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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (dziesiagta izba)

z dnia 18 stycznia 2024 r.*

Odestanie prejudycjalne — Swobodny przeptyw towaréw — Artykuly 34i 36 TFUE —
Wtasno$¢ intelektualna — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE)
nr 207/2009 — Artykul 13 — Rozporzadzenie (UE) 2017/1001 — Artykut 15 —
Wyczerpanie praw wynikajacych ze znaku towarowego — Wprowadzanie do obrotu na
terytorium Unii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) — Zgoda wlasciciela znaku
towarowego — Miejsce pierwszego wprowadzenia towaréw do obrotu przez wlasciciela lub za
jego zgoda — Ciezar dowodu
W sprawie C-367/21
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Sad Okregowy w Warszawie (Polska) postanowieniem z dnia
1 kwietnia 2021 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 14 czerwca 2021 r., w postepowaniu:
Hewlett Packard Development Company LP
przeciwko
Senetic S.A.,,
TRYBUNAL (dziesigta izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), pelniacy obowiazki prezesa dziesiatej izby, I. Jarukaitis
i D. Gratsias, sedziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,
sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu Hewlett Packard Development Company LP - A. Jodkowski
i K. Zieliniska-Piagtkowska, adwokaci,

— w imieniu Senetic S.A. — S. Dudzik i E. Rumak, radcowie prawni,

* Jezyk postepowania: polski.
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— w imieniu rzadu polskiego — B. Majczyna, w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej — E. Gippini Fournier, S.L. Kaléda i B. Sasinowska,
w charakterze pelnomocnikéw,

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

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 36 zdanie
drugie TFUE w zwiazku z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(Dz.U. 2017, L 154, s. 1) i z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE oraz art. 34, 35i 36 TFUE.

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy spétka Hewlett Packard Development
Company LP, z siedzibg w Stanach Zjednoczonych Ameryki (zwana dalej ,Hewlett Packard”),
a spotka Senetic S.A., z siedziba w Polsce, w przedmiocie sprzedazy przez te ostatnia spotke
towaréw stanowigcych sprzet komputerowy, opatrzonych unijnymi znakami towarowymi,
ktorych wlascicielem jest Hewlett Packard.

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009

Motyw 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku
towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2016, L 79, s. 44)
stanowit:

»Z zasady swobodnego przeplywu towaréw wynika, ze wlasciciel [unijnego] znaku towarowego nie
moze zakaza¢ uzywania tego znaku osobie trzeciej w stosunku do towardéw, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu [w Unii Europejskiej] z tym znakiem towarowym przez niego lub za jego
zgoda, chyba ze istnieja uzasadnione przyczyny sprzeciwu wlasciciela dla dalszego obrotu
towarami”.

Artykut 9 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Prawa przyznane przez [unijny] znak towarowy”,
przewidywal:

»1. [Unijny] znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wlasciciel
znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,

uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych
z tymi, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;
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[...]

2. Na podstawie warunkéw okreslonych ust. 1 moga by¢ zakazane w szczegélnosci nastepujace
dziatania:

[...]

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

c) przywdz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

”
cee .

Artykul 13 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Wyczerpanie praw wynikajacych
[z unijnego] znaku towarowego”, brzmial nastepujaco:

»1. [Unijny] znak towarowy nie uprawnia wtasciciela do zakazania jego uzywania w odniesieniu
do towardw, ktdére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium [Unii] pod tym znakiem
towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania w przypadku, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody,
aby sprzeciwiaé si¢ dalszemu obrotowi towarami, w szczegdlnosci jezeli stan towaréw ulega
zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu”.

Rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo uchylone i zastapione ze skutkiem od dnia 1 pazdziernika
2017 r. rozporzadzeniem 2017/1001.

Rozporzgdzenie 2017/1001
Zgodnie z motywem 17 rozporzadzenia 2017/1001:

»Aby potrzebe zapewnienia skutecznego wykonywania praw wynikajacych ze znaku towarowego
pogodzi¢ z konieczno$ciag unikania utrudnien w swobodnym obrocie legalnymi towarami,
uprawnienie wlasciciela unijnego znaku towarowego powinno wygasa¢ w przypadku, gdy
zglaszajacy lub posiadacz towaréw w toku pdzniejszego postepowania wszczetego przed sadem
w sprawach unijnych znakéw towarowych, wlasciwym do rozstrzygniecia, czy prawa do unijnego
znaku towarowego naruszono, jest w stanie dowies¢, ze wlascicielowi unijnego znaku towarowego
nie przysluguje prawo do zakazania wprowadzenia towaréw do obrotu w panstwie konicowego
przeznaczenia”.

Motyw 22 tego rozporzadzenia stanowi:

»Z zasady swobodnego przeplywu towaréw wynika, ze wlasciciel unijnego znaku towarowego nie
moze zakaza¢ uzywania tego znaku osobie trzeciej w stosunku do towaréw, ktdére zostaly
wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym z tym znakiem towarowym
przez niego lub za jego zgoda, chyba ze istnieja uzasadnione przyczyny sprzeciwu wlasciciela dla
dalszego obrotu towarami”.

ECLI:EU:C:2024:61 3
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Artykul 9 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Prawa wynikajace z unijnego znaku
towarowego”, przewiduje:

»1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem wtlascicielowi praw
wylacznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw wtlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wlasciciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do
uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do
towaréw lub uslug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych unijny znak towarowy zostal
zarejestrowany;

[...]

3. Na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczegélnos$ci nastepujace dziatania:

[...]

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie lub $swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoz lub wywdz towaréw pod takim oznaczeniem;

[...]".

Artykut 15 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Wyczerpanie praw wynikajacych z unijnego znaku
towarowego”, stanowi:

»1. Wlasciciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego uzywania
w odniesieniu do towaréw, ktdére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania w przypadku, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody,
aby sprzeciwiaé si¢ dalszemu obrotowi towarami, w szczegdélnosci jezeli stan towaréw ulega
zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu”.

Dyrektywa 2004/48/WE

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45),
zatytulowanym , Przedmiot”:

»Niniejsza dyrektywa dotyczy $rodkéw, procedur i srodkéw naprawczych, niezbednych do realizacji
praw wlasnosci intelektualnej. Do celéw niniejszej dyrektywy okreslenie »prawa wlasnosci
intelektualnej« obejmuje prawa wlasnosci przemystowe;j”.

4 ECLI:EU:C:2024:61



12

13

14

15

16

17

WyYROK z DNIA 18.1.2024 rR. — SprAWA C-367/21
HewLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Artykut 2 tej dyrektywy, zatytutowany ,,Zakres”, przewiduje w ust. 1:

»Bez uszczerbku dla srodkéw przewidzianych lub srodkéw, ktére moga by¢ przewidziane w prawie
[Unii] lub [prawie] krajowym, w zakresie, w jakim te srodki moga dawa¢ wiascicielom praw wieksze
korzysci, przewidziane niniejsza dyrektywa procedury i §rodki naprawcze stosuje si¢, zgodnie z art. 3,
do wszelkich naruszen praw wlasnosci intelektualnej okreslonych w prawie [Unii] i/lub prawie
wewnetrznym zainteresowanego panstwa czlonkowskiego”.

Rozdzial II wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki, procedury i $rodki naprawcze”,
obejmuje miedzy innymi art. 3 tej dyrektywy, opatrzony nagtéwkiem ,Obowiazki ogdélne”, ktory
stanowi w ust. 2:

»Powyzsze $rodki, procedury i §rodki naprawcze sg réwniez skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace
i stosowane w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu ograniczenn handlu prowadzonego zgodnie
z prawem i zapewnic¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem”.

Artykut 6 tej dyrektywy, zatytutowany ,Dowody”, przewiduje w ust. 1:

»Panstwa czlonkowskie zapewniaja, Ze, na wniosek strony, ktéra przedstawila nalezyte [racjonalnie]
dostepne dowody wystarczajace do poparcia jej roszczen oraz, potwierdzajace te roszczenia,
wyszczegollnione [wyszczegdlnita potwierdzajace te roszczenia] dowody znajdujace sie pod kontrola
strony przeciwnej, wlasciwe organy sadowe moga nakaza¢ przedstawienie takich dowodéw przez
strone przeciwng, pod warunkiem zapewnienia ochrony informacji poufnych. Do celéw niniejszego
ustepu panstwa czlonkowskie moga postanowi¢, ze nalezytym dowodem dla wlasciwych organéw
sadowych moze by¢ rozsadnej wielkosci prébka znacznej liczby egzemplarzy utworu lub
jakiegokolwiek innego przedmiotu ochrony”.

Prawo polskie

Artykut 325 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego, w brzmieniu
majacym zastosowanie do sporu w postepowaniu gléwnym (zwanej dalej ,kodeksem
postepowania cywilnego”), brzmi nastepujaco:

»Sentencja wyroku powinna zawiera¢ wymienienie sadu, sedzidw, protokolanta oraz prokuratora,
jezeli brat udzial w sprawie, date i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron
i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygniecie sadu o zadaniach stron”.

Artykut 758 kodeksu postepowania cywilnego przewiduje:

»oprawy egzekucyjne naleza do wlasciwosci sadéw rejonowych i dziatajacych przy tych sadach
komornikéw”.

Zgodnie z art. 767 tego kodeksu:
»$ 1. Na czynnos$ci komornika przystuguje skarga do sadu rejonowego, jezeli ustawa nie stanowi
inaczej. Dotyczy to takze zaniechania przez komornika dokonania czynnosci. Skarge rozpoznaje

sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe kancelarii komornika.

§ 2. Skarge moze zlozy¢ strona lub inna osoba, ktérej prawa zostaly przez czynnosci lub
zaniechanie komornika naruszone badz zagrozone.

ECLI:EU:C:2024:61 5
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[...]".
Artykut 840 wspomnianego kodeksu stanowi w § 1:

»Dluznik moze w drodze powddztwa zadaé pozbawienia tytulu wykonawczego wykonalno$ci
w calosci lub czesci albo ograniczenia, jezeli:

1) przeczy zdarzeniom, na ktérych oparto wydanie klauzuli wykonalnosci, a w szczegdlnosci gdy
kwestionuje istnienie obowigzku stwierdzonego tytulem egzekucyjnym niebedacym
orzeczeniem sadu albo gdy kwestionuje przejscie obowigzku mimo istnienia formalnego
dokumentu stwierdzajacego to przejscie;

2) po powstaniu tytulu egzekucyjnego nastgpilo zdarzenie, wskutek ktérego zobowiazanie
wygasto albo nie moze by¢ egzekwowane; gdy tytulem jest orzeczenie sadowe, dtuznik moze
oprze¢ powddztwo takze na zdarzeniach, ktére nastapily po zamknieciu rozprawy, na zarzucie
spelnienia $wiadczenia, jezeli zgloszenie tego zarzutu w sprawie bylo z mocy ustawy
niedopuszczalne, a takze na zarzucie potracenia;

[...]".

Artykut 843 tego kodeksu przewiduje w § 3:

»W pozwie powdd powinien przytoczy¢é wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mogt zglosi¢, pod
rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postepowaniu”.

Artykut 1050 kodeksu postepowania cywilnego stanowi:

»$ 1. Jezeli dtuznik ma wykona¢ czynnos¢, ktérej inna osoba wykona¢ za niego nie moze, a ktérej
wykonanie zalezy wylacznie od jego woli, sad, w ktérego okregu czynnos$¢ ma by¢ wykonana, na
wniosek wierzyciela po wysluchaniu stron wyznaczy dluznikowi termin do wykonania i zagrozi mu
grzywna na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynnosci nie wykonat.

[...]

§ 3. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego diuznikowi do wykonania czynnosci, sad na
wniosek wierzyciela nalozy na dtuznika grzywne i jednocze$nie wyznaczy nowy termin do wykonania
czynnosci, z zagrozeniem surowsza grzywnag’.

Artykut 1051 § 1 tego kodeksu brzmi nastepujaco:

sJezeli dtuznik ma obowigzek zaniecha¢ pewnej czynnosci lub nie przeszkadza¢ czynnosci wierzyciela,
sad, w ktérego okregu dluznik dzialal wbrew swemu obowiazkowi, na wniosek wierzyciela po
wysluchaniu stron i stwierdzeniu, ze dluznik dzialal wbrew obowigzkowi, nalozy na niego grzywne.
Tak samo sad postapi w razie dalszego wniosku wierzyciela”.

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

Hewlett Packard jest podmiotem praw wylacznych do unijnych znakéw towarowych HP,
stownego i graficznego, zarejestrowanych, odpowiednio, pod numerami 000052449 i 008579021.
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Prowadzi on obrét towarami stanowiacymi sprzet komputerowy, opatrzonymi tymi znakami
towarowymi, za posrednictwem autoryzowanych przedstawicieli, ktérzy zobowiazuja sig, ze nie
beda sprzedawac tych towaréw, poza uzytkownikami koncowymi, podmiotom nienalezagcym do
jego sieci dystrybucyjnej. Owi autoryzowani przedstawiciele sa ponadto zobowiazani do
nabywania tych towaréw wylacznie od innych autoryzowanych przedstawicieli lub od samego
Hewlett Packard.

Kazdy egzemplarz tych towaréw jest opatrzony numerem seryjnym umozliwiajacym jego
identyfikacje. Hewlett Packard dysponuje narzedziem informatycznym obejmujacym miedzy
innymi baze danych wyszczegdlniajaca wszystkie egzemplarze danego towaru oraz rynek, na
ktory zostaly one przeznaczone. Egzemplarze te nie sa natomiast objete zadnym system
oznaczen, ktéry sam pozwalalby na ustalenie, czy dany egzemplarz jest czy nie jest przeznaczony
na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Senetic prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie dystrybucji sprzetu komputerowego.
Wprowadzal on do Polski towary opatrzone unijnymi znakami towarowymi, ktérych
wlascicielem jest Hewlett Packard. Nabywal on te towary od majacych siedzibe na terytorium
EOG sprzedawcéw niebedacych oficjalnymi dystrybutorami towaréw Hewlett Packard po
uzyskaniu od tych sprzedawcéw zapewnien, ze sprzedaz tych towaré6w w EOG nie narusza praw
wylacznych Hewlett Packard. Senetic ponadto bezskutecznie zwracal si¢ do autoryzowanych
przedstawicieli Hewlett Packard o potwierdzenie, ze wspomniane towary moga by¢ przedmiotem
obrotu na terytorium EOG bez uszczerbku dla jego praw wylacznych.

Hewlett Packard wytoczyl przed sadami polskimi powddztwo o zaniechanie naruszania praw
wynikajacych z unijnych znakéw towarowych, ktérych jest wlascicielem, zadajac zakazania
Seneticowi, w ogdlnosci, przywozu, wywozu, reklamowania oraz skladowania w powyzszych
celach towaréw stanowiacych sprzet komputerowy oznaczonych wspomnianymi znakami
towarowymi, ktére to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG
przez Hewlett Packard lub za jego zgoda. Ponadto Hewlett Packard wniést o nakazanie
Seneticowi wycofania tych towaréw z obrotu.

Na swoja obrone Senetic powoluje si¢ na wyczerpanie praw wynikajacych z rozpatrywanych
unijnych znakéw towarowych, podnoszac, ze rozpatrywane towary zostaly uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez Hewlett Packard lub za jej zgoda.

Sad Okregowy w Warszawie (Polska), bedacy sadem odsylajacym, zauwaza, ze wobec braku
systemu oznaczen towaréw Hewlett Packard niezaleznemu dystrybutorowi jest w praktyce
bardzo trudno okresli¢ rynek przeznaczenia kazdego z towaréw oznaczonych rozpatrywanymi
unijnymi znakami towarowymi, a tym bardziej przedstawi¢ dowdd na to, ze towary te zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez wlasciciela tych znakéw towarowych lub za
jego zgoda.

Zdaniem tego sadu Senetic moze teoretycznie zwrdcic si¢ do swoich dostawcéw w celu uzyskania
informacji na temat poprzednich podmiotéw uczestniczacych w taiicuchu dystrybucji. Jednakze,
jak Trybunal uznal w wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q (C-244/00,
EU:C:2003:204), poniewaz dostawcy w ogdlnosci niechetnie ujawniaja swoje zZrédta zaopatrzenia,
jest mato prawdopodobne, by Senetic zdotal uzyskac tego rodzaju informacje.
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Tymczasem — w pierwszej kolejnosci — w swojej praktyce sady polskie w sentencji orzeczen
uwzgledniajacych powédztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego
odnosza si¢ do ,towaréw, ktére nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium
[EOG] przez powoda (uprawnionego z unijnego znaku towarowego) lub za jego zgoda”.
Sformultowanie to nie pozwala na etapie postepowania egzekucyjnego na identyfikacje towaréw
objetych tym postepowaniem ani na ich odréznienie od towardéw podlegajacych wyjatkowi
dotyczacemu wyczerpania praw wynikajacych z rozpatrywanego znaku towarowego. Sentencja
tych orzeczen nie naklada zatem w rzeczywistosci na strony, do ktérych sa one skierowane,
obowiazku innego niz obowiazek wynikajacy juz z przepiséw prawa.

Ze wzgledu na te praktyke sadowa strona pozwana w ramach powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku nie jest w stanie dobrowolnie zastosowaé sie do orzeczenia
stwierdzajacego naruszenie i naraza si¢ na ryzyko naloZzenia na nig sankcji przewidzianych
w art. 1050 i 1051 kodeksu postgpowania cywilnego. Ponadto praktyka ta prowadzi najczesciej do
zajecia wszystkich towaréw, wlacznie z tymi, ktére znajduja sie w obrocie bez jakiegokolwiek
naruszenia praw wynikajacych z unijnego znaku towarowego.

Podobnie, jak wynika w szczegdlnosci z art. 767, 840 i 843 kodeksu postepowania cywilnego,
w postepowaniu zabezpieczajacym i egzekucyjnym strona pozwana w ramach powddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku napotka zdaniem sadu odsylajacego szereg przeszkéd
prawnych, chcac skutecznie sprzeciwi¢ sie srodkom nalozonym w tych ramach, i przystuguja jej
jedynie ograniczone gwarancje proceduralne.

Po pierwsze, na mocy art. 767 tego kodeksu, stosownie do jego wykladni dokonanej przez sady
polskie, skarga na czynnosci komornika przystuguje tylko wéwczas, gdy komornik, dokonujac
czynno$ci, naruszyl przepisy procesowe regulujace postepowanie egzekucyjne. W rezultacie
skarga taka nie pozwala na ustalenie, czy egzemplarz towaru opatrzonego unijnym znakiem
towarowym zostal wprowadzony do obrotu na terytorium EOG przez wlasciciela tego znaku lub
za jego zgoda.

Po drugie, strona pozwana w ramach powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku nie
ma mozliwosci skorzystania na podstawie art. 840 kodeksu postepowania cywilnego
z powddztwa przeciwegzekucyjnego, poniewaz tego rodzaju powddztwo nie moze stuzy¢
doprecyzowaniu tresci orzeczenia sadowego stanowiacego tytut egzekucyjny.

Po trzecie, zgodnie z przewazajacym w doktrynie polskiej pogladem sad wlasciwy w postepowaniu
egzekucyjnym moze oczywiscie wysluchaé stron, ale na podstawie art. 1051 kodeksu
postepowania cywilnego ustalenie, czy strona pozwana w ramach powédztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku zachowala sie z zgodnie z trescia tytulu egzekucyjnego, moze
nastapi¢ tylko w $wietle elementéw wynikajacych z tego wystuchania stron bez mozliwosci
przeprowadzenia postepowania dowodowego.

Po czwarte, zgodnie z art. 843 § 3 kodeksu postepowania cywilnego, wnoszac powéddztwo
przeciwegzekucyjne, dltuznik powinien przytoczyé wszystkie zarzuty, jakie moze zglosi¢, pod
rygorem utraty prawa do ich powotywania w dalszym toku postgpowania.

W zwigzku z tym zdaniem sadu odsylajacego istnieje ryzyko, ze skuteczna ochrona sadowa
w dziedzinie swobodnego przeptywu towaréw moze doznawac ograniczenia ze wzgledu na
polska praktyke orzecznicza dotyczaca sposobu redagowania sentencji orzeczen stwierdzajacych
naruszenie prawa do znaku.
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W drugiej kolejnosci sad ten zauwaza, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunatlu ochrona praw
wylacznych z zakresu wlasnosci intelektualnej nie ma charakteru bezwzglednego. Z jednej strony
ogranicza si¢ ona bowiem do sytuacji, w ktdérej uzywanie znaku przez podmiot inny niz
uprawniony narusza funkcje tego znaku. Z drugiej strony wykonywanie praw wytacznych podlega
poszukiwaniu réwnowagi miedzy tymi prawami a ochrona swobdd rynku wewnetrznego, do
ktorych zalicza sie w szczegd6lnosci swoboda przeptywu towaréw.

Sad odsylajacy zastanawia si¢ zatem, czy w okoliczno$ciach faktycznych zawislego przed nim
sporu mozna zastosowaé odwrécony rozklad ciezaru dowodu wskazany przez Trybunat
w wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), a nawet
wykluczy¢ mozliwo$¢ powotania sie przez wiasciciela znaku towarowego na ochrone przewidziana
w art. 9 i 102 rozporzadzenia nr 207/2009, a obecnie, odpowiednio, w art. 9 i 130 rozporzadzenia
2017/1001.

W tych okoliczno$ciach Sad Okregowy w Warszawie postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwroci¢
sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy [art.] 36 zdanie [drugie] TFUE w zwiazku z [art.] 15 [ust.] 1 rozporzadzenia [2017/1001],
a takze w zwigzku z art. 19 ust. 1 [akapit drugi] [TUE] rozumie¢ nalezy w ten sposéb, ze
sprzeciwiaja sie one praktyce sadéw krajowych panstw czlonkowskich polegajacej na tym, ze
sady:

— uwzgledniajac zadania uprawnionego z unijnego znaku towarowego o zakazanie
przywozu—importu, wywozu—eksportu, reklamowania towaréw oznaczonych unijnym
znakiem towarowym lub nakazanie wycofania z obrotu takich towaréw,

— orzekajac w postepowaniu zabezpieczajacym o zajeciu towarédw oznaczonych unijnym
znakiem towarowym,

odwotuja sie w tresci orzeczen do »przedmiotéw, ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu na
terytorium [EOG] przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgoda« —
w nastepstwie czego ustalenie, ktérych przedmiotéw oznaczonych znakiem unijnym dotycza
orzeczone nakazy i zakazy (tj. ustalenie, ktére przedmioty nie zostaly wprowadzone do
obrotu na terytorium [EOG] przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgoda)
jest, wobec ogélnego sformulowania tresci orzeczenia, pozostawione organowi
egzekucyjnemu, organ ten — dokonujac wskazanych ustalenn — opiera si¢ na o$wiadczeniach
uprawnionego ze znaku towarowego lub dostarczonych przez uprawnionego narzedziach
(w tym narzedziach informatycznych i bazach danych), a dopuszczalno$¢ kwestionowania
powyzszych ustalenn organu egzekucyjnego przed sadem w postepowaniu rozpoznawczym
jest wylaczona lub ograniczona przez charakter $rodkéw prawnych przystugujacych
pozwanemu w postepowaniu zabezpieczajacym oraz egzekucyjnym?

2) Czy przepisy art. 34, 35 i 36 [TFUE] powinny by¢ interpretowane w ten sposéb, ze wylaczaja
mozliwo$¢ powolania si¢ przez uprawnionego z rejestracji wspdélnotowego (obecnie —
unijnego) znaku towarowego na ochrone przewidziang w art. 9 i art. 102 rozporzadzenia
[nr 207/2009] (obecnie — art. 9 i art. 130 rozporzadzenia [2017/1001]), w sytuacji gdy:

— uprawniony z rejestracji wspélnotowego (unijnego) znaku towarowego prowadzi,

w granicach [EOG] oraz poza nim, dystrybucje towaréw oznaczonych tym znakiem w ten
sposéb, Ze jest ona prowadzona za posrednictwem autoryzowanych dystrybutoréw, ktérzy
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moga dokonywac dalszej sprzedazy towaréw oznaczonych znakiem podmiotom
niebedacym odbiorcami konncowymi tych towaréw, wylacznie nalezacym do oficjalnej sieci
dystrybucji — a jednoczes$nie autoryzowani dystrybutorzy zobowiazani sa do nabywania
towaré6w wylacznie od innych autoryzowanych dystrybutoréw lub od podmiotu
uprawnionego do znaku towarowego;

— towary oznaczone znakiem towarowym nie posiadaja zadnych oznaczen ani innych cech
odrézniajacych, ktére pozwolilyby na ustalenie miejsca ich wprowadzenia do obrotu przez
uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgoda;

— pozwany nabyl towary oznaczone znakiem na obszarze [EOG];

— pozwany odebral o§wiadczenia od sprzedawcédw towaréw oznaczonych znakiem, ze towary
te moga by¢, zgodnie z przepisami prawa, przedmiotem obrotu na terytorium [EOG];

— uprawiony z rejestracji unijnego znaku towarowego nie udostepnia zadnego narzedzia
informatycznego (ani innego narzedzia) ani nie stosuje systemu oznaczen — pozwalajacych
potencjalnemu nabywcy towaru oznaczonego znakiem na samodzielng weryfikacje
legalnosci obrotu tymi towarami na terytorium [EOG] przed nabyciem towaru -
i odmawia dokonania takiej weryfikacji na prosbe nabywcy?”.

Postepowanie przed Trybunalem

Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 29 listopada 2021 r. postepowanie w niniejszej sprawie
zostalo zawieszone do czasu ogloszenia wyroku z dnia 17 listopada 2022 r., Harman International
Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).

W nastepstwie decyzji prezesa Trybunalu z dnia 28 listopada 2022 r. sekretariat Trybunalu
powiadomil sad odsylajacy o tym wyroku z zapytaniem, czy w $wietle tego wyroku sad ten
pragnie podtrzymaé wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w szczegdlnosci
w odniesieniu do pierwszego z zadanych pytan. We wspomnianym wyroku Trybunat orzekl, ze
art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zwiazku z art. 36 zdanie drugie TFUE, art. 47 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz dyrektywa 2004/48 nalezy interpretowaé w ten
sposéb, ze nie stoi on na przeszkodzi praktyce sadowej, zgodnie z ktéra sentencja orzeczenia
uwzgledniajacego powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego
jest sformulowana w sposéb, ktéry ze wzgledu na swoja ogdlnikowos¢ pozostawia w gestii organu
wlasciwego w przedmiocie egzekucji tego orzeczenia ustalenie, do ktérych towaréw wspomniane
orzeczenie ma zastosowanie, o ile w ramach postepowania egzekucyjnego strona pozwana moze
zakwestionowac okreslenie tego, ktére towary sa objete tym postepowaniem, a sad moze zbada¢
i orzec, z poszanowaniem przepisow dyrektywy 2004/48, ktére towary zostaly rzeczywiscie
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez wlasciciela znaku towarowego lub za jego
zgoda.

Pismem z dnia 3 lutego 2023 r., ktére wplyneto do sekretariatu Trybunalu w tym samym dniu, sad

odsylajacy poinformowal Trybunal, ze wycofuje pytanie pierwsze, lecz podtrzymuje pytanie
drugie.
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W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE procedury
wspolpracy miedzy sadami krajowymi a Trybunatem do tego ostatniego nalezy udzielenie sadowi
krajowemu uzytecznej odpowiedzi, ktéra umozliwi mu rozstrzygniecie zawistego przed nim
sporu. Majac to na uwadze, Trybunal powinien w razie potrzeby przeformutowac przedtozone mu
pytania. Ponadto Trybunal moze wzia¢ pod rozwage przepisy prawa Unii, na ktore sad krajowy nie
powotatl sie w swoim pytaniu (zob. podobnie wyrok z dnia 17 listopada 2022 r., Impexeco i PI
Pharma, C-253/20 i C-254/20, EU:C:2022:894, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie poprzez swoje pytanie prejudycjalne sad odsylajacy zwraca sie¢ o dokonanie
wykladni art. 34, 35 1 36 TFUE w celu ustalenia, czy postanowienia te stoja na przeszkodzie temu,
by wlasciciel unijnego znaku towarowego mégl sie powota¢ na ochrone przewidziana w art. 9
rozporzadzenia nr 207/2009 lub w art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 w pewnych wymienionych
przez ten sad okolicznos$ciach.

W tym wzgledzie nalezy jednak podkresli¢, ze art. 13 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 15
rozporzadzenia 2017/1001 w pelni reguluja kwestie¢ wyczerpania praw wynikajacych ze znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw wprowadzonych do obrotu na terytorium, odpowiednio,
Unii lub EOG.

Ponadto, jak wynika z pkt 39 niniejszego wyroku, sad odsylajacy zastanawia sie konkretniej, czy
w okolicznosciach takich jak te w postepowaniu gléwnym ciezar dowodu wyczerpania praw
wynikajacych z rozpatrywanych unijnych znakéw towarowych moze spoczywaé¢ wyltacznie na
stronie pozwanej w ramach powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze poprzez swoje pytanie sad odsylajacy dazy w istocie
do ustalenia, czy art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001 w zwiazku z art. 34 i 36 TFUE nalezy interpretowaé¢ w ten sposdb, ze stoja one na
przeszkodzie temu, by ciezar dowodu wyczerpania praw wynikajacych z unijnego znaku
towarowego spoczywal wylacznie na stronie pozwanej w ramach powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku, w sytuacji gdy opatrzone tym znakiem towarowym towary
niezawierajace zadnych oznaczen umozliwiajacych osobom trzecim okreslenie rynku, na ktérym
sa one przeznaczone do sprzedazy, i dystrybuowane za posrednictwem sieci dystrybucji
selektywnej, ktorej czlonkowie moga je odsprzedawaé¢ wylacznie innym czlonkom tej sieci lub
uzytkownikom koncowym, zostaly nabyte przez te strone pozwana w Unii lub na terytorium
EOG po uzyskaniu od sprzedawcéw zapewnienia, iz moga one by¢ tam zgodnie z prawem
przedmiotem obrotu, a wlasciciel wspomnianego znaku towarowego odmawia dokonania przez
siebie takiej weryfikacji na prosbe nabywcy.

Artykul 9 rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie art. 9 rozporzadzenia 2017/1001, przyznaje
wlascicielowi unijnego znaku towarowego wylaczne prawo, pozwalajace mu miedzy innymi na
zakazanie wszelkim osobom trzecim dokonywania przywozu towaréw opatrzonych jego znakiem
towarowym, ich oferowania, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu bez jego
zgody (wyrok z dnia 17 listopada 2022 r., Harman International Industries, C-175/21,
EU:C:2022:895, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

Artykut 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001,

przewiduje wyjatek od tej zasady, stanowiac, ze prawa wlasciciela znaku towarowego podlegaja
wyczerpaniu, jezeli towary zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Unii lub EOG pod tym
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znakiem przez samego wlasciciela lub za jego zgoda (zob. podobnie wyrok z dnia 17 listopada
2022 r., Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 38 i przytoczone tam
orzecznictwo). Przepis ten ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw zwigzanych
z ochrona praw do znakéw towarowych z jednej strony i intereséw zwiazanych ze swobodnym
przeplywem towaréw w Unii lub na terytorium EOG z drugiej strony (zob. podobnie wyrok
z dnia 17 listopada 2022 r., Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 40
i przytoczone tam orzecznictwo).

Dla celéw zapewnienia wlasciwej réwnowagi miedzy tymi podstawowymi interesami mozliwo$¢
powolania sie na wyczerpanie praw wynikajacych z unijnego znaku towarowego jako wyjatek od
tego prawa jest obwarowana ograniczeniami pod kilkoma wzgledami (wyrok z dnia 17 listopada
2022 r., Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 41).

W szczegdlnosci art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001 ustanawiaja zasade wyczerpania praw wynikajacych z unijnego znaku towarowego
wylacznie w odniesieniu do towaréw wprowadzanych do obrotu na terytorium, odpowiednio,
Unii lub EOG przez wlasciciela lub za jego zgoda (zob. podobnie wyrok z dnia 17 listopada
2022 r., Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 42 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Z powyzszego wynika, ze wprowadzenie do obrotu towaréw opatrzonych tym znakiem
towarowym poza Unia lub poza terytorium EOG nie wyczerpuje prawa wlasciciela do
sprzeciwienia sie w szczegélnosci przywozowi i wprowadzeniu do obrotu na terytorium Unii lub
EOG tych towaréw bez jego zgody, umozliwiajac mu zatem sprawowanie kontroli nad pierwszym
wprowadzeniem do obrotu na terytorium Unii lub EOG towaréw opatrzonych wspomnianym
znakiem (zob. podobnie wyrok z dnia 17 listopada 2022 r., Harman International Industries,
C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zatem prawo wynikajace z tegoz znaku towarowego zostaje wyczerpane wylacznie w odniesieniu
do egzemplarzy danego towaru, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Unii lub
EOG za zgoda wlasciciela. W tym wzgledzie okoliczno$¢, ze wtasciciel znaku towarowego
sprzedawal juz na terytorium Unii lub EOG inne egzemplarze tego samego towaru lub towaréw
podobnych do importowanych towaréw, dla ktérych podnoszone jest wyczerpanie, nie jest
wystarczajaca (zob. podobnie wyrok z dnia 17 listopada 2022 r., Harman International Industries,
C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

Co sie tyczy kwestii, na ktérej stronie spoczywa cigzar dowodu wyczerpania praw wynikajacych
z unijnego znak towarowego, nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze kwestia ta nie jest uregulowana ani
w art. 13 rozporzadzenia nr 207/2009, ani w art. 15 rozporzadzenia 2017/1001, ani w zadnym
innym przepisie tych dwéch rozporzadzen.

Po drugie, o ile kwestie proceduralne poszanowania praw wlasnosci intelektualnej, w tym praw
wylacznych przewidzianych w art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie art. 9 rozporzadzenia
2017/1001, sa co do zasady regulowane przez prawo krajowe, zharmonizowane dyrektywa
2004/48, ktéra jak wynika w szczegélnosci z jej art. 1-3, dotyczy $rodkéw, procedur i srodkéw
naprawczych niezbednych do realizacji praw wlasnosci intelektualnej (zob. podobnie wyrok
z dnia 17 listopada 2022 r., Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 56),
o tyle nalezy stwierdzi¢, ze dyrektywa ta, a w szczegé6lnosci jej art. 6 i 7, ktére sa ujete w sekcji 2,
zatytulowanej ,Dowody”, rozdzialu II wspomnianej dyrektywy, nie reguluje kwestii ciezaru
dowodu wyczerpania praw wynikajacych ze znaku towarowego.
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Jednakze Trybunal wielokrotnie orzekal, ze podmiotowi, ktéry ma w posiadaniu towary
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod unijnym znakiem towarowym przez wlasciciela
tego znaku lub za jego zgoda, przystuguja prawa z tytulu swobodnego przeplywu towardw,
zagwarantowanego w art. 34 i 36 TFUE, oraz z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001, ktére
sady krajowe musza chroni¢ (wyrok z dnia 17 listopada 2022 r., Harman International Industries,
C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 69 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie, o ile Trybunat orzek}, ze co do zasady zgodna z prawem Unii jest norma prawa
krajowego panstwa czlonkowskiego, na mocy ktérej wyczerpanie praw wynikajacych ze znaku
towarowego stanowi zarzut podnoszony na swoja obrone, wobec czego ciezar dowodu spoczywa
na stronie pozwanej, ktéra podnosi ten zarzut, o tyle uscislit on réwniez, ze wymogi
podyktowane ochrona swobodnego przeplywu towaréw moga wymagaé, by ta reguta dowodowa
podlegata dostosowaniom (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q,
C-244/00, EU:C:2003:204, pkt 35-37).

A zatem krajowe zasady przeprowadzania i oceny dowodu wyczerpania praw wynikajacych ze
znaku towarowego powinny by¢ zgodne z wymogami wynikajacymi z zasady swobodnego
przeplywu towaréw, a w rezultacie nalezy je dostosowaé, gdy moga one umozliwi¢ wlascicielowi
tego znaku towarowego wprowadzenie barier na krajowych rynkach i wspieranie w ten spos6b
utrzymywania réznic cenowych miedzy panstwami cztonkowskimi (zob. podobnie wyrok z dnia
17 listopada 2022 r., Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, pkt 50
i przytoczone tam orzecznictwo).

W konsekwencji, jezeli strona pozwana w ramach powédztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do
znaku zdola wykaza¢, ze istnieje rzeczywiste ryzyko wprowadzenia barier na rynkach krajowych,
gdyby na niej samej mial spoczywac ciezar dowodu wprowadzenia towaréw do obrotu w Unii lub
na terenie EOG przez wtlasciciela znaku towarowego lub za jego zgoda, do sadu krajowego
rozpatrujacego sprawe nalezy dostosowanie rozkladu ciezaru dowodu wyczerpania prawa
wynikajacego ze znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van
Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, pkt 39).

W niniejszej sprawie z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze
wlasciciel rozpatrywanych unijnych znakéw towarowych postuguje sie systemem dystrybucji
selektywnej, w ramach ktérego towary opatrzone tymi znakami towarowymi nie zawieraja
zadnych oznaczen umozliwiajagcych osobom trzecim okreslenie rynku, na ktérym sa one
przeznaczone do sprzedazy, ze wlasciciel odmawia przekazania tej informacji osobom trzecim
i ze dostawcy strony pozwanej nie sa skfonni ujawnia¢ swoich wtasnych zrédet zaopatrzenia.

W tym ostatnim wzgledzie nalezy zauwazyé, ze w takim systemie dystrybucji dostawca
zobowiazuje sie¢ w ogdlnosci sprzedawac bezposrednio lub posrednio towary lub ustugi objete
porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym wedlug okres$lonych kryteriéw, podczas gdy
dystrybutorzy ci zobowigzuja si¢ nie sprzedawac tych towaréw lub uslug nieautoryzowanym
dystrybutorom na terytorium wyznaczonym przez dostawce dla celéw wdrozenia tego systemu
dystrybucji.

W takich okolicznosciach nalozenie na strone pozwana w ramach powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku ciezaru dowodu w odniesieniu do miejsca, w ktérym opatrzone
znakiem towarowym towary przez nia sprzedawane zostaly po raz pierwszy wprowadzone do
obrotu przez wlasciciela tego znaku towarowego lub za jego zgoda, mogloby pozwoli¢ temu
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wlascicielowi na przeciwdzialanie przywozowi réwnoleglemu towaréw opatrzonych
wspomnianym znakiem, nawet jesli wynikajace z tego ograniczenie swobodnego przeplywu
towar6w nie byloby uzasadnione ochrona praw wynikajacych z tegoz znaku towarowego.

Strona pozwana w ramach powédztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku napotkalaby
bowiem powazne trudnosci w przedstawieniu takiego dowodu ze wzgledu na zrozumiala nieche¢
dostawcéw do ujawnienia ich Zrédla zaopatrzenia w ramach sieci dystrybucji wlasciciela
rozpatrywanych unijnych znakéw towarowych.

Ponadto, nawet gdyby strona pozwana w ramach powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do
znaku zdotala wykazaé, ze towary opatrzone rozpatrywanymi unijnymi znakami towarowymi
pochodza z sieci dystrybucji selektywnej wlasciciela tych znakéw towarowych w Unii lub na
terytorium EOG, wspomniany wilasciciel bylby w stanie udaremnié jakakolwiek mozliwo$¢
zaopatrywania sie w przysztosci u podmiotu nalezacego do jego sieci dystrybucji, ktéry uchybit
swoim zobowigzaniom umownym (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van
Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, pkt 40).

W konsekwencji w okolicznos$ciach takich jak opisane w pkt 61 niniejszego wyroku do sadu
krajowego rozpatrujacego sprawe bedzie nalezalo dostosowanie rozkladu ciezaru dowodu
wyczerpania praw wynikajacych z rozpatrywanych unijnych znakéw towarowych poprzez
nalozenie na wlasdciciela tych znakéw ciezaru wykazania, Ze dokonal on pierwszego
wprowadzenia do obrotu egzemplarzy rozpatrywanych towaréw poza terytorium Unii lub EOG
badz tez na nie zezwolil. Jezeli dowdd ten zostanie przedstawiony, strona pozwana w ramach
powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku bedzie musiala wykaza¢, ze te same
egzemplarze zostaly nastepnie przywiezione na terytorium EOG przez wlasciciela znaku
towarowego lub za jego zgoda (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q,
C-244/00, EU:C:2003:204, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

W $wietle calosci powyzszych rozwazan na zadane pytanie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 13 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zwigzku z art. 34
i 36 TFUE nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze stoja one na przeszkodzie temu, by ciezar
dowodu wyczerpania praw wynikajacych z unijnego znaku towarowego spoczywal wylacznie na
stronie pozwanej w ramach powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, w sytuacji
gdy opatrzone tym znakiem towarowym towary niezawierajace zadnych oznaczen
umozliwiajacych osobom trzecim okreslenie rynku, na ktérym s3a one przeznaczone do
sprzedazy, i dystrybuowane za posrednictwem sieci dystrybucji selektywnej, ktérej cztonkowie
moga je odsprzedawa¢ wylacznie innym czlonkom tej sieci lub uzytkownikom koricowym,
zostaly nabyte przez te strone pozwana w Unii lub na terytorium EOG po uzyskaniu od
sprzedawcéw zapewnienia, iz moga one by¢ tam zgodnie z prawem przedmiotem obrotu,
a wlasciciel wspomnianego znaku towarowego odmawia dokonania przez siebie takiej weryfikacji
na prosbe nabywcy.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsyfajacym, 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.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (dziesiata izba) orzeka, co nastepuje:

Artykut 13 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
[znaku towarowego Unii Europejskiej] i art. 15 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej w zwiazku z art. 34 i 36 TFUE

nalezy interpretowac w ten sposob, ze:

stoja one na przeszkodzie temu, by ciezar dowodu wyczerpania praw wynikajacych
z unijnego znaku towarowego spoczywal wylacznie na stronie pozwanej w ramach
powoddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, w sytuacji gdy opatrzone tym
znakiem towarowym towary niezawierajace zadnych oznaczen umozliwiajacych osobom
trzecim okreslenie rynku, na ktéorym sa one przeznaczone do sprzedazy, i dystrybuowane za
posrednictwem sieci dystrybucji selektywnej, ktorej czlonkowie moga je odsprzedawad
wylacznie innym czlonkom tej sieci lub uzytkownikom koncowym, zostaly nabyte przez te
strong pozwana w Unii Europejskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego po uzyskaniu od sprzedawcow zapewnienia, iZ moga one by¢ tam zgodnie
z prawem przedmiotem obrotu, a wlasciciel wspomnianego znaku towarowego odmawia
dokonania przez siebie takiej weryfikacji na prosbe nabywcy.

Ilesic¢ Jarukaitis Gratsias

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 stycznia 2024 r.

Sekretarz Pelnigcy obowiazki prezesa izby
A. Calot Escobar M. Ilesi¢
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