COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 3 czerwca 2010 r.*

W sprawie C-127/09

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Oberlandesgericht Niirnberg (Niemcy) po-
stanowieniem z dnia 31 marca 2009 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 6 kwiet-
nia 2009 r., w postegpowaniu

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

przeciwko

Simex Trading AG,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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TRYBUNAL (czwarta izba),

wskladzie:].C.Bonichot, prezesizby, C. Toader, C.W.A. Timmermans (sprawozdawca),
P. Karis i L. Bay Larsen, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalén,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Coty Prestige Lancaster Group GmbH przez C. Lehmenta
i U. Hildebrandta, Rechtsanwilte,

— w imieniu Simex Trading AG przez E. Stolza, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika, wspierana przez M. Russo, avvocato dello Stato,

— w imieniu rzadu austriackiego przez C. Pesendorfer, dziatajaca w charakterze
pelnomocnika,
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— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez H. Kramera, dzialajacego w cha-
rakterze pelnomocnika,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy
bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni
art. 13 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i art. 7 ust. 1 pierwszej
dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
s. 1), zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia
2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej ,,dyrektywa 89/104”).

Whiosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Coty Prestige Lancaster
Group GmbH (zwanej dalej ,Coty Prestige”), spétka z siedziba w Moguncji (Niemcy),
a Simex Trading AG (zwang dalej ,Simex Trading”), spoika z siedziba w Appenzell
(Szwajcaria), dotyczacego wniesionego przez Coty Prestige przeciwko Simex Trading
powodztwa o zaniechanie, opartego na twierdzeniu, ze ta ostatnia, dokonujac obrotu
produktami perfumeryjnymi w Niemczech, narusza prawa do wspdlnotowych i mie-
dzynarodowych znakéw towarowych, ktérych Coty Prestige jest wlascicielem lub do
ktérych jest uprawniona.
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Ramy prawne

Prawo Unii

Artykut 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przy-
znanych przez wspélnotowy znak towarowy’; przewiduje, ze:

»Wspdlnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania jego uzywania
w odniesieniu do towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu we Wspdélnocie pod
tym znakiem towarowym przez wtasciciela lub za jego zgody”

Artykul 7 dyrektywy w swym pierwotnym brzmieniu stanowil:

»Znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania uzywania tego znaku w od-
niesieniu do towaré6w, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspélno-
ty pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda”

Na podstawie art. 65 ust. 2 porozumienia o0 EOG w zwiazku z pkt 4 zalacznika XVII
do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy w pierwotnym brzmieniu na potrzeby
wspomnianego porozumienia wyrazenie ,na terytorium Wspdlnoty” zostalo zasta-
pione wyrazeniem ,na terytorium umawiajacej sie strony”.
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Prawo krajowe

Paragraf 24 ust. 1 Markengesetz (ustawy o ochronie znakéw towarowych i innych
oznaczen odrdzniajacych) z dnia 25 pazdziernika 1994 r. (BGBL 1994 1, s. 3082),
stanowi:

»Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub oznaczenie handlowe nie
moze zakaza¢ uzywania tego znaku lub oznaczenia w odniesieniu do towardéw, ktére
zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Niemiec, innego paristwa czlonkow-
skiego Unii Europejskiej lub innej umawiajacej sie strony Porozumienia o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym pod tym znakiem towarowym lub tym oznaczeniem
przez uprawnionego lub za jego zgody”

Postepowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

Coty Prestige wytwarza i dokonuje obrotu perfumami oznaczonymi jej wlasnymi
znakami towarowymi, takimi jak Lancaster i Joop!, oraz znakami towarowymi nale-
zacymi do innych podmiotéw, takimi jak Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld,
J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard i Vivienne Westwood.

Wyzej wspomniane znaki towarowe sa chronione z tytutu rejestracji wspdlnoto-
wych i miedzynarodowych. Coty Prestige rozprowadza swe towary na calym $wie-
cie w drodze systemu selektywnej dystrybucji za posrednictwem autoryzowanych
dystrybutordéw.
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Artykut 5 standartowej umowy zawieranej przez Coty Prestige z kazdym z jej autory-
zowanych dystrybutoréw brzmi nastepujaco:

»5.1. [Coty Prestige] bedzie wspiera¢ autoryzowanego dystrybutora w rézny sposéb
w jego wysilkach nakierowanych na sprzedaz towaréw w zakresie uzasadnionym
wzgledami gospodarczymi. Strony beda dokonywaly kazdorazowo szczegélowych
ustalen.

5.2. [Coty Prestige] moze udostepnia¢ nieodptatnie autoryzowanemu dystrybutorowi
elementy dekoracji lub inne materialy reklamowe. Materialy te w zakresie, w jakim
nie s przeznaczone do dalszego przekazania ich konsumentom, pozostaja wlasno-
$cig [Coty Prestige] i na [jej] zadanie podlegaja zwrotowi.

5.3. Autoryzowany dystrybutor moze wykorzystywac udostepnione mu przez [Coty
Prestige] materiaty reklamowe wylacznie w ustalonych wcze$niej celach promocyj-
nych. Jakiegokolwiek handlowe wykorzystanie, a zwlaszcza sprzedaz prébek, teste-
réow lub miniaturek przez autoryzowanego dystrybutora jest zabronione”

Simex Trading, ktéry nie nalezy do sieci autoryzowanych dystrybutoréw Coty Presti-
ge, dokonuje obrotu miedzy innymi produktami perfumeryjnymi.

W dniu 26 wrzesnia 2007 r. Coty Prestige otrzymata dwa tak zwane testery zawiera-
jace perfumy marki Davidoff Cool Water Man, nabyte przez wystanego w tym celu
fikcyjnego klienta w sklepie nalezacym do sieci Sparfiimerie w Ingolstadt (Niemcy).

I - 4972



12

13

14

15

16

COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP

Owe testery stanowig oryginalne flakony zawierajace oryginalne perfumy, jednak nie
maja oryginalnej zatyczki i sa opatrzone napisem ,tester” Opakowanie testera rézni
sie od opakowania oryginalnych towardéw po pierwsze tym, zZe jest to bialy kartonik,
na ktérym dane zawarte na oryginalnym, zwykle kolorowym, opakowaniu odtworzo-
ne s3 w kolorach czarnym i bialym, i po drugie tym, ze na przedniej stronie opakowa-
nia figuruje wzmianka ,tester”, natomiast na jego bocznej stronie napis ,nieprzezna-
czone do sprzedazy”.

Numery serii produkcyjnych testeréw przekazanych Coty Prestige w dniu 26 wrzes-
nia 2007 r. umozliwily jej ustalenie, ze owe egzemplarze zostaly udostepnione w lipcu
2006 r. jednemu z jej autoryzowanych dystrybutoréw w Singapurze.

Wtasciciel sklepu nalezacego do sieci Sparfiimerie, w ktérym dokonano tego fikcyj-
nego zakupu, powiadomil nastepnie Coty Prestige, ze otrzymat te testery od Simex
Trading dla gtéwnego punktu sprzedazy sieci Sparfiimerie w Norymberdze, przed-
stawiajac na poparcie tego twierdzenia wilasciwe faktury.

Na podstawie ustalent dokonanych przy okazji tego zakupu i kolejnego zakupu towaru
dostarczonego wczesniej na Bliski Wschdd, Coty Prestige zdecydowala sie wytoczy¢
przed sadem w Niemczech przeciwko Simex Trading powddztwo o zaniechanie, pod-
noszac, ze sporne testery zostaly wprowadzone do obrotu we Wspdlnocie lub w Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) bez zgody wlasciciela znaku towarowego.

Simex Trading wniosta o oddalenie powddztwa, utrzymujac, ze prawo przyzna-
ne przez znak towarowy w odniesieniu do spornych testeréw zostalo wyczerpane
w chwili wprowadzenia ich do obrotu w EOG za zgoda wlasciciela znaku.
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W odpowiedzi na to twierdzenie Coty Prestige oswiadczyla, ze sporne towary nie
zostaly wprowadzone do obrotu z jej inicjatywy ani za jej zgoda. Perfumy, wlacza-
jac w to testery, sa dostarczane wylacznie autoryzowanym dystrybutorom. W umo-
wach zawieranych z takimi autoryzowanymi dystrybutorami Coty Prestige zastrzega
wlasno$¢ tych testeréw. Ponadto mamy tu do czynienia z materiatami reklamowymi,
ktére nie sa przeznaczone jako takie dla konsumentéw, na co wskazuje zreszta oko-
licznosé, ze testery sa wyraznie opatrzone napisem ,nieprzeznaczone do sprzedazy”

Landgericht Niirnberg-Fiirth (sad okregowy w Norymberdze-Fiirth) oddalit zadanie
Coty Prestige, uznajac, ze prawo do znaku towarowe zostalo wyczerpane w odnie-
sieniu do spornych testeréw, nawet jezeli zostaly one oznaczone jako egzemplarze
nieprzeznaczone do sprzedazy.

W istocie, poniewaz testery zostaly przekazane autoryzowanym dostawcom przez
Coty Prestige wraz z pozwoleniem na catkowite zuzycie zawartych w nich perfum,
przeniesione zostalo faktyczne wtadztwo nad tymi towarami, a zatem nastapilo ich
wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 7 dyrektywy 89/104 i art. 13 ust. 1 rozpo-
rzadzenia nr 40/94.

Zdaniem tego sadu zasada wyczerpania praw nie moze zosta¢ wylaczona lub ograni-
czona przez postanowienia umowne. Wszelkie naruszenia umowy przez autoryzowa-
nego dystrybutora wywieraja skutki jedynie w zakresie umownych stosunkéw miedzy
zainteresowanymi stronami. Fakt zastrzezenia wlasno$ci nie ma tutaj znaczenia, po-
niewaz do wyczerpania praw wystarczy jedynie faktyczne przeniesienie wladztwa nad
towarem.

Rozstrzygajacy w postepowaniu odwotawczym Oberlandesgericht Niirnberg (wyzszy
sad okregowy w Norymberdze) powzial istotne watpliwosci co do zasadno$ci tezy
przyjetej przez sad pierwszej instancji.
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Zdaniem sadu krajowego z orzecznictwa Trybunalu, a w szczegdlnosci z wyroku
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313 wy-
nika, ze charakterystycznymi znamionami wprowadzenia do obrotu w rozumieniu
art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 sg przeniesienie
prawa do rozporzadzenia towarem i osiagniecie korzysci wynikajacej z jego wartosci
ekonomiczne;j.

Cecha szczegdlna niniejszej sprawy jest to, ze z uwagi na postanowienia umowne
testery wcigz pozostaja wlasnos$cia wlasciciela znaku i ze tylko ich zawarto$¢ zostata
udostepniona w celu jej zuzycia, jednak nie sprzedazy. Ze wzgledu na umieszczone na
testerach i ich opakowaniu wzmianki nabywcy sa $wiadomi, Ze testery nie sa przezna-
czone do sprzedazy, co wylacza mozliwo$¢ nabycia ich przez osobe trzecia w dobrej
wierze.

W tych okolicznos$ciach autoryzowanemu dystrybutorowi moze przystugiwac jedy-
nie ograniczone prawo do rozporzadzania tymi testerami. Ponadto wlasciciel znaku
towarowego nie mégl osiggnad korzysci wynikajacej z ekonomicznej wartosci towa-
ru, poniewaz jego sprzedaz nigdy nie byla przewidziana.

Sad krajowy zauwaza ponadto, ze wlasciwym celem, w jakim testery zostaly udo-
stepnione, jest promocja. Wynika to zreszta wyraznie ze wzmianek zamieszczonych
na zewnetrznym opakowaniu i na flakonie. Tymczasem w okolicznosciach, na ktére
Coty Prestige powoluje sie¢ w ramach swego powddztwa o zaniechanie, cel ten nie zo-
stal zrealizowany, poniewaz testery nie zostaly udostepnione klientom, tak by mogli
zapoznac sie z ich zawartoscia, gdyz zostaly sprzedane osobom trzecim z narusze-
niem postanowien umowy zawartej z danym autoryzowanym dystrybutorem.
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W tych okolicznosciach Oberlandesgericht Niirnberg postanowil zawiesi¢ postepo-
wanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy z wprowadzeniem do obrotu w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94 i art. 7 dyrektywy 89/104/EWG mamy do czynienia wéwczas, gdy tak zwane
testery perfum zostana przekazane bez przeniesienia wlasnosci zwiazanemu umowa
posrednikowi, z zastrzezeniem zakazu ich sprzedazy, tak aby moégl on udostepnic
swym potencjalnym klientom zawarto$¢ towaru w celu sprébowania, zwazywszy na
to, ze towar ten opatrzony jest wzmianka, iz nie jest przeznaczony do sprzedazy, ze
umowa dopuszcza, by producent/wtasciciel znaku towarowego mogl w kazdej chwili
zadaé zwrotu towaru oraz ze jego opakowanie istotnie rézni si¢ od opakowania towa-
ru zwykle wprowadzanego do obrotu przez producenta/wlasciciela znaku towarowe-
go z uwagi na swa prostote?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 5-7 dyrektywy 89/104 dokonuja pelnej
harmonizacji przepiséw dotyczacych praw przyznanych przez znak towarowy i okres-
laja prawa, jakie przysluguja wtascicielom znakéw towarowych w obrebie Wspoélnoty
(zob. w szczegdblnosci wyrok z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-324/08 Ma-
kro Zelfbedieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. I-10019, pkt 20 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W szczegélnosci art. 5 dyrektywy przyznaje wilascicielowi znaku towarowego wylacz-
ne prawo, pozwalajace mu miedzy innymi na zakazanie osobom trzecim dokonywa-
nia przywozu towaréw opatrzonych znakiem towarowym, ich oferowania, wprowa-
dzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu. Artykul 7 ust. 1 tej dyrektywy
zawiera wyjatek od tej zasady, przewidujac, ze prawo wlasciciela znaku towarowe-
go zostaje wyczerpane, jezeli towary zostaly wprowadzone do obrotu w EOG przez
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wlasciciela lub za jego zgoda (zob. w szczegblnosci ww. wyrok w sprawie Makro Ze-
Ifbedieningsgroothandel i in., pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wyczerpanie prawa wylacznego wynika albo ze zgody wlasciciela na wprowadzenie
danych towaréw do obrotu w EOG, wyrazonej w sposéb wyrazny lub dorozumiany,
albo z wprowadzenia tych towaréw do obrotu przez samego wlasciciela lub podmiot
powiazany z nim gospodarczo, na przyklad przez licencjobiorce. Zgoda wlasciciela
albo wprowadzenie danych towaréw do obrotu w EOG przez wlasciciela lub pod-
miot powiazany z nim gospodarczo, ktére sa rbwnoznaczne ze zrzeczeniem sie prawa
wylacznego, stanowia zatem element przesadzajacy o wygasnieciu tego prawa (zob.
podobnie wyroki: z dnia 8 kwietnia 2003 w sprawie C-244/00 Van Doren + Q, Rec.
s. 1-3051, pkt 34; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz.
s. 1-3421, pkt 43; a takze ww. wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel
iin., pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).

Aby zapewni¢ ochrone praw do znaku towarowego, a zarazem umozliwi¢ dalszy
obrét towarami opatrzonymi danym znakiem towarowym bez obawy sprzeciwu ze
strony jego wlasciciela, niezbedne jest, by wlasciciel mégt kontrolowaé pierwsze
wprowadzenie tych towaréw do obrotu w EOG. Na powyzsze nie ma wplywu to, ze
towary te mogly by¢ juz przedmiotem pierwszego wprowadzenia do obrotu poza tym
obszarem, gdyz taka sprzedaz nie wywiera skutku wygasniecia w ramach stosowania
art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 (zob. podobnie w szczegdlnosci ww. wyrok w sprawie
Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 31, 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto wyczerpanie prawa do znaku towarowego ma miejsce jedynie w stosunku do
egzemplarzy towaru, ktére zostaly po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w EOG
przez samego wlasciciela lub za jego zgoda. Natomiast wlasciciel zawsze moze, na
podstawie prawa wylacznego przyznanego mu przez dyrektywe 89/104, zakazaé uzy-
wania znaku towarowego w odniesieniu do innych egzemplarzy tego samego towa-
ru, ktére nie byly przedmiotem takiego pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG
(zob. podobnie wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison
Dubois, Rec. s. 1-4103, pkt 19, 20).
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W postepowaniu przed sadem krajowym nasuwa si¢ pytanie, czy w okolicznosciach
tej sprawy sporne towary, a mianowicie testery perfum, ktére Coty Prestige udostep-
nia swym autoryzowanym dystrybutorom w ramach umowy dystrybucji selektywnej,
zostaly po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w EOG przez samego wlasciciela lub
przez osobe trzecia, ale za jego zgoda.

W odréznieniu od ww. sprawy Peak Holding w postepowaniu przed sadem krajowym
nie poruszono kwestii, czy niektére czynno$ci odnoszace si¢ do towaréw opatrzonych
znakiem towarowym, z samego faktu, ze zostaly podjete w EOG przez wlasciciela
tego znaku lub podmiot powigzany z nim gospodarczo, mozna zakwalifikowac jako
»~wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104. W rezultacie
zawarte w ww. wyroku w sprawie Peak Holding wywody dotyczace pojecia wprowa-
dzenia do obrotu nie znajduja zastosowania w okolicznosciach takich jak wystepujace
w sprawie przed sadem krajowym.

W omawianej tu sprawie przed sadem krajowym bowiem, jak wynika to z postano-
wienia odsylajacego, czynno$¢, ktéra nalezy zakwalifikowac jako pierwsze wprowa-
dzenie do obrotu w EOG spornych towaréw, w stosunku do ktérych powotano sie
na wyczerpanie praw do znaku, zostata dokonana nie przez wlasciciela znaku towa-
rowego lub przez podmiot powigzany z nim gospodarczo, ale przez osobe trzecia,
poniewaz bezsporne jest, ze pierwsza czynno$¢ obrotu spornymi w postepowaniu
przed sadem krajowym testerami w EOG stanowifa dokonana w Niemczech sprzedaz
przez Simex Trading na rzecz sieci Sparfiimerie importowanych przez te pierwsza
spolke testerow, ktére otrzymata ona od autoryzowanego dystrybutora Coty Prestige
majacego siedzibe w Singapurze.

Ponadto w $wietle orzecznictwa przypomnianego w pkt 30 i 31 niniejszego wyroku
ani fakt pierwotnego dostarczenia przez Coty Prestige egzemplarzy towaréw beda-
cych przedmiotem sprawy przed sadem krajowym jej autoryzowanemu dystrybuto-
rowi w Singapurze, ani udostepnianie przez Coty Prestige jej autoryzowanym dys-
trybutorom majacym siedzibe w EOG innych egzemplarzy tego samego towaru nie
moze zosta¢ uznane za wprowadzenie do obrotu towaréw bedacych przedmiotem
sprawy przed sadem krajowym, w stosunku do ktérych powolano sie na wyczerpanie
praw do znaku, w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.
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W $wietle orzecznictwa przypomnianego w pkt 29 niniejszego wyroku z powyzszego
wynika, ze w kontekscie takim jak wystepujacy w sprawie przed sadem krajowym wy-
czerpanie prawa wylacznego wlasciciela znaku towarowego moze wynika¢ wylacznie
z ewentualnego wyrazenia przez niego, wyraznie lub w sposéb dorozumiany, zgody
na wprowadzenie spornych towaréw do obrotu w EOG przez osobe trzecia. W re-
zultacie w takim kontekscie rozstrzygajacym elementem, ktéry moze prowadzi¢ do
wygasniecia prawa wylacznego, jest taka zgoda, ktéra bedzie réwnowazna ze zrze-
czeniem sie przez wlasciciela znaku jego wylacznego prawa.

W tym zakresie warto przypomnie¢, ze nawet w sytuacji, gdy pierwsze wprowadzenie
towaréw do obrotu w EOG zostalo dokonane przez podmiot w Zaden sposéb niepo-
wiazany gospodarczo z wlascicielem znaku towarowego i bez wyraznej zgody tego
ostatniego, wola zrzeczenia sie prawa wylacznego, o ktérym mowa w art. 5 dyrektywy
89/104, moze wynika¢ z dorozumianej zgody wspomnianego wtasciciela (zob. ww.
wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 19 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Z orzecznictwa wynika bowiem, ze chociaz na taka wole wskazuje zwykle wyrazne
o$wiadczenie zgody, to nie mozna wykluczy¢, ze w niektérych wypadkach moze ona
wynika¢ w sposéb dorozumiany z faktéw i okolicznosci wcze$niejszych, réwnocze-
snych lub pézniejszych wzgledem wprowadzenia danych towaréw do obrotu poza
EOG lub na tym obszarze, ktére w ocenie sadu krajowego réwniez jednoznacznie
beda wskazywaly na zrzeczenie sie przez wiasciciela jego praw (wyrok z dnia 20 listo-
pada 2001 r. w sprawach potaczonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoft i Levi
Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 46).

W tym zakresie w pkt 60 ww. wyroku w sprawach polaczonych Zino Davidoff i Levi
Strauss Trybunal orzeki réwniez, ze dorozumiana zgoda wlasciciela nie moze wynikac¢:

— z braku powiadomienia przez wtasciciela znaku towarowego wszystkich kolej-
nych nabywcéw produktéw wprowadzonych do obrotu poza EOG o jego sprzeci-
wie wobec ich sprzedazy na terytorium EOG;
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— z braku umieszczenia na produktach objasnienia o zakazie ich wprowadzenia do
obrotu na terytorium EOG;

— 1z faktu, ze wlasciciel znaku towarowego przenidst wlasnoé¢ towaréw nim opa-
trzonych, nie wprowadzajac zastrzezenn umownych, oraz ze zgodnie z prawem,
ktéremu podlega umowa, przeniesione prawo wlasno$ci obejmuje w braku takich
zastrzezen nieograniczone prawo do odsprzedazy lub — w najgorszym wypadku —
prawo do dalszej sprzedazy towar6éw na terytorium EOG.

w0 Ponadto w pkt 66 tego wyroku Trybunat orzekl, ze w odniesieniu do wyczerpania

41

przystugujacych wlascicielowi znaku towarowego prawa wylacznego nie jest istotne, iz:

— podmiot gospodarczy, ktéry importuje towary opatrzone znakiem towarowym,
nie posiada wiedzy odnoénie do sprzeciwu wlasciciela wobec wprowadzenia ich
do obrotu na terytorium EOG lub wobec ich sprzedazy na tym obszarze przez
podmioty gospodarcze inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub

— autoryzowani sprzedawcy detaliczni i hurtownicy nie wprowadzili wobec kupu-
jacych od nich nabywcéw zastrzezen umownych powtarzajacych ten sprzeciw,
mimo Ze zostali o nim poinformowani przez wlasciciela znaku towarowego.

Chociaz to do sadu krajowego nalezy dokonanie oceny, czy w $wietle kryteriéw przy-
pomnianych w pkt 38—40 niniejszego wyroku w zawislej przed nim sprawie wlasciciel
znaku towarowego udzielit zgody, w sposéb wyrazny lub dorozumiany, na wprowa-
dzenie spornych towaréw do obrotu w EOG, to godzi si¢ odnotowad, ze w kontekscie
takim jak wystepujacy w rozpatrywanej tu sprawie niektore fakty i okolicznosci, ktére
winny zosta¢ wziete pod uwage w celu ustalenia, czy mozna stwierdzi¢ dorozumiana
zgode wlasciciela znaku, nie przemawiaja za jednoznacznym zrzeczeniem sie przez
niego prawa wylacznego przystugujacego mu na podstawie art. 5 dyrektywy 89/104.
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Z argumentéw zawartych w postanowieniu odsytajacym, przyblizonych pokrétce
w pkt 12 niniejszego wyroku, wynika, Ze towarami bedacymi przedmiotem postepo-
wania przed sadem krajowym sa flakony perfum w opakowaniu opatrzonym, poza
wzmianka ,tester’, pouczeniem ,nieprzeznaczone do sprzedazy”

Takie pouczenie, bedace jednoznacznym wyrazem woli wlasciciela danego znaku, aby
towary opatrzone tym znakiem nie byly przedmiotem zadnej sprzedazy — ani poza
EOG, ani na tym obszarze — stanowi samo w sobie i w braku dowodéw przeciwnych
rozstrzygajacy argument niepozwalajacy na stwierdzenie istnienia zgody wtasciciela
na wprowadzenie spornych towaréw do obrotu w EOG w rozumieniu art. 7 ust. 1
dyrektywy 89/104.

Ponadto gdyby niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nale-
zalo rozumie¢ — majac w szczegdélnoséci na wzgledzie zakres powédztwa wzajemnego
whniesionego przez Simex Trading w postepowaniu przed sadem krajowym — w ten
sposdb, ze poza hipoteza opisana w pkt 34 niniejszego wyroku obejmuje on réwniez
hipoteze o wczesniejszym udostepnianiu przez Coty Prestige spornych testeréw jej
autoryzowanym dystrybutorom majacym siedzibe w EOG, to nasuwaloby sie pyta-
nie, czy takze takie udostepnianie nalezy zakwalifikowac jako ,wprowadzenie do ob-
rotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.

Pouczenie ,nieprzeznaczone do sprzedazy” takie jak figurujace na opakowaniu flako-
néw perfum bedacych przedmiotem postepowania przed sagdem krajowym wyklucza
taka kwalifikacje, poniewaz, — jak juz zostato wskazane w pkt 43 niniejszego wyroku —
stanowi ono jednoznaczny wyraz woli wlasciciela danego znaku, zgodnie z ktéra to-
wary opatrzone tym znakiem nie powinny by¢ przedmiotem zadnej sprzedazy — ani
poza EOG, ani na tym obszarze.
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Zwazywszy na to, ze tre$¢ normatywna art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 jest
w zasadzie identyczna z tre$cig art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, z wyjatkiem definicji
terytorium, na ktérym wprowadzenie do obrotu winno mie¢ miejsce, ktére w kon-
tekscie sprawy zawistej przez sadem krajowym nie ma jednak znaczenia, i z uwagi na
to, ze nie istnieja inne czynniki kontekstowe lub powigzane z celem wspomnianych
przepisow, ktére wymagalyby odmiennej wyktadni, dokonana w niniejszym wyroku
na potrzeby udzielenia odpowiedzi na przedtozone pytanie prejudycjalne wykladnia
art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest réwnie aktualna dla art. 13 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94.

W $wietle powyzszego na przedlozone pytanie mozna odpowiedzie¢, iz w okoliczno-
$ciach takich jak wystepujace w postepowaniu przed sadem krajowym art. 13 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten
sposdb, ze wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko
wtedy, gdy z oceny, ktérej przeprowadzenie nalezy do sadu krajowego, mozna wy-
wie$¢, ze wspomniany wiasciciel udzielit — w sposéb wyrazny lub dorozumiany —
zgody na wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we Wspdlnocie lub w EOG, towa-
réw, w stosunku do ktérych powotano si¢ na wyczerpanie praw do znaku.

W okolicznosciach takich jak wystepujace w postepowaniu przed sadem krajowym,
gdy posrednikom zwigzanym umowa z wlascicielem znaku towarowego udostepnia-
ne sa — bez przeniesienia wlasnosci i z zastrzezeniem zakazu sprzedazy — ,testery
perfum’, tak aby ich potencjalni klienci mogli sprébowa¢ zawartosci towaru, gdy wla-
$ciciel znaku moze w kazdej chwili zadaé zwrotu towaru i gdy wyglad towaru wyraz-
nie rézni sie od flakonéw perfum zwykle udostepnianych wspomnianym posredni-
kom przez wlasciciela znaku, fakt, Ze owe testery stanowia flakony perfum opatrzone
wzmiankami ,tester” i ,nieprzeznaczone do sprzedazy” sprzeciwia sie, w braku do-
wodow przeciwnych, ktérych ocena nalezy do sadu krajowego, stwierdzeniu istnienia
dorozumianej zgody wtasciciela znaku na ich wprowadzenie do obrotu.
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W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charak-
ter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

W okoliczno$ciach takich jak wystepujace w postepowaniu przed sadem krajo-
wym art. 13 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego i art. 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawo-
dawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych, zmie-
nionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja
1992 r., nalezy interpretowac w ten sposdb, ze wyczerpanie praw przyznanych
przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny, ktorej przeprowadze-
nie nalezy do sadu krajowego, mozna wywies¢, ze wspomniany wlasciciel udzie-
lil — w sposéb wyrazny lub dorozumiany — zgody na wprowadzenie do obrotu,
odpowiednio, we Wspolnocie Europejskiej lub w Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, towaréw, w stosunku do ktérych powolano si¢ na wyczerpanie praw
do znaku.

W okoliczno$ciach takich jak wystepujace w postepowaniu przed sadem krajo-
wym, gdy posrednikom zwiazanym umowa z wlascicielem znaku towarowego
udostepniane sa — bez przeniesienia wlasnosci i z zastrzezeniem zakazu sprze-
dazy — ,testery perfum”, tak aby ich potencjalni klienci mogli sprébowa¢ zawar-
tosci towaru, gdy wlasciciel znaku moze w kazdej chwili zada¢ zwrotu towaru
i gdy wyglad towaru wyraznie rézni si¢ od flakonéw perfum zwykle udostepnia-
nych wspomnianym posrednikom przez wlasciciela znaku, fakt, ze owe testery
stanowia flakony perfum opatrzone wzmiankami ,tester” i ,nieprzeznaczone do
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sprzedazy” sprzeciwia si¢, w braku dowodéw przeciwnych, ktérych ocena nalezy
do sadu krajowego, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody wlasciciela zna-
ku na ich wprowadzenie do obrotu.

Podpisy
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