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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 20 grudnia 2017 r.*

Odestanie prejudycjalne — Zblizanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95 WE —
Artykut 7 ust. 1 — Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy — Réwnolegle chronione znaki
towarowe — Przeniesienie praw do znakéw towarowych w odniesieniu do czesci terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) — Strategia handlowa wspierajaca w sposob zamierzony
wizerunek globalnego i jednolitego znaku towarowego po przeniesieniu prawa — Wiasciciele niezalezni,
jednak utrzymujacy $cisle relacje handlowe i gospodarcze

W sprawie C-291/16

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sad gospodarczy nr 8
w Barcelonie, Hiszpania) postanowieniem z dnia 17 maja 2016 r., ktére wplynelo do Trybunalu
w dniu 23 maja 2016 r., w postepowaniu:

Schweppes SA

przeciwko

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, dawniej Carboniques Montaner SL,

przy udziale:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramirez SL,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢c (sprawozdawca), prezes izby, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarasianas,
sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: L. Carrasco Marco, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 31 maja 2017 r.,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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rozwazywszy uwagi przedstawione:
— w imieniu Schweppes SA przez I. Lopeza Chocarre, procurador, i D. Gdmeza Sancheza, abogado,

— w imieniu Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL przez D. Pelliségo Urquiza i J.C. Quera Navarre,
abogados,

— w imieniu Orangina Schweppes Holding BV przez A. Joaniqueta Tamburiniego, procurador,
i B. Gonzaleza Navarre, abogado,

— w imieniu Schweppes International Ltd przez A. Quemade Cuatrecasasa, procurador, i J.M. Otere
Lastresa, abogado,

— w imieniu rzadu greckiego przez G. Alexaki, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez M.L. Noort oraz K. Bulterman, dzialajace w charakterze
pelnomocnikow,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez E. Gippiniego Fourniera, T. Scharfa, F. Castilla de la Torrego
oraz J. Samnadde, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 wrze$nia 2017 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 7 ust. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008,
L 299, s. 25), a takze art. 36 TFUE.

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Schweppes SA, spétka prawa hiszpanskiego,
a Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL, dawniej Carboniques Montaner SL (zwanymi dalej tacznie
»Red Paralela”), dotyczacego przywozu przez te ostatnie do Hiszpanii butelek toniku oznaczonego
znakiem towarowym Schweppes pochodzacych ze Zjednoczonego Kroélestwa.

Ramy prawne

Artykul 7 dyrektywy 2008/95, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”,
stanowi:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towaréw, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod tym znakiem
towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiaé sie

dalszemu obrotowi towarami, w szczegélnosci jezeli stan towaréw zmienil sie lub pogorszyl po
wprowadzeniu ich do obrotu”.
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Dyrektywa 2008/95 utraci moc ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. na podstawie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2015, L 336,
s. 1), ktéra weszlta w zycie w dniu 12 stycznia 2016 r. i ktérej art. 15 odpowiada w istocie art. 7
dyrektywy 2008/95.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Oznaczenie ,Schweppes” cieszy si¢ $wiatowa renoma, w szczegélnosci dla napoju tonik, dostepnego
w szeregu wariantéw. Oznaczenie to nie zostalo zarejestrowane jedynie jako unijny znak towarowy,
lecz zarejestrowano je od dawna w charakterze krajowego znaku towarowego, sfownego i graficznego,
w kazdym z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Owe krajowe znaki towarowe sa w istocie identyczne.

Poczatkowo wszystkie znaki towarowe Schweppes zarejestrowane w EOG (zwane dalej ,réwnolegle
chronionymi znakami towarowymi”) nalezaly do spétki Cadbury Schweppes.

W 1999 r. spétka Cadbury Schweppes przeniosta na spétke Coca-Cola/Atlantic Industries (zwana dalej
»Coca-Cola”) niektére prawa do tych réwnolegle chronionych znakéw towarowych, w tym do znakéw
zarejestrowanych w Zjednoczonym Krdlestwie. Cadbury Schweppes nadal jest wlascicielem
pozostalych praw do tych rdéwnolegle chronionych znakéw towarowych, w tym do znakéw
zarejestrowanych w Hiszpanii.

Na ponizszej mapie wskazano ciemnym kolorem panstwa czlonkowskie EOG i panstwa o$cienne,
w ktérych Coca-Cola jest wlascicielem znakéw towarowych Schweppes:

W nastepstwie szeregu naby¢ i restrukturyzacji réwnolegle chronione znaki towarowe posiadane przez
Cadbury Schweppes naleza aktualnie do Schweppes International Ltd, spétki prawa Zjednoczonego
Krolestwa.

Ta ostatnia spoélka udzielita spélce Schweppes wylacznej licencji dotyczacej rozpatrywanych
w postepowaniu gtéwnym réwnolegle chronionych hiszpanskich znakéw towarowych.

ECLIL:EU:C:2017:990 3
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Schweppes i Schweppes International sa kontrolowane przez Orangina Schweppes Holding BV, spétke
prawa niderlandzkiego, ktéra stoi na czele grupy Orangina Schweppes.

W dniu 29 maja 2014 r. Schweppes wniosla skarge o stwierdzenie naruszenia praw do réwnolegle
chronionych hiszpanskich znakéw towarowych przeciwko Red Paralela, ze wzgledu na to, ze pozwane
w postepowaniu gltéwnym dokonywaly przywozu i dystrybuowaly w Hiszpanii butelki toniku
oznaczone znakiem towarowym Schweppes pochodzace ze Zjednoczonego Krélestwa. Zdaniem
Schweppes takie wprowadzanie do obrotu w Hiszpanii jest niezgodne z prawem, poniewaz owe butelki
z tonikiem sa produkowane i wprowadzane do obrotu nie przez Schweppes lub za jej zgoda, lecz przez
Coca-Cole, ktéra zdaniem Schweppes nie ma zadnego powigzania gospodarczego lub prawnego z grupa
Orangina Schweppes. Schweppes podnosi w tym kontekscie, Ze z uwagi na identycznos¢
rozpatrywanych oznaczen i towaréw konsument nie jest w stanie odrézni¢ pochodzenia handlowego
tych butelek.

Broniac si¢, Red Paralela wskazuje na wyczerpanie prawa do znaku towarowego wynikajace — co sie
tyczy towaréw Schweppes pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii, w ktérych wlascicielem
réwnolegle chronionych znakéw towarowych jest Coca-Cola — z dorozumianej zgody. Red Paralela
jest ponadto zdania, Ze niezaprzeczalnie istnieja powiazania prawne i gospodarcze miedzy Coca-Cola
a Schweppes International w zakresie wspélnego uzywania oznaczenia ,Schweppes” w charakterze
powszechnie znanego znaku towarowego.

W $wietle ustalen poczynionych przez sad odsylajacy w niniejszej sprawie istotne sa nastepujace
okolicznosci faktyczne:

— Schweppes International promowata globalny wizerunek znaku towarowego Schweppes, pomimo
faktu, ze jest wlascicielem znakéw towarowych réwnolegle chronionych jedynie w czesci panstw
cztonkowskich EOG;

— Coca-Cola, wlasciciel znakéw towarowych réwnolegle chronionych w pozostalych panstwach
cztonkowskich EOG, przyczyniata si¢ do utrzymywania tego globalnego wizerunku znaku
towarowego;

— wspomniany globalny wizerunek rozpatrywanego znaku towarowego wprowadza w blad wlasciwy
krag odbiorcéw w Hiszpanii co do pochodzenia handlowego towaréw ,Schweppes”;

— Schweppes International odpowiada za europejska witryne internetowa specjalnie pos$wiecona
znakowi towarowemu Schweppes (www.schweppes.eu), ktéra zawiera nie tylko ogélne informacje
o towarach oznaczonych tym znakiem towarowym, lecz réwniez linki do réznych witryn lokalnych,
a w szczeg6lnosci do brytyjskiej witryny zarzadzanej przez Coca-Cole;

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

— Schweppes i Schweppes International uzywaja wizerunku towaréw ,Schweppes” pochodzenia
brytyjskiego w swojej reklamie;

— w Zjednoczonym Kroélestwie Schweppes International dokonuje czynnosci promocyjnych
i informacyjnych wsérdéd klientéw w odniesieniu do towaréw ,Schweppes” w sieciach komunikacji
spolecznej;

— przedstawienie towaréw ,Schweppes” wprowadzanych do obrotu przez Schweppes International

jest bardzo podobne — a nawet w niektérych panstwach czlonkowskich, takich jak Dania
i Niderlandy, identyczne — do przedstawienia towaréw ,Schweppes” pochodzenia brytyjskiego;
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Schweppes International, ktérej siedziba znajduje sie w Zjednoczonym Krolestwie, i Coca-Cola
prowadza dzialalno$¢ na terytorium Zjednoczonego Krdlestwa bez wdawania sie w zadne spory;

w nastepstwie przeniesienia w 1999 r. niektérych praw do réwnolegle chronionych znakéw
towarowych na Coca-Cole dwaj wlasciciele réwnolegle chronionych w EOG znakéw towarowych
dokonali zgloszenn — na swoich odpowiednich terytoriach — kolejnych identycznych lub podobnych
znakéw towarowych Schweppes dla tych samych towaréw (takich jak na przyklad zgloszenie znaku
towarowego SCHWEPPES ZERO);

chociaz to Schweppes International jest wlascicielem réwnolegle chronionych w Niderlandach
znakéw towarowych, uzywanie znaku towarowego w tym panstwie (czyli produkcja, butelkowanie
i wprowadzanie do obrotu towaréw) w oparciu o licencje zostalo powierzone Coca-Coli;

Schweppes International nie sprzeciwia sie wprowadzaniu do obrotu online towaréw ,Schweppes”
pochodzenia brytyjskiego w szeregu panstw czlonkowskich EOG, w ktérych jest wlascicielem
réwnolegle chronionych znakéw towarowych, takich jak Niemcy lub Francja; towary ,Schweppes”
sa ponadto sprzedawane na calym terytorium EOG za pos$rednictwem witryn internetowych, bez
rozréznienia pochodzenia tych towaréw;

Coca-Cola nie wniosla sprzeciwu — na podstawie przyslugujacych jej praw do réwnolegle
chronionych znakéw towarowych — wobec dokonanego przez Schweppes International zgloszenia
wzoru wspodlnotowego zawierajacego element stowny ,Schweppes”.

Sad odsytajacy jest zdania, ze okoliczno$ci rozpatrywanej w postepowaniu gléwnym sprawy wyraznie
roznia sie od okolicznosci spraw lezacych u podstaw orzecznictwa Trybunalu w dziedzinie
wyczerpania prawa do znaku towarowego i ze okolicznosci te moga wymagaé ponownego rozwazenia
rownowagi miedzy ochrona tego prawa a swobodnym przeplywem towaréw w Unii.

W tych okolicznosciach Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sad gospodarczy nr 8 w Barcelonie,
Hiszpania) postanowil zawiesi¢ postepowanie i skierowaé do Trybunalu nastepujace pytania
prejudycjalne:

»1) Czy z art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] zgodna

2)

jest sytuacja, gdy wlasciciel znaku towarowego w jednym lub w wiekszej liczbie panstw
czlonkowskich zabrania przywozu réwnolegltego lub wprowadzania do obrotu pochodzacych
z innego panstwa czlonkowskiego towaréw oznaczonych identycznym lub prawie identycznym
znakiem towarowym nalezacym do osoby trzeciej, jezeli wspomniany wlasciciel promowat globalny
wizerunek znaku towarowego, zwigzany z panstwem czlonkowskim, z ktérego pochodza towary,
ktérych przywozu zamierza zabronic?

Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] stoja na
przeszkodzie sprzedazy towaréw oznaczonych powszechnie znanym w Unii znakiem towarowym,
gdy wlasciciele wskazani w rejestrze utrzymuja globalny wizerunek znaku towarowego w calym
EOG, wprowadzajacy w blad przecietnego konsumenta co do pochodzenia handlowego towaréw?

Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] stoja na
przeszkodzie temu, aby wlasciciel krajowych znakéw towarowych identycznych lub podobnych
w réznych panstwach czlonkowskich sprzeciwil sie¢ przywozowi do panstwa czlonkowskiego,
w ktérym jest wlascicielem znaku towarowego, towaréw oznaczonych znakiem identycznym z jego
znakiem lub podobnym do niego, pochodzacych z panstwa czlonkowskiego, w ktérym nie jest on
wlascicielem znaku, jezeli przynajmniej w jednym innym panstwie czlonkowskim, w ktérym jest
on jego wlascicielem, wyrazil w sposéb wyrazny lub dorozumiany zgode na przywéz takich samych
towarow?

ECLIL:EU:C:2017:990 5
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4) Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] stoja na
przeszkodzie temu, aby wlasciciel A znaku towarowego X zarejestrowanego w jednym z panstw
czlonkowskich sprzeciwil sie przywozowi towaréw oznaczonych tym znakiem, jezeli towary te
pochodza z innego panstwa czlonkowskiego, w ktéorym zarejestrowano znak towarowy
Y identyczny ze znakiem X, nalezacy do wlasciciela B, ktéry uzywa znaku Y w obrocie, w sytuacji

gdy:

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

— obaj wlasciciele, A i B, prowadza skoordynowana strategie w zakresie znaku towarowego,
promujac w sposob zamierzony wsrdéd wlasciwego kregu odbiorcow wyglad lub wizerunek
jednolitego i globalnego znaku towarowego;

— obaj wlasciciele, A i B, utrzymuja intensywne stosunki handlowe i gospodarcze, cho¢ nie
pozostaja w $cislej zaleznosci w zakresie wspélnego korzystania ze znaku towarowego X,
a ponadto prowadza skoordynowana strategie w zakresie znaku towarowego, promujac
w sposéb zamierzony wsréd wilasciwego kregu odbiorcéw wyglad lub wizerunek jednolitego
i globalnego znaku towarowego?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalnosci

Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding podnosza tytulem gléwnym, ze
odestanie prejudycjalne jest niedopuszczalne.

W tym wzgledzie twierdza one przede wszystkim, ze odeslanie prejudycjalne jest bezpodstawne.
Zawarte w postanowieniu odsylajacym i streszczone w pkt 14 niniejszego wyroku dotyczace
okolicznosci faktycznych stwierdzenia, na ktérych oparto to odestanie, sa bowiem oczywiscie bledne.
To postanowienie odsylajace jest ponadto niekompletne, poniewaz w szczegdlnosci w sposéb
zamierzony pominieto w nim przedstawienie stanowisk Schweppes i Schweppes International
majacych na celu kwestionowanie wspomnianych stwierdzen dotyczacych okolicznosci faktycznych,
z naruszeniem przystugujacego im prawa do obrony.

Nastepnie Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding twierdza, ze zadane
pytania prejudycjalne sg abstrakcyjne i opieraja sie¢ na twierdzeniach o charakterze generalnym
i hipotetycznym. Trybunal nie ma zatem mozliwosci dokonania oceny niezbednosci i znaczenia tych

pytan.

Wreszcie Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding podnosza, ze
watpliwosci sadu odsylajacego dotycza nie wykladni prawa Unii, lecz jedynie kwestii, czy niektére
sytuacje faktyczne, ktérych jeszcze nie rozpatrywano w orzecznictwie Trybunalu w dziedzinie
wyczerpania prawa do znaku towarowego, moga by¢ objete wykladnia prawa Unii. Ze wzgledu na to,
ze wspomniane orzecznictwo jest w pelni okreslone i utrwalone, wykladnia przepiséw prawa Unii,
o ktorej dokonanie wnidst sad odsylajacy, nie budzi juz zadnej watpliwosci, w zwiazku z czym
rozpatrzenie sprawy przez Trybunal nie jest konieczne.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu w ramach
postepowania prejudycjalnego, o ktérym mowa w art. 267 TFUE, opartego na wyraznym rozdziale
zadann sadow krajowych i Trybunalu, ustalenie i ocena stanu faktycznego sporu w postepowaniu
gléwnym nalezy wyltacznie do sadu krajowego. W tych ramach Trybunal jest uprawniony do orzekania
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jedynie w przedmiocie wykladni lub waznosci prawa Unii w odniesieniu do sytuacji faktycznej
i prawnej, ktéra przedstawil sad odsylajacy, tak aby udzieli¢ sadowi odsylajacemu przydatnych
wskazéwek stuzacych rozstrzygnieciu zawistej przed nim sprawy (wyroki: z dnia 28 lipca 2016 r.,
Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, pkt 27; z dnia 27 kwietnia 2017 r., A-Rosa Flussschiff, C-620/15,
EU:C:2017:309, pkt 35).

W konsekwencji do Trybunalu nie nalezy kwestionowanie oceny okolicznosci faktycznych, na ktérej
oparto wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Co wiecej, Trybunal wielokrotnie orzekal, iz jedynie do sadu krajowego, przed ktérym zawisl spér i na
ktérym spoczywa odpowiedzialno$¢ za przyszly wyrok, nalezy — przy uwzglednieniu szczegélnych
okolicznosci konkretnej sprawy — zaréwno ocena niezbednosci orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena
znaczenia pytan, z ktérymi zwraca si¢ on do Trybunalu w celu wydania rozstrzygniecia w sprawie.
W konsekwencji ze wzgledu na to, ze zadane pytania dotycza wykladni prawa Unii, Trybunal jest co
do zasady zobowigzany do wydania orzeczenia (wyroki: z dnia 26 stycznia 2017 r., Banco Primus,
C-421/14, EU:C:2017:60, pkt 29; a takze z dnia 20 wrze$nia 2017 r., Andriciuc i in., C-186/16,
EU:C:2017:703, pkt 19).

A zatem odrzucenie przez Trybunal wniosku sadu krajowego o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym jest mozliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze wykladnia prawa Unii, o ktéra
wnioskowano, nie ma zadnego zwiazku z rzeczywistoscia lub przedmiotem sporu przed sadem
krajowym lub gdy problem jest natury hipotetycznej albo gdy Trybunal nie dysponuje elementami
stanu faktycznego albo prawnego, ktére sa konieczne do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na
przedstawione mu pytania (wyroki: z dnia 14 marca 2013 r., Allianz Hungéria Biztosité i in., C 32/11,
EU:C:2013:160, pkt 26; a takze z dnia 26 stycznia 2017 r., Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60,
pkt 30).

Taka sytuacja nie ma za$§ miejsca w niniejszym wypadku. Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym wynika bowiem, ze zadane pytania bezposrednio odnosza si¢ do rozpatrywanego
w postepowaniu gtéwnym sporu i sa istotne dla umozliwienia sadowi odsylajacemu rozstrzygniecia tego
sporu. We wniosku tym wskazano ponadto okoliczno$ci wystarczajaco, aby umozliwi¢ okreslenie
zakresu tych pytan i udzielenie na nie uzytecznej odpowiedzi.

Wreszcie nalezy przypomnie¢, ze sady krajowe zachowuja pelna swobode zwrdcenia sie¢ do Trybunalu,
gdy uznaja to za wlasciwe, a okoliczno$¢, iz przepisy, o ktérych wyktadnie sie zwrécono, byly juz
interpretowane przez Trybunal, nie stanowi przeszkody dla wydania przez Trybunal kolejnego
orzeczenia (wyroki: z dnia 17 lipca 2014 r., Torresi, C-58/13 i C-59/13, EU:C:2014:2088, pkt 32;
a takze z dnia 20 wrze$nia 2017 r., Andriciuc i in., C-186/16, EU:C:2017:703, pkt 21).

Z powyzszych rozwazan wynika, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
dopuszczalny.

Co do istoty

Na wstepie nalezy wskaza¢, ze pytania prejudycjalne dotycza zaréwno prawa wtérnego Unii,
a mianowicie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436, ktérym zastapiono
ten pierwszy przepis, jak i prawa pierwotnego Unii, czyli art. 36 TFUE.

W tym wzgledzie, po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze — co sie¢ tyczy tych dwoéch przepiséw prawa
wtérnego — do rozpatrywanego w postepowaniu gféwnym sporu ma zastosowanie, przy uwzglednieniu
daty okolicznosci faktycznych, pierwszy z tych przepiséw. To zatem jedynie przy uwzglednieniu tego
pierwszego przepisu Trybunal powinien wyda¢ orzeczenie w przedmiocie niniejszego wniosku
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

ECLIL:EU:C:2017:990 7
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Po drugie, nalezy przypomnie¢, ze sformulowany w sposéb ogélny art. 7 dyrektywy 2008/95
wyczerpujaco reguluje kwestie wyczerpania prawa do znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
wprowadzonych do obrotu w Unii i ze — gdy w dyrektywach Unii przewidziano harmonizacje srodkéw
niezbednych do zapewnienia ochrony intereséw wskazanych w art. 36 TFUE — wszelki zwigzany z tym
krajowy $rodek nalezy rozpatrzy¢ w $wietle przepiséw tej dyrektywy, a nie art. 34—36 TFUE. Jednak
wspomniang dyrektywe, tak jak kazde uregulowanie prawa wtérnego Unii, nalezy interpretowac
w S$wietle regul traktatu FUE dotyczacych swobodnego przeplywu towaréw, a w szczegdlnosci
w $wietle art. 36 TFUE (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in.,
C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 25-27 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze
z dnia 20 marca 1997 r., Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, pkt 17, 18).

A zatem poprzez cztery pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ facznie, sad odsylajacy dazy w istocie do
ustalenia, czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywany w S$wietle art. 36 TFUE, nalezy
interpretowaé w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie temu, aby wilasciciel krajowego znaku
towarowego sprzeciwial si¢ przywozowi identycznych towaréw oznaczonych tym samym znakiem
towarowym pochodzacych z innego panstwa czlonkowskiego, w ktéorym ten znak towarowy, ktéry
nalezal poczatkowo do tego samego wilasciciela, jest odtad w posiadaniu osoby trzeciej, ktéra nabyta
prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy zaistnialo jedna lub szereg nastepujacych
okolicznosci:

wlasciciel wspiera wizerunek globalnego znaku towarowego zwigzanego z panstwem cztonkowskim
pochodzenia towaréw, w odniesieniu do ktérego zamierza zakazaé przywozu;

— wlasciciel i osoba trzecia koordynuja swoja strategie dotyczaca znaku towarowego, aby w sposéb
zamierzony wspiera¢, na calym obszarze EOG, wyglad lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku
towarowego;

— ustanowiony w ten sposob wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego wprowadza
w blad przecietnego konsumenta w odniesieniu do pochodzenia handlowego towaréw
oznaczonych tym znakiem towarowym;

— wlasciciel i osoba trzecia utrzymuja intensywne relacje handlowe i gospodarcze, cho¢, co do istoty,
nie pozostaja w zalezno$ci w zakresie wspdélnego korzystania ze znaku towarowego;

— wlasciciel wyraznie lub w sposéb dorozumiany zgodzit si¢ na to, aby towary takie same jak towary,
co do ktérych zamierza zakazaé przywozu, byly przywozone do jednego lub szeregu pozostalych
panstw czlonkowskich, w ktérych posiada on jeszcze prawa do znaku towarowego.

Red Paralela, rzady grecki i niderlandzki oraz Komisja Europejska proponuja, z odmiennymi niuansami,
udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzacej, podczas gdy Schweppes, Schweppes International
i Orangina Schweppes Holding sa zdania, ze nalezy udzieli¢c odpowiedzi przeczacej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy nr 2008/95 znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania
uzywania tego znaku w odniesieniu do towardw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Unii pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

Artykul 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 ma brzmienie odpowiadajace brzmieniu wyrokéw, w ktérych
Trybunal, dokonujac wykladni art. 30 i 36 traktatu WE (pdzniej art. 28 i 30 WE, obecnie art. 34
i 36 TFUE), uznal istnienie w prawie Unii zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego. A zatem
w przepisie tym uwzgledniono orzecznictwo Trybunalu, zgodnie z ktérym wlasciciel prawa do znaku
towarowego chronionego na mocy ustawodawstwa panstwa czlonkowskiego nie moze powota¢ sie¢ na
to ustawodawstwo w celu sprzeciwienia si¢ przywozowi lub wprowadzeniu do obrotu towaru, ktéry
zostal wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim przez niego samego lub za jego zgoda
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(zob. podobnie wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93
i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 31; a takze z dnia 20 marca 1997 r., Phytheron International,
C 352/95, EU:C:1997:170, pkt 20).

To orzecznictwo dotyczace zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego, oparte na art. 36 TFUE,
ma na celu, podobnie jak art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, pogodzenie zasadniczych intereséw
zwiazanych z ochrona praw do znakéw towarowych z jednej strony i intereséw zwigzanych ze
swobodnym przeplywem towaréw na rynku wewnetrznym z drugiej strony (zob. podobnie wyrok
z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282,
pkt 40).

Co sie tyczy prawa do znaku towarowego, Trybunal wielokrotnie orzekal, iz to prawo stanowi istotny
element systemu niezakléconej konkurencji, jaki ustanowiono i utrzymano w prawie Unii. W systemie
tym przedsigbiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przywiazania do siebie klientéw dzigki wysokiej jakosci
swych towaréw lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych pozwalajacych na
zidentyfikowanie tych towaréw i uslug. Aby znak towarowy mogl spetnia¢ te role, powinien on
zagwarantowad, iz wszystkie oznaczone nim towary zostaly wytworzone pod kontrola jednego
przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jako$¢ (wyroki: z dnia
17 pazdziernika 1990 r., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 13; a takze z dnia 11 lipca 1996 r.,
Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 43 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W konsekwencji, jak wielokrotnie potwierdzil Trybunal, szczegélnym przedmiotem prawa do znaku
towarowego jest w szczegélnosci zapewnienie wlascicielowi prawa do uzywania znaku towarowego
w ramach pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu i jego ochrona przed konkurentami, ktérzy
chcieliby naduzy¢ pozycji i renomy znaku towarowego, sprzedajac towary bezprawnie oznaczone tym
znakiem towarowym. W celu okreslenia dokladnego zakresu tego prawa wylacznego przyznanego
wlascicielowi znaku towarowego nalezy uwzgledni¢ zasadnicza funkcje znaku towarowego, jaka jest
zapewnienie konsumentowi lub uzytkownikowi koricowemu identyczno$ci pochodzenia towaru
oznaczonego znakiem towarowym, by umozliwi¢ mu odrdznienie, bez ewentualnego wprowadzenia
w blad, owego towaru od towaréw o innym pochodzeniu (wyroki: z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG
GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 14; a takze z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in.,
C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zasadnicza funkcja znaku towarowego zostalaby za$ naruszona, gdyby — przy braku jakiejkolwiek zgody
wlasciciela — nie mégt on sprzeciwi¢ sie przywozowi identycznego lub podobnego towaru oznaczonego
identycznym lub wprowadzajgcym w blad znakiem towarowym, ktéry zostal wytworzony
i wprowadzony do obrotu w innym panstwie czlonkowskim przez osobe trzecia niemajaca zadnego
powiazania gospodarczego z tym wlascicielem (zob. podobnie wyroki: z dnia 17 pazdziernika 1990 r.,
HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 15, 16; a takze z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 33-37).

Powyzszej analizy nie podwaza sama okoliczno$¢, ze znak towarowy wlasciciela i znak towarowy
umieszczony na towarze, ktérego przywozu zamierza zakaza¢ 6w wlasciciel, poczatkowo nalezaly do
tego samego wlasciciela, i to niezaleznie od kwestii, czy podzial praw do tych znakéw towarowych jest
nastepstwem wywlaszczenia — a zatem aktu przyjetego przez organ wladzy publicznej — czy tez
dobrowolnego umownego przeniesienia, jednakze pod warunkiem ze — pomimo ich wspdlnego
pochodzenia — kazdy ze wspomnianych znakéw towarowych, poczawszy od chwili wywtaszczenia lub
przeniesienia prawa, spelnia w sposéb niezalezny na swoim odpowiednim terytorium funkcje zwiazana
z zapewnieniem, ze towary oznaczone znakiem towarowym pochodza z jednego zrddia (zob. podobnie
wyroki: z dnia 17 pazdziernika 1990 r., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 17, 18; a takze z dnia
22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 46-48).
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Ta ostatnia przestanka oczywiscie nie jest spelniona, gdy po przeniesieniu niektérych praw do
réwnolegle chronionych krajowych znakéw towarowych na osobie trzecia wtlasciciel, sam lub
koordynujac swoja strategie dotyczaca znaku towarowego z ta osoba trzecia, nadal w sposéb aktywny
i zamierzony wspiera wyglad lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego, ustanawiajac
lub wzmacniajac w ten sposéb wprowadzenie danych odbiorcéow w blad co do pochodzenia
handlowego towaréw oznaczonych tym znakiem towarowym. Poprzez takie zachowanie, ktére skutkuje
tym, ze znak towarowy wilasciciela nie spelnia juz zasadniczej funkcji w sposob niezalezny na swoim
terytorium, sam wlasciciel narusza owa funkcje, a nawet ja przeinacza. W konsekwencji nie moze sie
on powola¢ na konieczno$¢ ochrony wspomnianej funkcji w celu sprzeciwienia sie przywozowi
identycznych towaréw oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzacych z innego panstwa
czlonkowskiego, w ktérym ten znak towarowy jest odtad w posiadaniu wspomnianej osoby trzeciej.

Do sadéw krajowych nalezy ocena, czy taka sytuacja ma miejsce w niniejszym wypadku, przy
uwzglednieniu wszystkich okoliczno$ci zwiazanych z ta indywidualng sprawa.

W tym kontekscie nalezy jednak wskazaé, ze w tym wzgledzie nie wystarcza sama okolicznos¢, ze 6w
wlasciciel po przeniesieniu praw nadal powoluje sie na historyczne pochodzenie geograficzne
rownolegle chronionych krajowych znakéw towarowych, i to nawet jesli nie posiada on juz praw
dotyczacych rozpatrywanego terytorium i zamierza zakaza¢ przywozu towardéw oznaczonych tymi
znakami towarowymi pochodzacych z tego terytorium.

Na wypadek gdyby sady krajowe stwierdzily, ze wskazana w pkt 39 niniejszego wyroku przestanka jest
spelniona, nalezy jeszcze przypomnie¢, ze zasadniczej funkcji znaku towarowego nie podwaza wcale
swoboda przywozu, gdy wlasciciel znaku towarowego w panstwie przywozu i wlasciciel znaku
towarowego w panstwie wywozu sa identyczni lub gdy, nawet jesli sa oni odrebnymi podmiotami, sa
powiazani gospodarczo (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale
Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 34, 37).

Jak stwierdzil juz Trybunal, takie powiazanie gospodarcze istnieje w szczegdlnosci, gdy dane towary
zostaly wprowadzone do obrotu przez licencjobiorce lub przez spétke dominujaca lub spétke zalezna
tej samej grupy lub tez przez wylacznego koncesjonariusza. We wszystkich tych sytuacjach wtasciciel
lub podmiot, do ktérego nalezy wlasciciel, ma bowiem mozliwo$¢ kontrolowania jakosci towaréw, na
ktérych umieszczono znak towarowy (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT
Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 34, 37).

Ponadto Trybunal podkreslit, Ze decydujaca okoliczno$cia jest mozliwos¢ kontrolowania jakosci
towar6éw, a nie faktyczne wykonywanie tej kontroli. W tym kontekscie tytulem przykladu wskazat on,
ze jesli licencjodawca toleruje wytwarzanie towaréw niskiej jako$ci przez licencjobiorce, mimo ze ma
do dyspozycji umowne $rodki, aby temu zapobiec, powinien ponosi¢ za to odpowiedzialno$c.
Podobnie jesli wytwarzanie towaréw zostalo zdecentralizowane w ramach danej grupy spétek, a spétki
zalezne z siedziba w kazdym z panstw czlonkowskich wytwarzaja towary o jakosci dostosowanej do
szczegblnych wymagan kazdego rynku krajowego, na owe roéznice jakosci nie mozna sie powolac
w celu sprzeciwienia si¢ przywozowi towaréw wytwarzanych przez powiazana spotke, a grupa powinna
ponies¢ konsekwencje dokonanego wyboru (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT
Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 38).

Jak wskazal rzecznik generalny w pkt 72-82 opinii, z powyzszego orzecznictwa wynika, Ze pojecie
»powiazania gospodarczego” w rozumieniu tego orzecznictwa odsyla do kryterium, ktére nie jest
formalne, lecz materialne, ktére wcale nie jest ograniczone do sytuacji wymienionych w pkt 44
niniejszego wyroku i ktére w szczegdlnosci jest takze spelnione, gdy po podziale praw do réwnolegle
chronionych krajowych znakéw towarowych zwiazanym z terytorialnie ograniczonym przeniesieniem
praw wlasciciele tych znakéw towarowych koordynuja polityke handlowa lub dokonuja uzgodnien
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w celu wspdlnego kontrolowania uzywania wspomnianych znakéw towarowych, w zwiazku z czym
maja oni mozliwos¢ bezposredniego lub posredniego okreslenia towaréw, na ktérych jest umieszczany
znak towarowy, i kontrolowania ich jakosci.

Umozliwienie takim wlascicielom ochrony ich odpowiednich terytoriéw przed réwnoleglym
przywozem tych towaréw skutkowaloby bowiem wprowadzeniem barier na krajowych rynkach, co nie
jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku towarowego i w szczegdlnosci nie jest niezbedne dla
zachowania zasadniczej funkcji danych znakéw towarowych.

A zatem nalezy stwierdzié, ze w okoliczno$ciach opisanych w pkt 46 niniejszego wyroku towar zostal
wprowadzony do obrotu w panstwie czlonkowskim wywozu za zgoda wlasciciela prawa do znaku
towarowego chronionego w panstwie czlonkowskim przywozu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy
2008/95, rozpatrywanego w $wietle art. 36 TFUE.

W tym wzgledzie nalezy usciéli¢, ze stwierdzenie, iz po podziale praw do réwnolegle chronionych
krajowych znakéw towarowych zwigzanym z terytorialnie ograniczonym przeniesieniem praw istnieja
powiazania gospodarcze miedzy wlascicielami tych znakéw towarowych, nie jest uzaleznione ani od
warunku, aby ci wlasciciele formalnie byli zalezni od siebie przy wspdlnym korzystaniu ze
wspomnianych znakéw towarowych, ani od warunku, aby faktycznie skorzystali oni z mozliwosci
kontrolowania jakosci danych towardw.

Ponadto o ile Trybunal stwierdzit juz, ze sama w sobie — czyli przy braku jakiegokolwiek powiazania
gospodarczego — umowa o przeniesienie praw nie przyznaje cedentowi mozliwosci kontrolowania
jakosci towaréw wprowadzonych do obrotu i oznaczanych znakami towarowymi przez cesjonariusza,
o tyle dokladnie z tegoz stwierdzenia wynika, ze odmienna sytuacja ma miejsce, gdy takie powiazania
gospodarcze miedzy cedentem a cesjonariuszem istnieja (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca
1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 41, 43).

Sady krajowe powinny oceni¢ istnienie takich powiazan gospodarczych przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznos$ci danej sprawy.

W tym kontek$cie nalezy wskazaé, ze o ile co do zasady to na podmiocie, ktéry powoluje sie na
wyczerpanie prawa, ciazy obowiazek wykazania spelnienia przestanek stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy
2008/95 (zob. podobnie wyrok z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss, od C-414/99
do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 54), o tyle powyzsza regule nalezy dostosowaé, gdy moze ona
umozliwi¢ wlascicielowi wprowadzenie barier na krajowych rynkach, wspierajac w ten sposéb
utrzymywanie réznic cenowych miedzy panstwami czlonkowskimi (zob. podobnie wyrok z dnia
8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q, C 244/00, EU:C:2003:204, pkt 37, 38).

Takie dostosowanie ciezaru dowodu jest wymagane w wypadku dobrowolnego podzialu praw do
rownolegle chronionych krajowych znakéw towarowych, gdy trudne lub wrecz niemozliwe jest
wykazanie przez taki podmiot istnienia powigzan gospodarczych miedzy wlascicielami tych znakéw
towarowych, poniewaz takie powigzania wynikaja zwykle z uméw handlowych lub nieformalnych
uzgodnien miedzy tymi wlascicielami, do ktérych 6w podmiot nie ma dostepu.

W tym kontekscie, jak wskazal rzecznik generalny w pkt 94 opinii, podmiot ten powinien wskaza¢
wszystkie precyzyjne i spdéjne poszlaki umozliwiajace wywiedzenie istnienia takich powigzan
gospodarczych. Do sadu odsylajacego nalezy zbadanie, czy streszczone w pkt 14 niniejszego wyroku
okolicznosci faktyczne, stanowia takie poszlaki.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan na zadane pytania nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi:
art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywany w $wietle art. 36 TFUE, nalezy interpretowaé w ten
sposdb, ze stoi on na przeszkodzie temu, aby wlasciciel krajowego znaku towarowego sprzeciwial sie
przywozowi identycznych towaréw oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzacych
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z innego panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten znak towarowy, ktéry nalezal poczatkowo do tego
samego wlasciciela, jest odtad w posiadaniu osoby trzeciej, ktéra nabyla prawa do niego w drodze
przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu,

— wlasciciel, sam lub koordynujac swoja strategie dotyczaca znaku towarowego z ta osoba trzecia,
nadal aktywnie i w sposéb zamierzony wspiera jednolity i globalny wyglad lub wizerunek znaku
towarowego, ustanawiajac lub wzmacniajac w ten sposéb wprowadzenie danych odbiorcéw w biad
co do pochodzenia handlowego towaréw oznaczonych tym znakiem towarowym,

lub

— istnieja powigzania gospodarcze miedzy wtlascicielem a wspomniang osoba trzecia, w tym
rozumieniu, ze koordynuja oni swoje polityki handlowe lub dokonuja uzgodnien w celu tacznego
kontrolowania uzywania znaku towarowego, w zwiazku z czym maja mozliwo$¢ bezposredniego
lub posredniego okreslenia towaréw, ktére sa oznaczone wspomnianym znakiem towarowym,
a takze kontrolowania ich jakosci.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunatl (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych, rozpatrywany w swietle art. 36 TFUE, nalezy interpretowa¢ w ten sposdb,
Ze stoi on na przeszkodzie temu, aby wlasciciel krajowego znaku towarowego sprzeciwial sie
przywozowi identycznych towaréw oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzacych
z innego panstwa czlonkowskiego, w ktorym ten znak towarowy, ktoéry nalezal poczatkowo do
tego samego wlasciciela, jest odtad w posiadaniu osoby trzeciej, ktora nabyla prawa do niego
w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu

— wlasciciel, sam lub koordynujac swoja strategie dotyczaca znaku towarowego z ta osoba
trzecia, nadal aktywnie i w sposob zamierzony wspiera jednolity i globalny wyglad lub
wizerunek znaku towarowego, ustanawiajac lub wzmacniajac w ten sposéb wprowadzenie
danych odbiorcow w btad co do pochodzenia handlowego towaréw oznaczonych tym znakiem
towarowym,

lub

— istnieja powiazania gospodarcze miedzy wlascicielem a wspomniana osoba trzecia, w tym
rozumieniu, ze koordynuja oni swoje polityki handlowe lub dokonuja uzgodnien w celu
lacznego kontrolowania uzywania znaku towarowego, w zwiazku z czym maja mozliwos¢
bezposredniego lub posredniego okreslenia towaréw, ktore sa oznaczone wspomnianym
znakiem towarowym, a takze kontrolowania ich jakosci.

Podpisy
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