnie do statusu
towaréw wspolnotowych w tranzycie maja w pelni zastoso-
wanie do procedury tranzytu zewnetrznego. Jak stwierdzit
to rzecznik generalny F.G. Jacobs w opinii przedstawionej
w sprawie Class International (wyrok z dnia 18 pazdzier-
nika 2005 r. w sprawie C-405/03, Zb.Orz. s. 1-8735, ktéry
zostanie oméwiony w dalszej kolejnosci), iz ,[...] Istotnie
mozna by sadzi¢, iz jesli Trybunat przyjal ten poglad odno-
$nie do towaréw znajdujacych si¢ w swobodnym obrocie
na terytorium Wspélnoty, poglad ten miatby zastosowanie
a fortiori do towaréw niewspdlnotowych, w stosunku do
ktérych nie zostaly jeszcze dopelnione formalnosci przy-
wozowe” (pkt 32).

tych praw w stosunku do tego, co przewiduja
wcze$niej przytoczone przepisy prawa ma-
terialnego, umozliwiajac udzielenie ochrony
oderwanej od ,wprowadzania do obrotu” lub
»uzywania w obrocie handlowym” na obsza-
rze okreslonego panstwa czlonkowskiego.

52. W s$wietle powyzszego trudno jest przy-
jac, jak to czyni Philips w swoich uwagach pi-
semnych, iz ,fikcja wytworzenia” nie stanowi
nowego kryterium definicji naruszenia praw
wlasnosci intelektualnej i ze nie wplywa na
prawo materialne w przedmiocie tych praw?'.

53. W mojej ocenie, jak to zostanie dalej wy-
kazane, wyktadni opartej na ,fikcji wytworze-
nia” nie mozna wywies¢ z tresci przepiséw
prawa przytoczonych na jej poparcie. Taka
wykladnia wykracza poza cele rozporzadze-
nia celnego oraz stoi w sprzecznosci z dotych-
czasowym orzecznictwem w tym zakresie.

21 — Gdyby prawodawca wspdlnotowy pragnal zmieni¢ mate-
rialny zakres udzielonej ochrony w rozporzadzeniach
celnych, przyznajac wlascicielom tych praw takie upraw-
nienia, ktére nie sa przewidziane w wyzej przytoczonych
aktach prawa materialnego, to powolalby sie na art. 100A
lub art. 235 traktatu WE (art. 95 WE i 308 WE wedlug
numeracji poprzedzajacej traktat z Amsterdamu; obecnie
art. 114 TFUE i art. 352 TFUE) dotyczace zasad funkcjo-
nowania rynku wewnetrznego i stanowiace zwyczajowa
podstawe prawna w odniesieniu do norm materialnych
w zakresie prawa wlasnosci intelektualnej.
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A — Z tresci przywotanego przepisu nie moz-
na wywies¢ ,fikcji wytworzenia”

54. Po pierwsze uwazam, iz trudno jest
konstruowac ,fikcje wytworzenia” w opar-
ciu o tre$c art. 6 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia
z 1994 r., ktérego dokladng tres¢ warto po-
nownie przytoczy¢ dla tych celéw ,[p]rawo
obowiazujace w panstwach czlonkowskich,
na ktérych terytorium towary znalazly sie
w jednej z sytuacji, okre§lonych w art. 1 ust. 1
lit. a) stosuje sie do: [...] b) dazenia do pod-
jecia decyzji przez te wiladze. W przypad-
ku braku odpowiednich pod tym wzgledem
regul wspolnotowych, kryteria stosowane
w dazeniu do podjecia decyzji sa takie same
jak kryteria stosowane do ustalenia, czy towa-
ry wyprodukowane w danym panstwie czlon-
kowskim naruszaja prawa wlasciciela”

55. Przede wszystkim fakt, iz zgodnie z tre-
§cig przytoczonego przepisu ,wladza wia-
$ciwa” w chwili podejmowania decyzji co do
istoty sprawy musi stosowac takie same kryte-
ria jak przy ustalaniu, czy towary wytworzone
w przedmiotowym panstwie cztonkowskim
naruszaja prawa uprawnionego, w zaden spo-
séb nie oznacza, iz towary niewspdlnotowe
objete procedurg tranzytu musza by¢ trak-
towane pod kazdym wzgledem tak, jak gdy-
by byly towarami wytworzonymi nielegalnie
w tym panstwie czlonkowskim.

56. Wrecz przeciwnie, uwazna analiza tego
przepisu wskazuje, jak to podniosty Komisja
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i Zjednoczone Kroélestwo, ze przyjmujac nor-
me o takiej tresci, prawodawca wspélnotowy
zamierzal ,w przypadku braku odpowiednich
pod tym wzgledem regul wspdélnotowych”
pomocniczo ustanowi¢ regule kolizyjna. Ta
regula kolizyjna umozliwia ustalenie prawa
materialnego, ktére musi zastosowaé wilasci-
wy organ (w tym przypadku sad belgijski), by
rozstrzygnac istote sprawy i oceni¢, czy za-
chodzi naruszenie wlasnosci intelektualnej.
Takie wyznaczenie prawa jest konieczne (Ko-
misja wskazala, iz istnieje 27 réznych usta-
wodawstw krajowych, ktére moglyby znalez¢
zastosowanie w tym przypadku) i stanowi
oczywiste zastosowanie zasady terytorialno-
$ci, ktoéra jest stosowana do praw wlasnosci
intelektualnej *.

57. Z drugiej strony sformutowanie wskaza-
nego powyzej pomocniczego charakteru tej
normy prawnej nabiera znaczenia tylko w na-
stepujacy sposéb: ,w przypadku braku odpo-
wiednich pod tym wzgledem regul wspdlno-
towych” Czy przyjmujac, iz art. 6 wprowadza
»fikcje wytworzenia’, nie nalezaloby wylaczy¢
jego stosowania, przykladowo, do wspdlno-
towych znakéw towarowych regulowanych
przez rozporzadzenie nr 40/94, przyznajac
im w ten sposéb mniejszy zakres ochrony niz
innym prawom wlasnosci intelektualne;j?

58. Wniosek ten znajduje dalsze potwierdze-
nie w treéci art. 10 nowego rozporzadzenia

22 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 10 listopada 1992 r.
w sprawie C-3/91 Exportur, Rec. s. I-5529, pkt 12; z dnia
22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger, Rec. s. I-2789, pkt 22.
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celnego, ktéry w wiekszosci powielil tres¢
art. 6 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia z 1994 r.
Sformutowany w jasniejszy sposéb art. 10
stanowi, jak nastepuje: ,[p]rawo obowiazujg-
ce w panstwie cztonkowskim, na terytorium
ktérego towary znajduja sie w jednej z sytu-
acji okreslonych w art. 1 ust. 1, stosuje sie
w celu zdecydowania, czy prawo wlasnosci
intelektualnej zostalo naruszone na mocy
prawa krajowego” Co za tym idzie, odpo-
wiednik przepisu zawarty w nowym rozpo-
rzadzeniu nie postuguje si¢ juz przytoczonym
wyzej okresleniem ,towary wyprodukowane
w danym panstwie cztonkowskim’, przyjmu-
jac w sposéb jeszcze bardziej oczywisty cha-
rakter reguty kolizyjnej %.

B — Wykiadnia proponowana przez spétke
Philips wykracza poza cele rozporzgdzenia
celnego

59. Po drugie oczywiste wydaje sie, ze za-
stosowanie ,fikcji wytworzenia” do tego ro-
dzaju towaréw skutkowaloby mozliwoscia
ustanowienia zakazu samego ich wprowadze-
nia w procedurze zawieszenia (tranzytu lub

23 — W nowym rozporzadzeniu odniesienie do kryterium
wytworzenia znajduje sie¢ wylacznie w motywie 8 rozpo-
rzadzenia. Motyw ten jednakze konczy sie innym postano-
wieniem o jednoznacznym charakterze normy kolizyjnej:
»[n]iniejsze rozporzadzenie nie wplywa na przepisy panstw
cztonkowskich dotyczace wlasciwosci sadéw lub procedur
sadowych” W mojej ocenie, jezeli oba przepisy pojawiaja sie
w tym samym motywie preambuly to dlatego, ze majg ten
sam cel: ustali¢ prawo wlasciwe dla postepowania dotycza-
cego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej. Ponadto
nie wydaje si¢ prawdopodobne, by postanowienie o takim
znaczeniu nalezalo wywodzi¢ wylacznie z tresci jednego
motywu. Zobacz podobnie J.K. van Hezewijk, Montex and
Rolex — Irreconciliable differences? A call for a better defi-
nition of counterfeit goods, International review of intel-
lectual property and competition law, Vol. 39 (2008), nr 7,
5. 779.

sktadowania czasowego) niezaleznie od miej-
sca przeznaczenia tych towaréw. Taki skutek
w jednoznaczny sposéb wykracza poza cele
unijnego prawodawstwa celnego.

60. Zgodnie z treScia motywu drugiego
rozporzadzenia nr 3295/94, ma ono na celu
»w miare mozliwosci [...] zapobiega¢ wpro-
wadzaniu na rynek towaréw [podrobionych
lub pirackich] i [...] w tej sprawie podjac
$rodki, aby skutecznie przeciwdziata¢ takie-
mu bezprawnemu dzialaniu, nie ograniczajgc
wolnosci handlu prowadzonego zgodnie z pra-
wem’, w takim zakresie, w jakim obrét towa-
rami podrabianymi lub pirackimi ,powoduje
znaczny uszczerbek przestrzegajacym prawa
producentom i podmiotom gospodarczym
oraz posiadaczom prawa autorskiego lub
praw pokrewnych, a takze wprowadza w btad
konsumentéw” >,

61. Motyw drugi odzwierciedla zatem wole
prawodawcy wspolnotowego do osiagnie-
cia zgodno$ci miedzy regulacjami celnymi
a ogblnym rezimem ochrony praw wtasnosci
intelektualnej opartym, jak to zostalo pod-
kres$lone powyzej, na ,uzywaniu w obrocie
handlowym”.

24 — Kursywa wprowadzona przeze mnie. Podobnie motyw 2
rozporzadzenia z 2003 r.
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62. W istocie chodzi o to, by uniknaé¢ ,wpro-
wadzenia do obrotu” na obszarze Unii towa-
réw podrobionych lub pirackich, nie zas o to,
by zabroni¢ ich tranzytu, nawet zanim zosta-
nie ustalone, jakie bedzie ich przeznaczenie.
Przyznanie takiego uprawnienia wlascicielo-
wi praw, co do ktérych istnieje podejrzenie
ich naruszenia, skutkowaloby zakl6ceniem
wolnosci handlu prowadzonego zgodnie
z prawem, ktéra ma przeciez zosta¢ zacho-
wana przez rozporzadzenie. Skutkowaloby to
takze rozszerzeniem zwyklego zakresu praw
wlasnosci intelektualnej.

63. Z pewnoscia nie nalezy, pomijaé tresci
motywu trzeciego rozporzadzenia z 1994 r.
(»w zakresie, w jakim towary podrabiane lub
pirackie [lub towary z nimi zréwnane] sa
przywozone z panstw trzecich, wazne jest
zakazanie dopuszczenia ich do swobodnego
obrotu we Wspoélnocie lub dopuszczenie do
postegpowania zawieszajgcego”)”. Niemniej
jednak tres¢ motywu trzeciego, w szczegol-
nosci jego konicowy fragment, nie moze by¢
analizowana bez odniesienia do przytoczone-
go wyzej motywu drugiego. Jezeli odczytuje
sie go facznie z poprzedzajacym go motywem
drugim, wydaje sie oczywiste, iz dotyczy on
zakazu, ktéry moze by¢ ustanowiony przez
wlasciwy organ w sytuacji, gdy zostanie osta-
tecznie stwierdzone naruszenie prawa wila-
snosci intelektualnej po uprzednim ustaleniu,
iz towary beda rzeczywiscie wprowadzone

25 — Kursywa wprowadzona przeze mnie.
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na rynek Unii. Tylko w ten sposéb mozna
rozumie¢ ustanowienie wlasciwej procedury
umozliwiajacej organom celnym, jak to wska-
zuje dalsza cze$¢ tego motywu, ,podjecie
dziatan zapewniajacych, ze zakaz ten bedzie
przestrzegany’.

64. Zaréwno Philips, jak i rzady belgijski
i wloski podniosly, iz ,fikcja wytworzenia”
jest niezbedna do zapewnienia stosowania
rozporzadzenia z 1994 r. (oraz nowego roz-
porzadzenia z 2003 r.) do towar6w objetych
procedura tranzytu zewnetrznego, objetych
art. 1, oraz w ostatecznosci do tego, by orga-
ny celne mogly interweniowa¢ w sprawach
takich jak niniejszy przypadek. Niemniej jed-
nak, jak to juz wskazalem powyzej, ten rodzaj
argumentéw wynika z pomieszania wymo-
géw warunkujacych podjecie dziatan przez
organy celne z surowszymi warunkami, ktére
musza by¢ spelnione, by wlasciwy organ do-
konal ostatecznego stwierdzenia naruszenia
wlasnosci intelektualnej.

65. Z drugiej strony nie mozna zapominac,
ze ochrona praw wlasnosci intelektualnej jest
oparta na zasadzie terytorialnosci. Zgodnie
z ta zasadg wlasciciele praw moga zabroni¢
nieuprawnionego korzystania z przystugu-
jacych im praw wylacznie w tych panstwach
czlonkowskich, w ktérych prawo podle-
ga ochronie?®. Z uwagi na to, iz tranzyt nie

26 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger, pkt 22. Zobacz takze moja opi-
nia przedstawiona w dniu 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie
C-96/09 P Anheuser-Busch, pkt 106 i nast.
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stanowi ,uzywania w obrocie handlowym’,
odwotanie sie do fikcji wytworzenia skutko-
waloby ustanowieniem istotnego wyjatku od
zasady terytorialno$ci. Réwniez z tej perspek-
tywy stanowiloby to wykroczenia poza cele
rozporzadzenia celnego .

C — Ostateczny wynik analizy dotychczaso-
wego orzeczmniciwa nie przemawia za przyje-
ciem ,fikcji wytworzenia”

66. Nalezy podsumowac rozwazania
w przedmiocie proponowanej przeze mnie
odpowiedzi na pytanie przedlozone w spra-
wie Philips, zwracajac szczegélng uwage na
dotychczasowe orzecznictwo w tej materii,
czesto przywolywane przez jedng lub dru-
ga strone w zaleznosci od ich odpowiednich
intereséw prawnych. Niejako uprzedzajac
wnioski, do jakich dochodze w tym punk-
cie, wskazuje, iz ,fikcja wytworzenia” nie jest
spdjna z najnowszym orzecznictwem w tym
przedmiocie, wynikajacym przede wszystkim

27 — Spétka Philips przywotata tres¢ komunikatu Komisji do
Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Spolecznego w sprawie reakcji wiadz
celnych wobec najnowszych tendencji w zakresie podra-
biania towaréw i piractwa z dnia 11 pazdziernika 2005 r.
[COM(2005) 479 wersja ostateczna, s. 8, zalacznik IIL1],
w ktérym stwierdzono, ze ,[pJrawodawstwo celne UE
w tym zakresie uwazane jest obecnie za najskuteczniejsze
na $wiecie [...]. Kontrole celne wszelkich przemieszczen
towardw, szczeg6lnie w fazie przefadunku, chronig nie tylko
samg UE, lecz takze inne rejony $wiata, a szczeg6lnie kraje
najmniej rozwiniete, ktore czesto staja sie celem oszustéw”.
Mimo tego, pewne jest, ze ani z orzecznictwa, ani z obecnie
obowigzujacych przepiséw nie mozna wywie$¢ mozliwosci
rozszerzenia $cisle europejskiej ochrony o panstwa trzecie
poprzez zwigkszenie srodkdéw, ktére mozna przyja¢ na gra-
nicy. Podobnie zob. H. Grofie Ruse-Khan, T. Jaeger, Policing
patents worldwide? EC border measures against transiting
generic drugs under EC and WTO intellectual property
regimes, International review of intellectual property and
competition law, Vol. 40 (2009), nr 5, s. 502—538.

z wyrokéw w sprawie Class International *

oraz Montex Holdings*.

67. W 2005 r. Trybunal Sprawiedliwosci
stwierdzil w sprawie Class International, iz
dyrektywa 89/104 i rozporzadzenie nr 40/94
powinny by¢ interpretowane w ten sposéb,
ze wlasciciel znaku towarowego nie moze
sprzeciwi¢ sie samemu tylko wprowadzeniu
na terytorium Wspdlnoty w ramach procedu-
ry celnej tranzytu zewnetrznego lub skiadu
celnego oryginalnych towaréw oznaczonych
tym znakiem towarowym, ktére uprzednio
nie zostaly jeszcze wprowadzone do obrotu
na terytorium Wspdlnoty przez tego wla-
$ciciela lub za jego zgoda. W takiej sytuacji,
to do wtasciciela znaku towarowego nalezy
udowodnienie okoliczno$ci uzasadniajacych
wykonanie prawa zakazu, poprzez wykazanie
badz to dopuszczenia do swobodnego obro-
tu towaréw niewspdlnotowych oznaczonych
jego znakiem, badz to oferowania lub sprze-
dazy nieodzownie wiazacej si¢ z wprowadze-
niem ich do obrotu we Wspdlnocie.

68. OdpowiedZ udzielona przez Trybunal
byla w pelni spéjna z wyzej wymienionym
orzeczeniem w sprawie Rioglass i Trans-
remar, w ktérej Trybunal stwierdzil, iz sam
tranzyt towaréw nie skutkuje ich ,wprowa-
dzeniem do obrotu” dla celéw uzyskania
ochrony udzielonej przez materialne prawo
znakéw towarowych.

28 — Wyzej wymieniony.

29 — Wyrok z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-281/05,
Zb.Orz. s. 1-10881; zwanej dalej ,wyrokiem w sprawie
Montex”.
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69. Rok pozniej Trybunal wypowiedziatl sie
podobnie w orzeczeniu w sprawie Montex,
stwierdzajac, ze art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy
89/104 nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze
uprawniony z rejestracji znaku towarowego
moze zakazaé tranzytu przez panstwo czlon-
kowskie, w ktérym znak towarowy objety jest
ochrong, towaréw opatrzonych tym znakiem
towarowym, objetych procedurg tranzy-
tu zewnetrznego i skierowanych do innego
panstwa czlonkowskiego, w ktérym ochrona
taka nie istnieje, tylko wowczas, ,gdy towa-
ry te sa przedmiotem dzialai osoby trzeciej
podejmowanych w czasie, gdy sa one obje-
te procedurg tranzytu zewnetrznego, ktdre
musza pociagac za soba wprowadzanie tych
towar6w do obrotu w wymienionym wyzej
panstwie czlonkowskim tranzytu’”.

70. W skrécie, oba wyroki jednoznacznie
potwierdzaja, ze ,uzywanie w obrocie han-
dlowym” stanowi niezbedny warunek objecia
ochrong praw wlasnosci intelektualnej i ich
brzmienie nie pozostawia miejsca na zastoso-
wanie przytoczonej tezy o ,fikcji wytworze-
nia” Oczywiscie mamy do czynienia z orze-
czeniami wydanymi w przedmiocie wykladni
materialnych przepiséw o znakach towaro-
wych (dyrektywa 89/104 oraz rozporzadze-
nie nr 40/94) i nie dotyczg one rozporzadzen
regulujacych dzialania organéw celnych. Nie
mozna jednak zapominal, iz przepisy roz-
porzadzen, ktérych interpretacja stanowi
przedmiot niniejszego postepowania, wyjat-
kowo wchodza w zakres przedmiotowego za-
kresu przywolanych praw.

71. W tym aspekcie nalezy uwypukli¢ tres¢
pkt 40 wyroku w sprawie Montex, w ktérym
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wyraznie zostalo stwierdzone, iz ,zaden
z przepiséw rozporzadzenia nr 3295/94 nie
ustanawia nowego kryterium badania, czy
doszlo do naruszenia praw do znaku towa-
rowego, ani kryterium ustalenia, czy chodzi
o takie uzywanie znaku, ktére mogloby by¢
zakazane z uwagi na to, ze w jego wyniku do-
chodzi do naruszenia tych praw” W $wietle
tego wyjasnienia przedstawionego przez
orzecznictwo, przywotana ,fikcja wytworze-
nia” nie znajduje oparcia w rozporzadzeniu
celnym, gdyz jak to wskazalem uprzednio,
skutkuje ona ponownym okresleniem zakre-
su praw wlasnosci intelektualne;j.

72. Niemniej jednak istnieje wcze$niej-
sze orzecznictwo, odnoszace sie ponadto
w szczegblnosci do rozporzadzen celnych
i nie mozna calkowicie zaprzeczy¢, iz pomie-
dzy tym orzecznictwem a wyrokami w spra-
wie Class International i Montex wystepuje
pewne napiecie. Orzecznictwo to bylo wie-
lokrotnie przywolywane przez tych uczestni-
kéw niniejszego postepowania, ktérzy popie-
raja koncepcje ,fikcji wytworzenia” Dotyczy
to gléwnie wyroku w sprawie Polo przeciw-
ko Lauren® z 2000 r. oraz wyroku w sprawie
Montres Rolex z 2004 r.*".

73. Rzeczywiscie, zaréwno w wyroku w spra-
wie Polo przeciwko Lauren, jak i w sprawie
Rolex Trybunal Sprawiedliwo$ci stwierdzil, iz
rozporzgdzenie celne z 1994 r. znajduje zasto-
sowanie do towaréw niewspolnotowych, kté-
re znajduja si¢ na obszarze danego panstwa
czlonkowskiego jako towary objete procedu-
ra tranzytu do panstwa trzeciego, nie czynigc
szczegblnego odniesienia do koniecznosci
wykazania, iz s one przeznaczone na rynek

30 — Wyzej wymieniony.

31 — Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-60/02 postepo-
wanie karne przeciwko X, Rec. s. I-651, zwany dalej ,wyro-
kiem w sprawie Rolex”.
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wspdlnotowy. W ten sposéb ewidentne roz-
nice, ktére pojawiaja sie miedzy tymi dwoma
grupami orzeczen, tlumacza, dlaczego byly
one tak czesto krytykowane za swéj sprzecz-
ny charakter *.

74. Po pierwsze, w tym kontekscie nalezy
stwierdzi¢, iz Trybunal Sprawiedliwosci byl
$wiadomy istnienia tego napiecia i z tych
wzgledéw wyjasnil, iz wykladnia przyjeta
w wyrokach w sprawie Class International
i Montex nie jest podwazona przez wczes-
niejsze orzecznictwo .

75. Po drugie, nalezy bra¢ pod uwage to, iz
dwa pierwsze orzeczenia skupialy sie na ta-
kich kwestiach jak wazno$¢ rozporzadze-
nia celnego i jego podstawa prawna (wy-
rok w sprawie Polo przeciwko Lauren) oraz
istnienie karnej lex previa, jak w przypad-
ku sprawy Rolex, pozostawiajac na drugim

32 — O. Vrins i M. Schneider, Trademark use in transit: EU-
-phony or cacophony?, Journal of IP Law and Practice,
2005, vol. 1, nr 1, s. 45, 46.

33 — W tym aspekcie zob. w szczegélnosci pkt 35-40 wyroku
w sprawie Montex, jak rowniez pkt 38—45 opinii rzecznika
generalnego M. Poiaresa Madura przedstawionej w tej
sprawie w dniu 4 lipca 2006 r., w ktérej ten problem zostal
przedstawiony w sposéb bardziej wyczerpujacy, a wrecz
w sposob bardziej jasny. W sprawie Class International
nie zostalo poczynione zadne wyrazne odniesienie do tego
problemu, prawdopodobnie dlatego, iz sprawa dotyczyta
importéw réwnoleglych towaréw oryginalnych i rozporza-
dzenie celne po prostu nie znajdowalo zastosowania (art. 1
ust. 4 rozporzadzenia z 1994 r. oraz art. 3 rozporzadzenia
z 2003 r.). Jednakze wyzej przytoczona opinia rzecznika
generalnego E.G. Jacobsa przedstawiona w tej sprawie
zawiera odniesienie do wyroku w sprawie Polo przeciwko
Lauren, wyjaéniajac, iz zostalo ono wydane w innym kon-
tekscie (pkt 34).

planie analize aspektéw zwigzanych z prze-
znaczeniem towar6éw na terytorium Unii.

76. Nalezy wreszcie podkresli¢, iz wyrok
w sprawie Polo przeciwko Lauren nadaje
duze znaczenie ryzyku niezgodnego z pra-
wem wprowadzenia na rynek Unii towaréw
naruszajacych prawo do znaku towarowego,
wywodzac z tego, iz omawiany tranzyt ,moze
mie¢ wplyw na rynek wewnetrzny”**.

77. Niemniej jednak, niezaleznie od wszyst-
kich powyzszych okolicznosci, trzeba przy-
znaé, iz pomiedzy tymi dwoma grupami
wyrokéw wystepuje w pewnym stopniu brak
ciaglo$ci. Jezeli pragnie sie nadac tej relacji
jakiekolwiek znaczenie, to w moim rozumie-
niu te dwa ostatnie wyroki (w sprawie Class
International i Montex) w najbardziej odpo-
wiedni sposéb odzwierciedlaja stanowisko
przyjete przez Trybunal.

78. W kazdym przypadku uwazam, ze za-
mieszanie powstale w wyniku interpretacji
tej serii wyrokéw wynika w gtéwnej mierze
z tego, iz do tej chwili Trybunal Sprawiedli-
woséci udzielal odpowiedzi w stosunku do
przepiséw powolywanych w poszczegdlnych
wnioskach o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, niekoniecznie biorac pod
uwage przedmiot sporu, w ramach ktérego
powstalo dane pytanie.

79. W niniejszych sprawach przediozonych
Trybunalowi bedzie on musial wyjasnié,

34 — Punkt 34 wyzej wymienionego wyroku w sprawie Polo
przeciwko Lauren.
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w jakich okolicznosciach nalezy zastosowac
kazda z tych norm prawnych, oraz sprecy-
zowaé wymogi niezbedne do przekroczenia
progu uzasadniajacego dzialania podejmo-
wane przez organy celne z jednej strony,
a z drugiej strony niezbedne do stwierdzenia
(zazwyczaj w postepowaniu sgdowym) naru-
szenia prawa *.

D — Whioski

80. Majac na uwadze powyzsze rozwaza-
nia, proponuje, by na pytanie prejudycjalne
przedlozone przez Rechtbank Trybunal od-
powiedzial, ze art. 6 ust. 2 lit. b) rozporza-
dzenia z 1994 r. nie moze by¢ interpretowany
W ten sposdb, ze organ (w tym wypadku sad)
panstwa czlonkowskiego, do ktérego zgodnie
z art. 7 wyzej wymienionego rozporzadzenia
zwrdcit sie wlasciciel prawa wlasnosci intelek-
tualnej, moze pomina¢ status odprawy czaso-
wej lub tranzytu przedmiotowych towaréw
i co za tym idzie, przepis ten nie moze by¢ in-
terpretowany w taki sposéb, ze ten organ jest
uprawniony do dziatania w oparciu o fikcje,
zgodnie z ktdéra przyjmuje sie, ze przedmioto-
we towary zostaly wytworzone w tym samym
panstwie cztonkowskim, dla celéw ustalenia
na podstawie przepiséw prawa tego panstwa,

35 — Jak to zostanie przedstawione w mojej analizie sprawy
Nokia, w mojej ocenie jest oczywiste, iz ten prog nie moze
by¢ taki sam dla tych dwéch obszaréw i ze interwencja pre-
wencyjna organéw celnych moze opiera¢ si¢ na prostym
»,dowodzie wstepnym’, mniej lub bardziej uzasadnionym,
lecz bez koniecznos$ci wykazywania, iz towary beda prze-
znaczone do wprowadzenia do obrotu na obszarze Unii,
gdyz to zakladaloby prawie ostateczne ustalenie narusze-
nia, ktére moze by¢ wymagane jedynie w postepowaniach
takich jak postepowanie bedace obecnie przedmiotem ana-
lizy (Philips).
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czy naruszaja one wlasciwe prawo wlasnosci
intelektualne;j.

VII — Analiza pytania
w sprawie Nokia

prejudycjalnego

A — Rozwazania wstepne

81. Jak =zostalo to wskazane uprzednio,
w przeciwienistwie do sprawy, ktéra wlasnie
zostala przeanalizowana, Court of Appe-
al w sprawie Nokia formuluje swoje pyta-
nie prejudycjalne w ramach postepowania,
w ktérym podnoszony jest zarzut niezgodno-
$ci z prawem decyzji brytyjskich organéw cel-
nych, ktére odrzucily wniosek zlozony przez
Nokie o zatrzymanie okreslonych towaréw
objetych procedura tranzytu.

82. Z formalnego punktu widzenia wniosek
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjal-
nym zawiera pytanie w zakresie wykladni
pojecia ,towaréw podrobionych” zawartego
w art. 2 ust. 1 lit. a) nowego rozporzadzenia
z 2003 r.. ,towary, tacznie z ich opakowa-
niem, oznaczone bez zezwolenia znakiem to-
warowym, ktéry jest identyczny ze znakiem
towarowym waznie zarejestrowanym, odno-
szgcym sie do towaréw tego samego rodzaju,
lub ktérego istotnych aspektéw nie mozna
odrézni¢ od takiego znaku towarowego i kt6-
ry w zwiazku z tym narusza prawa posiadacza
danego znaku towarowego zgodnie z prawem
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wspdlnotowym, jak przewidziano w rozpo-
rzadzeniu Rady (WE) nr 40/94 [...] lub prawa
panstwa czlonkowskiego, w ktérym zlozo-
no wniosek o podjecie dzialan przez organy
celne”.

83. Wobec powyzszego do Trybunalu Spra-
wiedliwo$ci nalezy zadanie wyjasnienia, czy
ten przepis ustanawia autonomiczne pojecie
towaréw podrobionych, oderwane od norm
prawa materialnego dotyczacych podejmo-
wania dzialan przez organy celne.

84. W mojej ocenie, zawarte w przedmioto-
wym przepisie odniesienie do regulacji prawa
materialnego w dziedzinie znakéw towaro-
wych, mimo ze jest wprowadzone okresle-
niem ,w zwigzku z tym”*, jest bezwarunko-
we. W konsekwencji teza o ,autonomicznym
pojeciu” podnoszona przez niektérych in-
terwenientéw nie moze przewazy¢. By moz-
na bylo stwierdzi¢ istnienie ,podrobionego
znaku towarowego” w rozumieniu rozporza-
dzenia z 2003 r., konieczne jest wykazanie, iz
dane towary sg przeznaczone na rynek Unii
Europejskiej. W przeciwnym razie towary
objete procedura tranzytu nie spelnialyby
wymogu ,uzywania w obrocie handlowym’,
ustanowionego zaréwno przez rozporzadze-
nie nr 40/94, jak i przez krajowe ustawodaw-
stwa w przedmiocie znakéw towarowych.

36 — ,De ce fait” w wersji francuskiej; ,thereby” w wersji angiel-
skiej; ,og som derved” w wersji dunskiej; ,und damit”
w wersji niemieckiej; ,e que pertanto” w wersji wloskiej;
»die zodoende” w wersji niderlandzkiej; ,por ese motivo”
w wersji portugalskiej; ,ja joka siten” w wersji finiskiej; ,och
som dirigenom” w wersji szwedzkiej.

85. Jak to zostalo wskazane w sprawie Phi-
lips, ten wymdg jest nieunikniony w przy-
padku potwierdzenia w drodze sadowej lub
w inny sposéb, ze mialo miejsce naruszenie
prawa do znaku towarowego w postepowa-
niu co do istoty sprawy. Tymczasem w niniej-
szej sprawie chodzi o wyjasnienie, czy spel-
nienie tego wymogu jest réwniez niezbedne
w ewentualnej fazie poprzedzajacej podjecie
dzialan przez organy celne.

86. Ten ostatni element stanowi kryte-
rium podnoszone przez brytyjskie orga-
ny celne, w oparciu o art. 2 rozporzadzenia
nr 1383/2003, na uzasadnienie odmowy pod-
jecia dzialan wobec towaréw objetych pro-
cedurg tranzytu, skoro nie istnialy dowody
wskazujace na to, iz te towary sg przeznaczo-
ne na rynek Unii.

87. Niemniej jednak, jezeli w niniejszej spra-
wie chodzi o wyjasnienie, czym s3 ,towary
podrobione” dla celow rozporzgdzenia czy
tez, co wlasciwie jest tozsame, o wyjasnienie,
jakie okolicznosci muszg zaj$¢, by organy cel-
ne mogly podja¢ dziatania, to oczywiste jest,
iz art. 2 rozporzadzenia z 2003 r., wokét ktére-
go skupia sie pytanie prejudycjalne, nie moze
by¢ analizowany w sposéb odosobniony.

88. Wrecz przeciwnie, w mojej ocenie nale-
2y w szczegblnosci uwzglednia¢ art. 1 tego
samego rozporzadzenia okreslajacy jego za-
kres, jak réwniez art. 4 i 9, w ktérych zosta-
ly szczegélowo okre$lone warunki podjecia
dzialan przez organy celne. Wszystkie wy-
zej wskazane przepisy posluguja sie, jak to
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zostanie wykazane ponizej, pojeciem ,podej-
rzenia” jako kryterium podejmowania takich
dziatan¥.

89. Z drugiej strony, szeroka i odosobniona
wykladnia art. 2, traktowanego jako jedyny
odnoény przepis okreslajacy mozliwos$¢ pod-
jecia dziatan przez organy celne, bytaby trud-
na do pogodzenia z celami rozporzadzenia
i z uprawnieniami, ktére rozporzadzenie na-
daje tym organom, jak réwniez z dotychcza-
sowym orzecznictwem w tej materii *®.

B — Artykuly 1, 4 i 9 rozporzgqdzenia wpro-
wadzajq szczegolne kryterium uzasadniajgce
podjecie dzialan: ,podejrzenie” naruszenia

90. W przeciwienstwie do art. 2, ktéry ogra-
nicza si¢ do zdefiniowania, jakiego rodzaju
towary ,dla celéw niniejszego rozporzadze-
nia” uwaza sie za towary naruszajace prawo

37 — ,Maja wystarczajgce powody, by podejrzewaé” w przy-
padku art. 4; ,[w] przypadku gdy urzad celny [...] stwierdzi
[...], ze towary [...] sa podejrzane” w art. 9.

38 — Aby osiagna¢ cele rozporzadzenia, nie trzeba odwoly-
wac sie, jak to sugeruje INTA, do ,fikcji wytworzenia’, co
miatem juz okazje stwierdzi¢ przy analizie sprawy Philips.
Teza ta wydaje mi si¢ takze trudna do obrony w niniejszym
kontekscie. Tak naprawde jedyny przepis rozporzadze-
nia 2003 r., ktory ewentualnie méglby stanowi¢ podstawe
wskazanej powyzej fikcji, to art. 10 zawierajacy regule
kolizyjna w przedmiocie wyboru prawa wlasciwego, ktéry
ponadto, jak wynika to z tytulu rozdziatu III rozporzadze-
nia, znajduje zastosowanie do postepowania co do istoty
sprawy, nie za$ do warunkéw podejmowania dziatan przez
organy celne, co jest przedmiotem niniejszej sprawy.
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wlasno$ci intelektualnej, art. 1, 4 i 9 odnosza
sie wprost do mozliwoséci podjecia dziatan
przez organy celne, gdy istnieje ,podejrzenie’;
ze towary objete jakakolwiek procedurg celna
»naruszaja” prawo wlasnosci intelektualnej.

91. Jak to zostalo wskazane powyzej, rozpo-
rzadzenie z 2003 r. (a wczesniej rozporzadze-
nie z 1994 r.) jednoznacznie wyodrebnia etap
podjecia dzialan przez organy celne w sto-
sunku do etapu, w ktérym materialnie stwier-
dza sie naruszenie. Pierwszy etap ma charak-
ter typowo administracyjny i prewencyjny,
podczas gdy drugi etap ma na ogét charakter
postepowania sagdowego i w kazdym wypad-
ku prowadzi do wydania rozstrzygniecia co
do istoty sprawy, zazwyczaj o charakterze
ostatecznym.

92. A zatem, w taki sam sposdb, w jaki roz-
porzadzenie wskazuje, iz decyzje w ramach
tych dwoéch réznych etapéw sa podejmo-
wane przez inne organy, to takze poddaje je
innym wymogom. Wymogi te s3 surowsze
w odniesieniu do rozstrzygniecia co do istoty
sprawy, gdyz tylko takie rozstrzygniecie moze
skutkowa¢ zakazem uzywania danego znaku
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towarowego w obrocie handlowym Unii®.
Natomiast $rodki przyjmowane przez organy
celne majg charakter tymczasowy i prewen-
cyjny, a co za tym idzie, logiczne jest, iz prog
wymogé6w zezwalajacy na ich uruchomienie
jest wyznaczony na nizszym poziomie.

93. Tylko w ten sposéb mozna wytlumaczy¢
to, ze art. 5 ust. 5 rozporzadzenia z 2003 r.,
ktéry w wyczerpujacy sposob reguluje zawar-
to$¢ wniosku o podjecie dzialania przez orga-
ny celne, wymaga wylacznie, by ten wniosek
zawieral ,wszelkie informacje niezbedne do
natychmiastowego rozpoznania okreslonych
towar6w przez organy celne” oraz w szczegdl-
nosci ,wszelkie specyficzne informacje, jakie
posiadacz prawa moze posiadaé, dotyczace
typu lub rodzaju naduzycia finansowego” *.

94. Réwnolegle ten przepis wymaga od
wnioskodawcy przedstawienia ,dowod|u], ze
[...] ma prawa do danych towaréw’, i naklada
na niego obowiazek zlozenia o$wiadczenia,
w ktérym przyjmuje on odpowiedzialnosc za
zainteresowane osoby, w przypadku gdy pro-
cedura wszczeta zostaje przerwana z powodu

39 — Podobnie zob. O. Vrins i M. Schneider, ktérzy podkre-
$laja, ze przedmiot art. 1 ust. 1 rozporzadzenia z 2003 nie
moze by¢ mylony z art. 16 tego samego rozporzadzenia:
Jten pierwszy ustanawia warunki podejmowania dziatan
przez organy celne, w przypadku gdy istnieja podejrzenia,
ze towary naruszaja prawo wiasnosci intelektualnej, pod-
czas gdy ten drugi przepis stanowi, ze gdy towary zostaly
uznane za naruszajace prawo wlasnosci intelektualnej
zgodnie z tredcig art. 9 i z chwila zakonczenia procedury
przewidzianej w art. 13, nie moga by¢ one dopuszczone do
swobodnego obrotu, wprowadzone na rynek lub po prostu
przewozone” (O. Vrins, M. Schneider, Enforcement of intel-
lectual property rights through border measures. Law and
practice in the EU, Oxford University Press 2006, s. 73).

40 — Kursywa wprowadzona przeze mnie.

jego wlasnego dziatania lub zaniechania lub
w przypadku pdézniejszego uznania, ze dane
towary nie naruszaja prawa wlasnosci inte-
lektualnej (art. 6 ust. 1). ,Zamierzone miejsce
przeznaczenia” towaréw, jak réwniez inne in-
formacje, takie jak przykltadowo ,planowana
data przybycia lub wyslania towaréw” musza
by¢ wskazane we wniosku tylko ,w celach
informacyjnych i, w przypadku gdy jest to
wiadome”.

95. Chodzi zatem o zlokalizowanie podej-
rzanych towaréw i zapewnienie, iz wnioski
beda w pewnym stopniu uzasadnione, nie
za$ o stwierdzenie juz na tym etapie, iz ma
miejsce naruszenie prawa, na ktére powotal
sie wnioskodawca. Gdyby prawodawca juz na
tym etapie pragnal ustanowi¢ wymoég przed-
stawienia dowod6w $wiadczacych o istnieniu
naruszenia prawa (nawet gdyby bylo ono po-
tencjalne), to zrobitby to w sposéb wyrazny.

C — Organy celne nie mogg uprzedzac tresci
przyszlego rozstrzygniecia co do istoty sprawy

96. Z drugiej strony nie ulega watpliwosci, ze
do organdw celnych nie nalezy zadanie wypo-
wiadania sie¢ w spos6b ostateczny co do tego,
czy mialo miejsce naruszenie praw wlasnosci
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intelektualnej. Gdyby z tresci art. 2 wywo-
dzi¢, ze rozporzadzenie wymaga tego samego
rodzaju dowoddéw potwierdzajacych narusze-
nie dla celéw dokonania zatrzymania towa-
réw przez organy celne jak dla ich catkowi-
tego wycofania z obrotu lub ich zniszczenia,
to decyzja podejmowana przez organy celne
w pewien spos6b uprzedzataby juz wynik po-
stepowania co do istoty sprawy. A takie roz-
strzygniecie moze mie¢ ewentualnie miejsce
w péZniejszym czasie i zosta¢ podjete przez
inny organ.

97. W ostatecznosci kontrola prewencyjna
nie moze zosta¢ uwarunkowana niepodwa-
zalnym stwierdzeniem naruszenia prawa
wlasnosci intelektualnej. Jako $rodek pre-
wencyjny kontrola ta ma charakter tymcza-
sowy (nie dluzej niz 10 dni) i jest naturalne,
iz taki $rodek jest przyjmowany na podstawie
wstepnych danych lub ,,podejrzen”*.

41 — Tak samo jak na tym etapie nie mozna wymaga¢ przed-
stawienia niepodwazalnych dowodéw co do miejsca prze-
znaczenia towardéw, tak nie wydaje sig, by organy celne
musialy w tym konteksécie wglebiac sie w stwierdzenie, czy
w danym przypadku spelnione sa wszystkie inne wymogi
ustanowione przez prawo materialne do objecia ochrona
danego prawa. W niektérych okolicznosciach moze to
wymaga¢ do§é kompleksowej analizy stanu faktycznego
i prawnego. Przywola¢ mozna przykladowo ocene zajécia
Jryzyka wprowadzenia w blad’ stanowiacego element
zawarty w prawie materialnym znakéw towarowych, lecz
ktéry nie jest objety trescia art. 2 rozporzadzenia z 2003 r.,
prawdopodobnie w tym celu, by nie naklada¢ na organy
celne takiego cigzaru, ktéry skutkowalby ustalaniem juz na
tym etapie, czy taka okolicznos$¢ zachodzi. W przedmiocie
réznic w traktowaniu towaréw podrobionych w regulacjach
celnych i w prawie materialnym w zakresie znakéw towa-
rowych zob. J.K. Hezewijk, op.cit., s. 785 i nast.; O. Vrins,
M. Schneider, op.cit., s. 97.
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D — Nadmierne wymogi dowodowe mogtyby
zniweczyc szerokie stosowanie rozporzgdzenia

98. W praktyce wskazane powyzej wymogi
dowodowe moglyby uniemozliwi¢ jakiekol-
wiek dzialania prewencyjne w odniesieniu
do towaréw objetych procedura tranzytu
zewnetrznego, mimo tego, Ze s one wprost
objete zakresem stosowania rozporzadzenia.

99. Rozwdj regulacji celnych dowodzi
w oczywisty sposob, jaka wage prawodawca
wspolnotowy przywiazuje do uregulowania
wszystkich procedur celnych, jakie moga
mie¢ zastosowanie do towaréw podrobio-
nych lub pirackich®. I tak, art. 1 rozporzga-
dzenia z 2003 r. obejmuje w swoim zakresie
nie tylko towary zgloszone o dopuszczenie
do swobodnego obrotu, wywozu lub powrot-
nego wywozu, znalezione w czasie kontroli
towaréw wprowadzanych na obszar celny
Wspdlnoty lub go opuszczajacych, lecz réw-
niez te, ktére w trakcie procesu powrotnego
podlegajacego powiadomieniu sg umieszczo-
ne w wolnym obszarze celnym lub wolnym
sktadzie celnym lub sa objete procedura za-
wieszajaca. Zgodnie z trescig art. 84 ust. 1
lit. a) Wspdlnotowego kodeksu celnego pro-
cedura zawieszajaca obejmuje miedzy innymi

42 — W odniesieniu do tego punktu, zob. F. Lois Bastida, El
Reglamento (CE) n° 1383/2003, de lucha contra la pirateria
en materia de propiedad intelectual, Actas de derecho indu-
strial y derecho de autor, T. XXIV (2003), s. 1228.
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procedure tranzytu zewnetrznego, skiad cel-
ny lub odprawe czasowa.

100. Ten rodzaj postepowan celnych moze
by¢ naduzywany i wykorzystany jako instru-
ment prowadzacy do przywozu towardw,
ktére mialyby w sposéb niezgodny z pra-
wem by¢ wprowadzone na rynek Unii, gdyz
poczatkowo odbiorca towaréw nie jest zo-
bowiazany do zgloszenia ich przeznaczenia,
a nawet ujawnienia, o jakie towary chodzi.

101. Wobec trudnosci dowodowych, jakie
powstaja w tych okoliczno$ciach, gdyby same
podejrzenia nieprawidlowos$ci nie byly wy-
starczajace do inicjowania prewencyjnych
dzialann organéw celnych, na nic zdalby sie
szeroki zakres stosowania wynikajacy z art. 1
rozporzadzenia. Zwigkszyltoby to ryzyko nad-
uzywania procedur zawieszajacych w celu
unikniecia zajecia towaréw.

E — Rozporzgdzenie wprowadza kryterium
~podejrzenia’

102. Majac powyzsze na uwadze, uwazam,
ze definicja ,towaréw podrobionych” zawarta
w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia z 2003 r.
stanowi element wspierajacy stosowanie
pozostalych przepiséw rozporzadzenia cel-
nego i musi by¢ interpretowana w sposéb

umozliwiajacy prawidlowe zastosowanie tych
przepiséw.

103. Jak wynika z samej nazwy rozporzadze-
nia, dotyczy ono zaréwno ,dziatari organéw
celnych skierowanych przeciwko towarom
podejrzanym o naruszenie niektérych praw
wlasnosci intelektualnej’; jak réwniez ,$rod-
kéw podejmowanych w odniesieniu do towa-
réw, co do ktérych stwierdzono, ze naruszyly
takie prawa”.

104. W tym drugim zakresie niezbedne jest
stwierdzenie, iz towar jest ,podrobiony” lub
»piracki” w rozumieniu art. 2. W tym celu,
jak mialem juz okazje stwierdzi¢ w sprawie
Philips, nalezy zastosowac kryteria zawar-
te w materialnych przepisach w dziedzinie
znakéw towarowych i innych praw wlasnosci
intelektualnej. Nalezy zatem w ten sposéb ro-
zumie¢ odwolanie do tych przepiséw zawarte
w tresci art. 2.

105. Natomiast podjecie dzialain przez or-
gany celne w odniesieniu do okreslonych
towar6w wymaga jedynie, by istnialy ,podej-
rzenia’, iz spelniaja one warunki okreslone
w art. 2, w tym warunki wynikajace z prawa
materialnego, do ktérego ten ostatni przepis
sie odnosi. Rozporzadzenie nie wymaga ni-
czego wiecej i nie czyni tego tez orzecznictwo.

106. Jednakze problem polega na tym, iz po-
jecie ,podejrzenia” jest w tym kontekscie nie-
rozerwalnie zwigzane ze stanem faktycznym.
Przez ,podejrzenia” nie nalezy bezsprzecznie
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rozumie¢ stwierdzen niepodwazalnych, lecz
z drugiej strony nalezy unikac tego, by to kry-
terium prowadzilo do catkowitej arbitralno-
$ci dziatania po stronie organéw celnych .

107. Z tych wzgledéw uwazam, ze orga-
ny celne sa uprawnione do podjecia dzialan
w odniesieniu do towaréw objetych procedu-
ra tranzytows, ktére podlegaja ich kontroli,
pod warunkiem iz posiadaja co najmniej ,za-
czatek dowodu’, a wiec pewna poszlake, ze te
towary moga rzeczywiscie naruszaé prawo
wlasnosci intelektualne;j.

108. W konkretnym przypadku towaréw ob-
jetych procedura tranzytu, elementem, kté-
ry jest najtrudniej ustali¢ na tym etapie, jest
miejsce przeznaczenia towarow.

109. W tym zakresie, w chwili oceny istnienia
spodejrzenia” nalezy w szczegélnosci mie¢ na
uwadze ryzyko ich niezgodnego z prawem
wprowadzenia na rynek Unii. Mimo wszyst-
kich zabezpieczen,, ktére sa ustanowione
w ramach wspélnotowego systemu nadzoru,
istnieje takie ryzyko, gdyz nie mozna zapo-
mina¢, iz aczkolwiek procedura tranzytu ze-
wnetrznego jest oparta sama w sobie na fikcji

43 — Same regulacje celne w niektérych miejscach wprowadzaja
pewne niuanse do odniesienia do ,podejrzen”: przykfa-
dowo, art. 4 rozporzadzenia z 2003 r. wskazuje, iz organy
celne ,majg wystarczajace powody, by podejrzewac”; pod-
czas gdy art. 4 rozporzadzenia z 1994 r. odnosi si¢ do sytu-
acji, gdy ,urzad celny upewni sig, ze towary sa podrabiane
lub pirackie” Te dwa przepisy odnosza sie do pierwotnego
podjecia dzialan przez organy celne, poprzedzajacego zfo-
zenie wniosku przez wlasciciela praw.
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prawnej, to towary znajduja sie fizycznie na
obszarze Unii.

110. Zgodnie z ta fikcja towary objete pro-
cedura tranzytu zewnetrznego nie podlegaja
nalezno$ciom celnym przywozowym i innym
oplatom ani $rodkom polityki handlowej,
tak jak gdyby nigdy nie zostaly wwiezione
na obszar Unii. Jednakze, jak to jednoznacz-
nie zostalo podkres$lone w wyroku w sprawie
Polo przeciwko Lauren, ten tranzyt ,nie sta-
nowi dzialalno$ci catkowicie oderwanej od
rynku wewnetrznego”*. W ostatecznosci,
chodzi o ustalenie, czy zachodzi taki stopien
ryzyka, ze pozwala na przyjecie istnienia
»podejrzenia” naruszenia prawa wtlasnosci
intelektualne;j.

111. W odniesieniu do tego ostatniego
aspektu, nie zamierzajac jednak dokona¢ wy-
czerpujacego wyliczenia, takie okolicznosci
jak nadmierny czas stosowania procedury
tranzytu, rodzaj i charakter uzywanych $rod-
kéw transportu, stopierr trudnosci w ustale-
niu nadawcy towaréw lub brak danych co do
ich fizycznego miejsca przeznaczenia lub ad-
resata, moga w okreslonych okolicznosciach
potwierdza¢ uzasadnione podejrzenie, iz to-
wary, ktére same w sobie wygladaja na towary

44 — Punkt 34. Z tego wzgledu rzecznik generalny D. Ruiz-
-Jarabo Colomer stwierdzil, Ze wskazanej powyzej fikcji
»nie nalezy rozciaga¢ poza zakres, dla ktérego zostata stwo-
rzona” (opinia przedstawiona w sprawie Polo przeciwko
Lauren w dniu 16 grudnia 1999 r., pkt 21). W mojej opinii
ta okolicznos¢ nie moze jednak prowadzi¢ do zastepowania
tej fikcji catkowitym zasymilowaniem towaréw objetych
procedura tranzytu z towarami dopuszczanymi do swo-
bodnego obrotu lub wytworzonymi w Unii.



PHILIPS I NOKIA

»podrobione” lub ,pirackie’, maja by¢é wpro-
wadzone do obrotu w Unii.

112. Podsumowujac, proponuj¢, by na pyta-
nie prejudycjalne przedlozone przez Court
of Appeal of England and Wales odpowie-
dzie¢ w ten sposéb, ze towary niewspolno-
towe oznaczone wspoélnotowym znakiem

VIII — Whioski

towarowym, ktdére podlegaja dozorowi cel-
nemu w panstwie czlonkowskim i sg prze-
wozone tranzytem z panstwa trzeciego do
innego panstwa trzeciego, moga podlegac
dziataniom tych organdéw celnych, pod wa-
runkiem Ze istnieja wystarczajace powody do
podejrzewania, ze sg to towary podrobione,
a w szczeg6lnosci, ze zostang wprowadzone
do obrotu na rynku Unii Europejskiej, czy to
zgodnie z procedura celng, czy to w drodze
nielegalnego przekierowania, nawet jesli brak
jest dowoddéw na takie przeznaczenie.

113. Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, proponuje, by Trybunal odpowie-

dzial, jak nastepuje:

A — Na pytanie prejudycjalne przedifozone przez Rechtbank van eerste aanleg te

Antwerpen (sprawa C-446/09)

Artykut 6 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r.
ustanawiajacego srodki dotyczace wprowadzania do Wspoélnoty i wywozu oraz po-
wrotnego wywozu poza Wspolnote towaréw naruszajacych niektére prawa wlasnosci
intelektualnej nie moze by¢ interpretowany w ten sposoéb, ze sad panstwa czlonkow-
skiego, do ktérego zgodnie z art. 7 wyzej wymienionego rozporzadzenia zwrdcit sie
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wlasciciel prawa wlasnosci intelektualnej, moze pomina¢ status odprawy czasowej
lub tranzytu przedmiotowych towaréw i co za tym idzie, przepis ten nie moze by¢
interpretowany w taki sposdb, ze ten sad jest uprawniony do dziatania w oparciu
o fikcje, zgodnie z ktéra przyjmuje sie, ze przedmiotowe towary zostalty wytworzone
w tym samym panstwie cztonkowskim, dla celéw ustalenia na podstawie przepiséw
prawa tego panstwa, czy naruszaja one wlasciwe prawo wlasnosci intelektualne;j.

B — Na pytanie prejudycjalne przedtozone przez Court of Appeal of England and
Wales (sprawa C-495/09)

Towary niewspdlnotowe oznaczone wspoélnotowym znakiem towarowym, ktére
podlegaja dozorowi celnemu w panstwie czlonkowskim i sa przewozone tranzytem
z panstwa trzeciego do innego panstwa trzeciego, moga podlega¢ dziataniom tych or-
gano6w celnych, pod warunkiem ze istnieja wystarczajace powody do podejrzewania,
Ze sg to towary podrobione, a w szczegdlnosci, Ze zostana wprowadzone do obrotu na
rynku Unii Europejskiej, czy to zgodnie z procedura celng, czy to w drodze nielegal-
nego przekierowania.
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