WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 6 lutego 2014 r.(*)

Odestanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 1383/2003 — Srodki majace na celu
niedopuszczenie do wprowadzania do obrotu towardéw podrabianych i towarow
pirackich — Artykut 2 — Zakres zastosowania rozporzgdzenia — Sprzedaz z panstwa
trzeciego przez Internet podrobionego zegarka na uzytek prywatny osobie fizycznej
zamieszkalej w panstwie cztonkowskim — Zajecie zegarka przez organy celne w trakcie
jego wwozu na terytorium panstwa cztonkowskiego — Zgodnos$¢ z prawem zajecia —
Przestanki — Przestanki dotyczace naruszenia praw wlasnos$ci intelektualnej —
Dyrektywa 2001/29/WE — Artykut 4 — Publiczne rozpowszechnianie — Dyrektywa
2008/95 — Artykut 5 — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 9 — Uzywanie
w obrocie handlowym

W sprawie C-98/13

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hejesteret (Dania) postanowieniem z dnia
25 lutego 2013 r., ktore wplyngto do Trybunatu wdniu 27 lutego 2013r.,
W postgpowaniu:

Martin Blomgvist
przeciwko
Rolex SA,
Manufacture des Montres Rolex SA,
TRYBUNAL (druga izba),

w sktadzie: R.Silva de Lapuerta, prezes izby, J.L.da Cruz Vilaga, G. Arestis,
J.C. Bonichot (sprawozdawca) i A. Arabadjiev, s¢dziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalon,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu M. Blomgvista przez J. Petersena, advokat,

— w imieniu Rolex SA oraz Manufacture des Montres Rolex SA przez K. Dyekjar
oraz T. Melsgaarda, advokater,
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— w imieniu rzadu estonskiego przez N. Griinberg oraz M. Linntam, dzialajace
W charakterze pelnomocnikow,

— w imieniu rzadu francuskiego przez D. Colasa oraz B. Beaupére-Manokhe,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikow,

- w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyng, dziatajacego w charakterze
pelnomocnika,

- w imieniu Komisji Europejskiej przez M. Clausen oraz F.W. Bulsta, dziatajacych
W charakterze pelnomocnikow,

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

wydaje nastgpujacy

Wyrok

1 Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczacego dziatan
organdw celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie
niektorych praw wiasnosci intelektualnej oraz srodkow podejmowanych w odniesieniu
do towardw, co do ktorych stwierdzono, ze naruszyty takie prawa (Dz.U. L 196, s. 7,
zwanego dalej ,rozporzadzeniem celnym”), art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji
niektorych aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym
(Dz.U. L 167, s. 10, zwanej dalej ,,dyrektywa o prawach autorskich”), art. 5 ust. 1 i3
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE 1z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢
do znakow towarowych (Dz.U. L 299, s.25, zwanej dalej ,,dyrektywa w sprawie
znakow towarowych”) i art. 9 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s.1,
zwanego dalej ,,rozporzadzeniem w sprawie wspolnotowego znaku towarowego”).

2 Whniosek ten zostal zlozony w ramach postepowania pomigdzy M. Blomgvistem
a Rolex SA | Manufacture des montres Rolex SA (zwanymi dalej tacznie ,,Rolexem”)
W przedmiocie zniszczenia podrobionego zegarka zajetego przez organy celne, ktory
zostal zakupiony przez M. Blomqvista przez chinska stron¢ internetowa sprzedazy
wysytkowe;.

Ramy prawne
Prawo Unii

Rozporzadzenie celne
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3 Motywy 2 i 8 rozporzadzenia celnego stanowia:

»(2)  Obrét towarami podrabianymi itowarami pirackimi, oraz ogolnie wszelkimi
towarami naruszajagcymi prawa wilasnosci intelektualnej, wyrzadza znaczna
szkode przestrzegajagcym prawa producentom i podmiotom gospodarczym oraz
posiadaczom prawa, jak rowniez wprowadza w biad i w niektérych przypadkach
stanowi zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa konsumentdéw. Nalezy zapobiec,
W najwigkszym mozliwym zakresie, wprowadzaniu takich towaréw na rynek oraz
podja¢ dziatania umozliwiajgce skuteczne przeciwstawienie si¢ tej bezprawnej
dziatalnosci, nie ograniczajac przy tym wolnosci handlu zgodnego z prawem. Cel
ten jest zgodny zbedacymi w toku dzialaniami podjetymi na szczeblu
miedzynarodowym.

]

(8) Postepowanie wszczete w celu ustalenia, czy prawo wlasnosci intelektualnej
zostato naruszone na mocy prawa krajowego, prowadzone begdzie w odniesieniu
do kryteriow stosowanych do ustalania, czy towary wyprodukowane w tym
panstwie cztonkowskim naruszaja prawa wlasnosci intelektualnej. Niniejsze
rozporzadzenie nie wplywa na przepisy panstw czlonkowskich dotyczace
wiasciwosci sadow lub procedur sgdowych”.

4 Artykul 1 tego rozporzadzenia stanowi, co nastepuje:

»1.  Niniejsze rozporzadzenie okresla warunki dziatan podejmowanych przez ograny
celne, gdy istnieje podejrzenie, ze towary naruszaja prawo wlasnosci intelektualnej
W nastepujacych sytuacjach:

]

b) gdy zostaly znalezione w czasie kontroli towaré6w wprowadzanych na obszar
celny Wspolnoty lub go opuszczajacych zgodnie z art. 37 i 138 rozporzadzenia
[Rady (EWG)] nr2913/92 zdnia 12 pazdziernika 1992 r. ustanawiajacego
Wspolnotowy kodeks celny [(Dz.U. L 302, s. 1)] [...].

2. Niniejsze rozporzadzenie ustala réwniez $rodki, ktore maja by¢ podjete przez
wlasciwe organy, gdy towary okreslone w ust. 1 zostang uznane za naruszajace prawa
wlasnosci intelektualnej”.

5 Artykut 2 ust. 1 lit. @) i b) rzeczonego rozporzgdzenia ma nast¢pujacg tre$c:

,Dla celow niniejszego rozporzadzenia »towary naruszajgce prawo wlasnosci
intelektualnej« oznaczaja:

a) »towary podrobione«, a mianowicie:

1) towary, lacznie zich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem
towarowym, ktory jest identyczny ze znakiem towarowym waznie
zarejestrowanym, odnoszacym si¢ do towaréw tego samego rodzaju, lub
ktorych istotnych aspektow nie mozna odroézni¢ od takiego znaku
towarowego i ktore w zwigzku z tym naruszajg prawa posiadacza danego
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znaku towarowego zgodnie z prawem wspélnotowym, jak przewidziano
w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego [(Dz.U. 1994, L 11, s. 1)], lub prawa
panstwa czlonkowskiego, w ktorym ztozono wniosek o podjecie dziatan
przez organy celne;

]

b)  »towary pirackie« oznaczajg towary, ktore sa kopia lub zawieraja kopie wykonane
bez zgody posiadacza prawa autorskiego lub praw pokrewnych lub posiadacza
prawa do wzoru bez wzgledu na to, czy zarejestrowanego zgodnie z prawem
krajowym, czy nie, lub osoby upowaznionej przez posiadacza prawa w Kraju
produkcji, w przypadku gdy wytwarzanie takich kopii stanowitoby naruszenie
tego prawa na mocy rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych [(Dz.U. 2002, L 3, s. 1)] lub [prawa]
panstwa cztonkowskiego, w ktorym ztozono wniosek o podjecie dziatan przez
organy celne;

[...]".
6 Artykutl 9 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje:

»l. W przypadku gdy urzad celny [...] stwierdzi [...], ze towary znajdujace si¢
w jednej z sytuacji okreSlonych wart. 1 ust. 1 sa podejrzane o naruszenie prawa
wlasno$ci intelektualnej [...], zawiesza dopuszczenie towardéw lub zatrzymuje te
towary”.

7 Zgodnie z art. 10 akapit pierwszy rozporzadzenia celnego:

,Prawo obowigzujace w panstwie cztonkowskim, na terytorium ktorego towary
znajduja si¢ w jednej zsytuacji okreslonych wart.1 ust. 1, stosuje si¢ wcelu
zdecydowania, czy prawo wlasnosci intelektualnej zostalo naruszone na mocy prawa
krajowego”.

8 Zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporzadzenia:

,»Bez uszczerbku dla pozostatych prawnych $rodkéw zaradczych dostepnych dla
posiadacza prawa, panstwa czlonkowskie przyjmuja $rodki konieczne dla zezwolenia
wlasciwym organom na:

a)  zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, zniszczenie towarOw
uznanych za naruszajace prawo wlasno$ci intelektualnej lub pozbycie si¢ ich
inaczej niz kanatami handlu w sposdb wykluczajacy wyrzadzenie szkody
posiadaczowi prawa, bez rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju, chyba ze
ustalono inaczej w ustawodawstwie krajowym, bez zadnych kosztow dla skarbu
panstwa;

[.]".

Dyrektywa o prawach autorskich
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9 Artykut 4 ust. 1 dyrektywy o prawach autorskich ma nastepujgce brzmienie:

,Panstwa czlonkowskie powinny przewidzie¢ dla autorow wylaczne prawo do
zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego rozpowszechniania
oryginatu swoich utworow lub ich kopii w drodze sprzedazy lub w inny sposob”.

Dyrektywa w sprawie znakow towarowych

10  Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy w sprawie znakow towarowych:

»l.  Rejestracja znaku towarowego pocigga za sobg przyznanie wilascicielowi
wylacznych praw do tego znaku. Wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktore nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym [...];

]

3. Jezeli spelnione sa warunki okre$lone w ust. 1 i 2, moga by¢ zabronione, mi¢dzy
innymi, nast¢pujace dziatania:

[..]

b)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

C) przywo6z lub wywodz towardw pod takim oznaczeniem;
[...]".

Rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego

11  Zgodnie zart.9 wust.1 i2 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego:

1. Wspolnotowy znak towarowy przyznaje wiascicielowi wytaczne prawa do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktore nie
posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym |[...];

[.]

2. Na podstawie warunkow okreslonych ust. 1 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci
nastepujace dziatania:

]

b)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym

www.prawoautorskie.gov.pl



oznaczeniem;

C) przyw6z lub wywdz towaréw pod takim oznaczeniem;

[L.].

Prawo dunskie

12 Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 ophavretsloven (ustawy o prawach autorskich), w brzmieniu
wynikajacym z lovbekendtgerelse nr. 202 (rozporzadzenia ujednolicajacego nr 202)
z dnia 27 lutego 2010 r., ktore dokonato transpozycji dyrektywy o prawach autorskich:

1. 7 zastrzezeniem ograniczen przewidzianych w niniejszej ustawie, prawo
autorskie obejmuje wylaczne prawo do rozporzadzania utworem poprzez jego
zwielokrotnianie, atakze do publicznego udostgpnienia utworu w postaci oryginalnej
lub zmienionej, w formie tlumaczenia lub przerdbki na inny gatunek literacki lub
artystyczny badz wykonanego przy uzyciu innej techniki.

[-]
3. Utwor jest udostepniany publicznie, jezeli:

1)  oferowana jest sprzedaz, wynajem lub pozyczka jego kopii lub sg one publicznie
rozpowszechniane w inny sposob;

2)  jego kopie sa publicznie wystawiane; lub
3)  jest on publicznie rozpowszechniany”.

13 Zgodnie zart.4 ust.1 i3 varenmarkeloven (ustawy o znakach towarowych),
W brzmieniu wynikajacym z lovbekendtgorelse nr. 109 (rozporzadzenia
ujednolicajgcego nr 109) z dnia 24 stycznia 2012 r., ktore dokonato transpozycji
dyrektywy w sprawie znakéw towarowych:

»l.  Wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania innym osobom,
ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia, jezeli:

1)  oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym, atowary lub ustugi, dla
ktérych oznaczenie jest uzywane, sg tego samego rodzaju, co towary lub ustugi,
W odniesieniu do ktorych ten znak towarowy jest chroniony, lub

2) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne,
atowary lub ustugi sg identyczne ztowarami lub ustugami objetymi znakiem
towarowym lub do tych towaréw iustug podobne iztego powodu istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, ktére obejmuje prawdopodobienstwo
skojarzenia ze znakiem towarowym.

[.]

3. Uzywanie w obrocie handlowym oznacza w szczegolnosci:
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1)  umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

2)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

3)  przywoz lub wywoz towardow pod takim oznaczeniem oraz

4)  uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie”.

14 Zgodnie zart.5 lovbekendtgerelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europaiske
Fellesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistenkes
for at kreenke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som
skal treffes over for varer, der krenker sddanne rettigheder (rozporzadzenia
ujednolicajacego nr 1047 w sprawie stosowania rozporzadzenia europejskiego
dotyczacego towardw podejrzanych o naruszenie niektorych praw wlasnosci
intelektualnej oraz $rodkéw podejmowanych w odniesieniu do towardéw) z dnia
20 pazdziernika 2005 r.:

»[1.] W ramach postepowania wszczetego na podstawie art. 9 [rozporzadzenia celnego]
odbiorca towaru moze zwroci¢ si¢ do sadu o ustalenie, czy spelnione zostaty warunki
zawieszenia dopuszczenia tego towaru do obrotu. Sad moze nakaza¢ dopuszczenie
towaru do obrotu.

2. Odbiorca towaru nie moze zaskarzy¢ wydanej przez administracje
celno-podatkowa decyzji o zawieszeniu dopuszczenia towaru do obrotu w wyzszej
instancji administracyjne;j”.

15  Artykut 4 bekendtgerelse nr. 12 om anvendelse af Det Europaiske Fallesskabs
forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistenkes for at
kraenke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal
traeffes over for varer, der kraenker sddanne rettigheder (rozporzadzenia nr 12 w sprawie
stosowania rozporzadzenia europejskiego dotyczacego towardOw podejrzanych
0 naruszenie niektorych praw wilasnosci intelektualnej oraz $rodkéw podejmowanych
W odniesieniu do towarow) z dnia 9 stycznia 2006 r. stanowi, co nastepuje:

»[1.] Towary, w odniesieniu do ktérych stwierdzono, ze naruszaja prawa wlasnosci
intelektualnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 [rozporzadzenia celnego], ulegajg przepadkowi
na rzecz skarbu panstwa celem ich zniszczenia. Zniszczenia dokonuje si¢ na warunkach
okreslonych w art. 17 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia.

2. W zwiazku ze zniszczeniem towaréw zgodnie z ust. 1 nie powstaje zadne prawo
do odszkodowania”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

16 W styczniu 2010 r. M. Blomgqvist, zamieszkaty w Danii, zamowil przez chinska strong
internetowa sprzedazy wysytkowej zegarek okreslony jako zegarek marki Rolex.
Zamoéwienie zostalo dokonane izaptacone za posrednictwem angielskiej strony
internetowe] sprzedawcy. Sprzedawca ten wystal zegarek z Hongkongu przesytka
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17

18

19

20

21

22

pocztowa.

Przesytka ta po przybyciu do Danii zostata skontrolowana przez dunskie organy celne.
Organy te zawiesity dopuszczenie zegarka do obrotu, podejrzewajac podrobienie
oryginalnego zegarka marki Rolex i naruszenie praw autorskich do odnosnego modelu.
Poinformowaty one o tym w dniu 18 marca 2010 r. Rolex i M. Blomgvista.

Rolex zazgdal w zwigzku ztym, zgodnie zprocedurg przewidziang przez
rozporzadzenie celne, utrzymania zawieszenia dopuszczenia do obrotu po stwierdzeniu,
ze rzeczywiscie chodzi o towar podrobiony, izazadal od M. Blomqvista zgody na
zniszczenie zegarka przez organy celne.

Martin Blomqvist, podnoszac, iz zakupit ten zegarek zgodnie z prawem, sprzeciwil si¢
temu zniszczeniu.

Rolex wnidst w zwigzku z tym do Se- og Handelsretten (sadu gospodarczego) pozew
0 nakazanie M. Blomqvistowi zawieszenia dopuszczenia do obrotu i zniszczenia
zegarka bez odszkodowania. Sad uznat powodztwo Rolexu.

Martin Blomqvist wniost odwotanie do Hejesteret. W sytuacji takiej jak w niniejszej
sprawie sad ten zastanawial si¢ nad realnoScig naruszenia prawa wlasnosci
intelektualnej, ktora to przestanka jest konieczna do wprowadzenia Ww zycie
rozporzadzenia celnego, wtedy gdy dla zastosowania tego rozporzadzenia konieczne
jest, po pierwsze, aby chodzito o naruszenie prawa autorskiego lub prawa do znaku
chronionego w Danii, ipo drugie, aby zarzucone naruszenie miato miejsce w tym
samym panstwie cztonkowskim. Poniewaz ustalono, ze M. Blomqvist zakupit zegarek
do uzytku osobistego i ze nie naruszyt dunskiego prawa autorskiego i prawa 0 znakach,
sadowi odsylajagcemu nasuwa si¢ pytanie, czy sprzedawca naruszyt prawo autorskie
i prawo o znakach w Danii. W konsekwencji oraz w $wietle orzecznictwa Trybunatu
(wyroki: z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. 1-6011;
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawach potaczonych C-446/09 i C-495/09 Philips i Nokia;
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie C-5/11 Donner) Hgjesteret zastanawia si¢, czy
w niniejszej sprawie mamy do czynienia z publicznym rozpowszechnianiem
w rozumieniu dyrektywy w sprawie znakow towarowych irozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego.

W tych okolicznosciach Hgjesteret postanowil zawiesi¢ postepowanie 1 zwrdci¢ si¢ do
Trybunatu z nastgpujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

,1)  Czy art. 4 ust. 1 dyrektywy [0 prawach autorskich] nalezy interpretowaé w taki
sposob, ze do »publicznego rozpowszechniania« w panstwie cztonkowskim
towaru chronionego prawem autorskim dochodzi wowczas, gdy przedsigbiorstwo
zawiera za poSrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy i dostawy towaru do prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy
adres w panstwie cztonkowskim, w ktorym towar ten jest chroniony prawem
autorskim, otrzymuje zaptate 1 wysyla na umoéwiony adres nabywcy, czy tez
W sytuacji takiej konieczne jest, aby sprzedaz tego towaru byla poprzedzona
oferta lub reklamg skierowang do odbiorcéw w panstwie czlonkowskim, do
ktorego towar jest dostarczany, albo tez umieszczong na stronie internetowej,
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ktorej ci odbiorcy sa grupa docelowa?

2) Czy art.5 ust.1 13 dyrektywy [w sprawie znakow towarowych] nalezy
interpretowa¢ w taki sposob, ze do »uzywania w obrocie handlowym« znaku
towarowego w panstwie cztonkowskim dochodzi wowczas, gdy przedsigbiorstwo
zawiera za posrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy iwysylki towaru opatrzonego znakiem towarowym do
prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy adres w panstwie cztonkowskim,
w ktorym znak ten jest zarejestrowany, otrzymuje zaptate i wysyta na umowiony
adres nabywcy, czy tez w sytuacji takiej [...] konieczne jest spelnienie
dodatkowego warunku, aby sprzedaz tego towaru byta poprzedzona oferta lub
reklama skierowang do odbiorcéw w danym panstwie cztonkowskim albo tez
umieszczong na stronie internetowej, ktorej ci odbiorcy sa grupa docelowa?

3) Czy art.9 ust.1 i2 rozporzadzenia [w sprawie znaku towarowego] nalezy
interpretowa¢ w taki sposob, ze do »uzywania w obrocie handlowym« znaku
towarowego w panstwie cztonkowskim dochodzi wéwczas, gdy przedsiebiorstwo
zawiera za posrednictwem strony internetowej Ww panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy idostawy towaru opatrzonego wspolnotowym znakiem
towarowym do prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy adres w panstwie
cztonkowskim, otrzymuje zaptate i wysyla na umoéwiony adres nabywcy, czy tez
W sytuacji takiej konieczne jest spelnienie dodatkowego warunku, aby sprzedaz
tego towaru byla poprzedzona oferta Iub reklamag skierowana do odbiorcow
W danym panstwie cztonkowskim albo tez umieszczong na stronie internetowej,
ktorej ci odbiorcy sg grupa docelowg?

4) Czy art. 2 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia [celnego] nalezy interpretowaé w taki
sposob, ze warunkiem zastosowania w panstwie cztonkowskim przepiséw
0 zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu i niszczeniu »pirackich towarow« jest
dojécie do w»publicznego rozpowszechniania« w tym panstwie czlonkowskim
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiedzi na pytanie 1?

5) Czy art. 2 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [celnego] nalezy interpretowaé w taki
sposob, ze warunkiem zastosowania w panstwie czlonkowskim przepisow
0 zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu i niszczeniu »podrabianych towaréw«
jest dojscie do »uzywania w obrocie handlowym« w tym panstwie cztonkowskim
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiedzi na pytania 2 i 3?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

23  Tytulem wstepu nalezy stwierdzi¢, ze przez swoje pytania sad odsytajacy zmierza do
wyjasnienia pojecia ,,publicznego rozpowszechniania” w rozumieniu art. 4 ust. 1
dyrektywy o prawach autorskich oraz pojecia ,,uzywania w obrocie handlowym”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy w sprawach znakoéw towarowych oraz art. 9
ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, tak aby moc
oceni¢ w sprawie gtownej kwestie istnienia naruszenia prawa wlasnosci intelektualne;.

24 Zgodnie z definicjg poje¢ ,towarow podrobionych” i, towarow pirackich” zawartg
w art. 2 ust. 1 rozporzadzenia celnego, pojecia te dotycza naruszen znaku towarowego,
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prawa autorskiego lub praw pokrewnych badz tez wzoru, znajdujacych zastosowanie na
mocy przepisow Unii lub na mocy prawa krajowego panstwa cztonkowskiego,
W ktoérym zwrocono sie do organéw celnych o podjecie dziatan. Wynika stad, ze chodzi
wylgcznie o naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, ktore przyznane sg w prawie Unii
I prawie krajowym panstw cztonkowskich (zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych
Philips i Nokia, pkt 50).

25 Rozporzadzenie celne nie ustanawia w tym zakresie zadnego nowego kryterium
umozliwiajagcego ocen¢ istnienia naruszenia praw wilasnosci intelektualnej (zob.
podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-281/05 Montex Holdings,
Zb.Orz. s.1-10881, pkt 40). W konsekwencji naruszenie takie moze by¢ podnoszone
W celu uzasadnienia interwencji organdw celnych na podstawie tego rozporzadzenia
tylko wtedy, gdy sprzedaz danego towaru moze wplywaé na prawa przyznane na
warunkach przewidzianych przez dyrektywe w sprawie znakow towarowych i przez
rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

26 W tych okolicznosciach pytania prejudycjalne nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze sad
odsylajacy zmierza do ustalenia, czy z rozporzadzenia celnego wynika, iz do tego, aby
posiadacz prawa wlasnos$ci intelektualnej do danego towaru sprzedawanego na rzecz
osoby zamieszkalej na terytorium panstwa cztonkowskiego za posrednictwem strony
internetowe]j sprzedazy wysylkowej znajdujacej si¢ w panstwie trzecim korzystat
z ochrony zagwarantowanej temu posiadaczowi przez rozporzadzenie w chwili,
w ktorej towar 6w wkracza na terytorium tego panstwa cztonkowskiego, konieczne jest,
aby owa sprzedaz zostala uznana w rzeczonym panstwie cztonkowskim za forme
publicznego rozpowszechniania Iub za objeta pojeciem uzywania w obrocie
handlowym. Sad odsytajacy zastanawia si¢ rowniez, czy przed sprzedaza rzeczony
towar musial stanowi¢ przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do
konsumentoéw tego panstwa.

27 W tym zakresie nalezy przypomnie¢, po pierwsze, ze wiasciciel znaku towarowego jest
uprawniony na podstawie dyrektywy w sprawie znakow towarowych i rozporzadzenia
W sprawie wspolnotowego znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej, ktdra nie
posiada jego zgody, uzywania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarow
lub ustug identycznych z tymi, dla ktorych znak jest zarejestrowany, jezeli uzywanie to
ma miejsce w obrocie handlowym i wptywa lub moze negatywnie wptywac na pelnione
przez znak funkcje (wyrok zdnia 23 marca 2010r. w sprawach potaczonych od
C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. 1-2417, pkt 49 i przytoczone
tam orzecznictwo).

28  Po drugie, zgodnie z dyrektywa o prawach autorskich autorom przyznawane jest
wylaczne prawo do zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego
rozpowszechniania oryginatu swoich utworéw lub ich kopii w drodze sprzedazy lub
W inny sposéb. Nalezy stwierdzi¢, ze publiczne rozpowszechnianie charakteryzuje si¢
szeregiem nastepujacych po sobie transakcji, poczawszy od zawarcia umowy sprzedazy,
do jej wykonania w drodze dostawy na rzecz jednego z klientow. W zwiagzku z tym
handlowiec jest odpowiedzialny za kazda dokonang przez siebie lub na swoj rachunek
transakcje prowadzaca do ,,publicznego rozpowszechniania” w panstwie cztonkowskim,
gdzie rozpowszechniane towary sg chronione prawem autorskim (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Donner, pkt 26, 27).
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29 W tych okolicznosciach prawo Unii wymaga, aby sprzedaz ta zostata uznana na terenie
panstwa czlonkowskiego za forme publicznego rozpowszechniania w rozumieniu
dyrektywy o prawach autorskich lub za obj¢ta pojeciem uzywania w obrocie
handlowym  w rozumieniu dyrektywy w sprawie znakéw towarowych Iub
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego. Istnienie takiego
publicznego rozpowszechniania nalezy uznaé za istnicjgce w przypadku zawarcia
umowy sprzedazy i wysyiki.

30  Nie zaprzeczono, ze w sprawie gtownej Rolex jest uprawniony w Danii z tytutu praw
autorskich iznakow, jakich dochodzi, oraz ze zegarek sporny w sprawie gldwnej
stanowi towar podrobiony lub towar piracki w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit.a) ib)
rozporzadzenia celnego. Nie zaprzeczono ponadto temu, ze Rolex mial prawo
powotywaé si¢ na naruszenie swoich praw w przypadku, gdyby towar ten zostat
wystawiony do sprzedazy przez handlowca z siedzibg w tym panstwie czlonkowskim,
poniewaz przy okazji takiej sprzedazy, dokonywanej tytutem handlowym, uzywatby on
w trakcie publicznego rozpowszechniania jego praw w obrocie handlowym. W zwigzku
z tym w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania nalezy jeszcze sprawdzic,
czy uprawniony z praw wlasnosci intelektualnej, taki jak Rolex, moze dochodzié¢ tej
samej ochrony swoich praw w przypadku, gdy, tak jak w sprawie gtownej, sporny towar
zostal sprzedany za posrednictwem internetowej strony sprzedazy wysylkowej
polozonej w panstwie trzecim, na terytorium ktdrego nie stosuje si¢ takiej ochrony.

31  Oczywiscie prawdg jest, ze sama dostgpnos$¢ serwisu internetowego na terytorium, dla
ktorego zastrzezono dany znak, nie moze wystarczy¢ do wywiedzenia wniosku, ze
wyswietlone w nim oferty sprzedazy sa skierowane do konsumentow przebywajacych
na tym terytorium (zob. ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 64).

32  Niemniej jednak Trybunal orzekt juz, Ze moze doj$¢ do naruszenia tak chronionych
praw, jezeli towary pochodzace z panstw trzecich — objete przez t¢ ochrong nawet przed
ich wjazdem na terytorium — s3 przedmiotem czynnos$ci handlowej skierowanej do
konsumentéw w Unii, takiej jak sprzedaz, oferta sprzedazy lub reklama (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawach potaczonych Philips i Nokia, pkt 57 i przytoczone tam
orzecznictwo).

33 W ten sposob towary pochodzace z panstwa trzeciego i stanowigce imitacj¢ produktu
chronionego w Unii Europejskiej prawem znaku towarowego lub kopi¢ produktu
chronionego w Unii prawem autorskim, prawem pokrewnym lub wzorem moga
narusza¢ wskazane prawa, a zatem zosta¢ uznane za ,,towary podrobione” lub ,,towary
pirackie”, jezeli zostanie udowodnione, Ze sa one przeznaczone do wprowadzenia do
obrotu w Unii, przy czym dowod taki zostaje przedstawiony, w szczegdlnosci gdy
okaze si¢, ze wskazane towary zostaly sprzedane klientowi w Unii lub byty
przedmiotem oferty sprzedazy badz reklamy skierowanej do konsumentéw w Unii (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawach potaczonych Philips i Nokia, pkt 78).

34  Tymczasem wiadomo, ze w sprawie glownej sporny towar stanowitl przedmiot
sprzedazy na rzecz klienta w Unii, azatem sytuacja taka nie jest w kazdym razie
poréwnywalna z sytuacjg towaréw oferowanych na ,,stronie sprzedazy online” ani tez
Z sytuacjag towarow wprowadzanych na terytorium Unii objgtych procedura
zawieszenia. W zwigzku z tym sama tylko okolicznos$¢, ze do sprzedazy doszito za
posrednictwem internetowej strony sprzedazy wysytkowej potozonej w panstwie
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trzecim, nie moze skutkowac pozbawieniem wilasciciela prawa wlasnosci intelektualnej
do towaru stanowigcego przedmiot sprzedazy ochrony wynikajacej z rozporzadzenia
celnego, przy czym nie ma koniecznos$ci badania, czy towar taki stanowit ponadto przed
ta sprzedazg przedmiot publicznej oferty lub reklamy skierowanych do konsumentow
Unii.

35  Z uwagi na og6l powyzszych rozwazan na przedstawione pytania nalezy odpowiedziec,
iz rozporzadzenie celne nalezy interpretowaé wten sposdb, ze posiadacz prawa
wiasnosci intelektualnej do towaru sprzedawanego osobie zamieszkalej na terytorium
jednego z panstw cztonkowskich za posrednictwem strony internetowej sprzedazy
wysytkowej polozonej w panstwie trzecim korzysta, w chwili, w ktorej towar ten
wkracza na terytorium tego panstwa cztonkowskiego, z ochrony zagwarantowanej temu
posiadaczowi przez rzeczone rozporzadzenie na samej tylko podstawie nabycia tego
towaru. W tym celu nie ma koniecznosci, aby ponadto przed sprzedaza odno$ny towar
stanowil przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do konsumentéow tego
samego panstwa.

W przedmiocie kosztéw

36  Dlastron w postgpowaniu gldwnym niniejsze postgpowanie ma charakter incydentalny,
dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sagdem odsytajacym, do niego zatem nalezy
rozstrzygnigcie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag
Trybunatowi, inne niz koszty stron w postgpowaniu glownym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledow Trybunat (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczace dzialan
organow celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie
niektorych praw wlasnosci intelektualnej oraz srodkow podejmowanych
W odniesieniu do towaréw, co do ktorych stwierdzono, ze naruszyly takie prawa,
nalezy interpretowac w ten sposob, ze posiadacz prawa wlasnosci intelektualnej do
towaru sprzedawanego osobie zamieszkalej na terytorium jednego z panstw
czlonkowskich za posrednictwem strony internetowej sprzedazy wysylkowej
polozonej w panstwie trzecim korzysta, w chwili, w ktérej towar ten wkracza na
terytorium tego panstwa czlonkowskiego, z ochrony zagwarantowanej temu
posiadaczowi przez rzeczone rozporzadzenie na samej tylko podstawie nabycia
tego towaru. W tym celu nie ma koniecznosci, aby ponadto przed sprzedazig
odnos$ny towar stanowil przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do
konsumentow tego samego panstwa.

Podpisy
WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 6 lutego 2014 r.(*)

Odestanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 1383/2003 — Srodki majace na celu
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niedopuszczenie do wprowadzania do obrotu towardéw podrabianych i towarow
pirackich — Artykut 2 — Zakres zastosowania rozporzgdzenia — Sprzedaz z panstwa
trzeciego przez Internet podrobionego zegarka na uzytek prywatny osobie fizycznej
zamieszkalej w panstwie cztonkowskim — Zajecie zegarka przez organy celne w trakcie
jego wwozu na terytorium panstwa cztonkowskiego — Zgodnos$¢ z prawem zajecia —
Przestanki — Przestanki dotyczace naruszenia praw wilasnosci intelektualnej —
Dyrektywa 2001/29/WE — Artykut 4 — Publiczne rozpowszechnianie — Dyrektywa
2008/95 — Artykut 5 — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 9 — Uzywanie
w obrocie handlowym

W sprawie C-98/13

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hejesteret (Dania) postanowieniem z dnia
25 lutego 2013 r., ktore wptyngto do Trybunatu wdniu 27 lutego 2013r.,
W postepowaniu:

Martin Blomgvist
przeciwko
Rolex SA,
Manufacture des Montres Rolex SA,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: R.Silva de Lapuerta, prezes izby, J.L.da Cruz Vilaga, G. Arestis,
J.C. Bonichot (sprawozdawca) i A. Arabadjiev, s¢dziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalon,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postgpowania,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu M. Blomaqvista przez J. Petersena, advokat,

— w imieniu Rolex SA oraz Manufacture des Montres Rolex SA przez K. Dyekjaer
oraz T. Melsgaarda, advokater,

— w imieniu rzadu estonskiego przez N. Griinberg oraz M. Linntam, dzialajace
W charakterze pelnomocnikow,

— w imieniu rzadu francuskiego przez D. Colasa oraz B. Beaupére-Manokhe,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

- w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyng, dziatajacego w charakterze
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pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez M. Clausen oraz F.W. Bulsta, dziatajacych
W charakterze pelnomocnikow,

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

wydaje nastepujacy

Wyrok

1 Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczacego dziatan
organdw celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie
niektorych praw wiasnosci intelektualnej oraz srodkow podejmowanych w odniesieniu
do towardw, co do ktorych stwierdzono, ze naruszyty takie prawa (Dz.U. L 196, s. 7,
zwanego dalej ,rozporzadzeniem celnym”), art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji
niektorych aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym
(Dz.U. L 167, s. 10, zwanej dalej ,,dyrektywa o prawach autorskich”), art. 5 ust. 1 i3
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie¢
do znakow towarowych (Dz.U. L 299, s.25, zwanej dalej ,,dyrektywa w sprawie
znakow towarowych”) i art. 9 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s.1,
zwanego dalej ,,rozporzadzeniem w sprawie wspolnotowego znaku towarowego”).

2 Whiosek ten zostal zlozony w ramach postgpowania pomigdzy M. Blomgvistem
a Rolex SA i Manufacture des montres Rolex SA (zwanymi dalej tacznie ,,Rolexem”)
W przedmiocie zniszczenia podrobionego zegarka zajetego przez organy celne, ktory
zostal zakupiony przez M. Blomqvista przez chinska stron¢ internetowa sprzedazy
wysyltkowe;.

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporzadzenie celne

3 Motywy 2 i 8 rozporzadzenia celnego stanowia:

»(2)  Obrét towarami podrabianymi itowarami pirackimi, oraz ogoélnie wszelkimi
towarami naruszajagcymi prawa wilasnosci intelektualnej, wyrzadza znaczng
szkode przestrzegajacym prawa producentom i podmiotom gospodarczym oraz
posiadaczom prawa, jak réwniez wprowadza w btad i w niektorych przypadkach
stanowi zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa konsumentow. Nalezy zapobiec,
W najwiekszym mozliwym zakresie, wprowadzaniu takich towardéw na rynek oraz
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podja¢ dziatania umozliwiajace skuteczne przeciwstawienie si¢ tej bezprawnej
dziatalnosci, nie ograniczajac przy tym wolnosci handlu zgodnego z prawem. Cel
ten jest zgodny zbedacymi w toku dzialaniami podjetymi na szczeblu
migdzynarodowym.

[..]

(8) Postepowanie wszczete w celu ustalenia, czy prawo wilasnosci intelektualnej
zostalo naruszone na mocy prawa krajowego, prowadzone bedzie w odniesieniu
do kryteriow stosowanych do ustalania, czy towary wyprodukowane w tym
panstwie cztonkowskim naruszaja prawa wlasnosci intelektualnej. Niniejsze
rozporzadzenie nie wplywa na przepisy panstw czlonkowskich dotyczace
wiasciwosci sadow lub procedur sagdowych”.

4 Artykul 1 tego rozporzadzenia stanowi, co nastepuje:

,»l.  Niniejsze rozporzadzenie okre§la warunki dziatan podejmowanych przez ograny
celne, gdy istnieje podejrzenie, ze towary naruszajg prawo wlasnosci intelektualnej
W nastepujacych sytuacjach:

[..]

b) gdy zostaly znalezione w czasie kontroli towarow wprowadzanych na obszar
celny Wspolnoty lub go opuszczajacych zgodnie z art. 37 i 138 rozporzadzenia
[Rady (EWG)] nr2913/92 zdnia 12 pazdziernika 1992 r. ustanawiajacego
Wspolnotowy kodeks celny [(Dz.U. L 302, s. 1)] [...].

2. Niniejsze rozporzadzenie ustala réwniez $rodki, ktére maja by¢ podjete przez
wlasciwe organy, gdy towary okreslone w ust. 1 zostang uznane za naruszajgce prawa
wiasnosci intelektualne;j”.

5 Artykut 2 ust. 1 lit. @) i b) rzeczonego rozporzadzenia ma nastepujaca tresc:

»Dla celow niniejszego rozporzadzenia »towary naruszajagce prawo wlasnosci
intelektualnej« oznaczaja:

a)  »towary podrobione«, a mianowicie:

i) towary, tacznie zich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem
towarowym, ktéry jest identyczny ze znakiem towarowym waznie
zarejestrowanym, odnoszgcym si¢ do towaréw tego samego rodzaju, lub
ktérych istotnych aspektow nie mozna odrézni¢ od takiego znaku
towarowego i ktore w zwigzku z tym naruszajg prawa posiadacza danego
znaku towarowego zgodnie z prawem wspolnotowym, jak przewidziano
w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego [(Dz.U. 1994, L 11, s. 1)], lub prawa
panstwa cztonkowskiego, w ktorym ztozono wniosek o podjecie dziatan
przez organy celne;

]
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b)  »towary pirackie« oznaczajg towary, ktore sg kopia lub zawieraja kopie wykonane
bez zgody posiadacza prawa autorskiego lub praw pokrewnych lub posiadacza
prawa do wzoru bez wzgledu na to, czy zarejestrowanego zgodnie z prawem
krajowym, czy nie, lub osoby upowaznionej przez posiadacza prawa w Kraju
produkcji, w przypadku gdy wytwarzanie takich kopii stanowitoby naruszenie
tego prawa na mocy rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych [(Dz.U. 2002, L 3, s. 1)] lub [prawa]
panstwa czlonkowskiego, w ktorym ztozono wniosek o podjecie dziatan przez
organy celne;

[...]".
6 Artykutl 9 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje:

»l. W przypadku gdy urzad celny [...] stwierdzi [...], ze towary znajdujace si¢
w jednej zsytuacji okreslonych wart. 1 ust. 1 sg podejrzane o naruszenie prawa
wlasnosci intelektualnej [...], zawiesza dopuszczenie towarow lub zatrzymuje te
towary”.

7 Zgodnie z art. 10 akapit pierwszy rozporzadzenia celnego:

,Prawo obowigzujace w panstwie czlonkowskim, na terytorium ktorego towary
znajduja si¢ w jednej z sytuacji okreSlonych wart. 1 ust. 1, stosuje si¢ w celu
zdecydowania, czy prawo wilasnosci intelektualnej zostalo naruszone na mocy prawa
krajowego”.

8 Zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporzadzenia:

,»Bez uszczerbku dla pozostatych prawnych $rodkéw zaradczych dostepnych dla
posiadacza prawa, panstwa czlonkowskie przyjmuja $rodki konieczne dla zezwolenia
wlasciwym organom na:

a)  zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, zniszCzenie towarow
uznanych za naruszajace prawo wilasno$ci intelektualnej lub pozbycie sie ich
inaczej niz kanatami handlu w sposdb wykluczajacy wyrzadzenie szkody
posiadaczowi prawa, bez rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju, chyba ze
ustalono inaczej w ustawodawstwie krajowym, bez zadnych kosztow dla skarbu
panstwa;

[...]".
Dyrektywa o prawach autorskich
9 Artykut 4 ust. 1 dyrektywy o prawach autorskich ma nastepujgce brzmienie:

,Panstwa czlonkowskie powinny przewidzie¢ dla autorow wylaczne prawo do
zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego rozpowszechniania
oryginalu swoich utworow lub ich kopii w drodze sprzedazy lub w inny sposob”.

Dyrektywa w sprawie znakow towarowych
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10  Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy w sprawie znakow towarowych:

»l.  Rejestracja znaku towarowego pocigga za sobg przyznanie wlascicielowi
wylacznych praw do tego znaku. Wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktore nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym [...];

]

3. Jezeli spelnione sa warunki okre$lone w ust. 1 i 2, moga by¢ zabronione, mi¢dzy
innymi, nast¢pujace dziatania:

[..]

b)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

C) przywo6z lub wywoéz towardw pod takim oznaczeniem;
[...]".

Rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego

11  Zgodnie zart.9 wust.1 i2 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego:

»l.  Wspolnotowy znak towarowy przyznaje wiascicielowi wytaczne prawa do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktore nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym [...];

[..]

2. Na podstawie warunkow okre$lonych ust. 1 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci
nastepujace dzialania:

[.]

b)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

C) przywo6z lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem,;

[.]".

Prawo dunskie

12 Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 ophavretsloven (ustawy o prawach autorskich), w brzmieniu
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wynikajagcym z lovbekendtgerelse nr. 202 (rozporzadzenia ujednolicajacego nr 202)
z dnia 27 lutego 2010 r., ktore dokonato transpozycji dyrektywy o prawach autorskich:

1. 7 zastrzezeniem ograniczen przewidzianych w niniejszej ustawie, prawo
autorskie obejmuje wyltgczne prawo do rozporzadzania utworem poprzez jego
zwielokrotnianie, atakze do publicznego udostgpnienia utworu w postaci oryginalnej
lub zmienionej, w formie tlumaczenia lub przerdbki na inny gatunek literacki lub
artystyczny badz wykonanego przy uzyciu innej techniki.

]

3. Utwor jest udostepniany publicznie, jezeli:

1)  oferowana jest sprzedaz, wynajem lub pozyczka jego kopii lub sg one publicznie
rozpowszechniane w inny sposob;

2)  jego kopie sg publicznie wystawiane; lub
3)  jest on publicznie rozpowszechniany”.

13 Zgodnie zart.4 wust.1 i3 varenmarkeloven (ustawy o znakach towarowych),
W brzmieniu wynikajacym Z lovbekendtgorelse nr. 109 (rozporzadzenia
ujednolicajgcego nr 109) z dnia 24 stycznia 2012 r., ktore dokonato transpozycji
dyrektywy w sprawie znakéw towarowych:

»l.  Wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania innym osobom,
ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia, jezeli:

1)  oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym, atowary lub ustugi, dla
ktérych oznaczenie jest uzywane, sg tego samego rodzaju, co towary lub ushugi,
w odniesieniu do ktorych ten znak towarowy jest chroniony, lub

2) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne,
atowary lub ustugi sg identyczne z towarami lub ustugami objetymi znakiem
towarowym lub do tych towar6w iustug podobne iztego powodu istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, ktoére obejmuje prawdopodobienstwo
skojarzenia ze znakiem towarowym.

3. Uzywanie w obrocie handlowym oznacza w szczegdlnosci:
1)  umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

2)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

3)  przywoz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem oraz

4)  uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie”.
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14 Zgodnie zart.5 lovbekendtgerelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europaiske
Fellesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistaenkes
for at kreenke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som
skal treffes over for wvarer, der krenker sddanne rettigheder (rozporzadzenia
ujednolicajacego nr 1047 w sprawie stosowania rozporzadzenia europejskiego
dotyczacego towarow podejrzanych o naruszenie niektorych praw wlasnosci
intelektualnej oraz $rodkow podejmowanych w odniesieniu do towaréw) z dnia
20 pazdziernika 2005 r.:

»[1.] W ramach postepowania wszczetego na podstawie art. 9 [rozporzadzenia celnego]
odbiorca towaru moze zwrdci¢ si¢ do sadu o ustalenie, czy spelnione zostaty warunki
zawieszenia dopuszczenia tego towaru do obrotu. Sad moze nakaza¢ dopuszczenie
towaru do obrotu.

2. Odbiorca towaru nie moze zaskarzy¢ wydanej przez administracje
celno-podatkowa decyzji o zawieszeniu dopuszczenia towaru do obrotu w wyzszej
instancji administracyjne;j”.

15  Artykut 4 bekendtgerelse nr. 12 om anvendelse af Det Europaiske Fallesskabs
forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistenkes for at
kreenke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal
treeffes over for varer, der kraeenker sddanne rettigheder (rozporzadzenia nr 12 w sprawie
stosowania rozporzadzenia europejskiego dotyczacego towaréw podejrzanych
0 naruszenie niektorych praw wilasnosci intelektualnej oraz $rodkéw podejmowanych
W odniesieniu do towarow) z dnia 9 stycznia 2006 r. stanowi, co nastepuje:

»[1.] Towary, w odniesieniu do ktérych stwierdzono, ze naruszaja prawa wlasnos$ci
intelektualnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 [rozporzadzenia celnego], ulegaja przepadkowi
na rzecz skarbu panstwa celem ich zniszczenia. Zniszczenia dokonuje si¢ na warunkach
okreslonych w art. 17 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia.

2. W zwiazku ze zniszczeniem towaréw zgodnie z ust. 1 nie powstaje zadne prawo
do odszkodowania”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

16 W styczniu 2010 r. M. Blomgqvist, zamieszkaty w Danii, zamowil przez chinska strong
internetowa sprzedazy wysylkowej zegarek okreslony jako zegarek marki Rolex.
Zamoéwienie zostalo dokonane izaptacone za posrednictwem angielskiej strony
internetowe]j sprzedawcy. Sprzedawca ten wystal zegarek z Hongkongu przesytka
pocztowa.

17  Przesylka ta po przybyciu do Danii zostata skontrolowana przez dunskie organy celne.
Organy te zawiesity dopuszczenie zegarka do obrotu, podejrzewajac podrobienie
oryginalnego zegarka marki Rolex i naruszenie praw autorskich do odnosnego modelu.
Poinformowaty one o tym w dniu 18 marca 2010 r. Rolex i M. Blomgvista.

18 Rolex =zazadal wzwiazku ztym, zgodnie zprocedura przewidziang przez
rozporzadzenie celne, utrzymania zawieszenia dopuszczenia do obrotu po stwierdzeniu,
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ze rzeczywiscie chodzi o towar podrobiony, izazadal od M. Blomqgvista zgody na
zniszczenie zegarka przez organy celne.

19  Martin Blomgqvist, podnoszac, iz zakupit ten zegarek zgodnie z prawem, sprzeciwit si¢
temu zniszczeniu.

20  Rolex wniést w zwiagzku z tym do Sg- og Handelsretten (sadu gospodarczego) pozew
0 nakazanie M. Blomqvistowi zawieszenia dopuszczenia do obrotu i zniszczenia
zegarka bez odszkodowania. Sad uznat powodztwo Rolexu.

21  Martin Blomqvist wniost odwotanie do Hejesteret. W sytuacji takiej jak w niniejszej
sprawie sad ten zastanawial si¢ nad realnoscia naruszenia prawa wlasnosci
intelektualnej, ktoéra to przestanka jest konieczna do wprowadzenia w zycie
rozporzadzenia celnego, wtedy gdy dla zastosowania tego rozporzadzenia konieczne
jest, po pierwsze, aby chodzito o naruszenie prawa autorskiego lub prawa do znaku
chronionego w Danii, ipo drugie, aby zarzucone naruszenie miato miejsce w tym
samym panstwie cztonkowskim. Poniewaz ustalono, ze M. Blomqvist zakupit zegarek
do uzytku osobistego i ze nie naruszyt dunskiego prawa autorskiego i prawa o znakach,
sadowi odsylajacemu nasuwa si¢ pytanie, czy sprzedawca naruszyl prawo autorskie
i prawo o znakach w Danii. W konsekwencji oraz w $wietle orzecznictwa Trybunatu
(wyroki: z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. 1-6011;
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawach potaczonych C-446/09 i C-495/09 Philips i Nokia;
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie C-5/11 Donner) Hgjesteret zastanawia si¢, czy
w niniejszej sprawie mamy do czynienia z publicznym rozpowszechnianiem
w rozumieniu dyrektywy w sprawie znakow towarowych i rozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego.

22 W tych okolicznosciach Hgjesteret postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwrécic si¢ do
Trybunatu z nastgpujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1)  Czy art. 4 ust. 1 dyrektywy [0 prawach autorskich] nalezy interpretowac¢ w taki
sposob, ze do »publicznego rozpowszechniania« w panstwie czlonkowskim
towaru chronionego prawem autorskim dochodzi wowczas, gdy przedsigbiorstwo
zawiera za poSrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy i dostawy towaru do prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy
adres w panstwie cztonkowskim, w ktorym towar ten jest chroniony prawem
autorskim, otrzymuje zaptate 1 wysyla na uméwiony adres nabywcy, czy tez
W sytuacji takiej konieczne jest, aby sprzedaz tego towaru byla poprzedzona
oferta lub reklamg skierowang do odbiorcéw w panstwie cztonkowskim, do
ktérego towar jest dostarczany, albo tez umieszczong na stronie internetowej,
ktorej ci odbiorcy sg grupa docelowg?

2) Czy art.5 ust.1 13 dyrektywy [w sprawie znakow towarowych] nalezy
interpretowa¢ w taki sposob, ze do »uzywania w obrocie handlowym« znaku
towarowego w panstwie cztonkowskim dochodzi wéwczas, gdy przedsiebiorstwo
zawiera za posrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy iwysylki towaru opatrzonego znakiem towarowym doO
prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy adres w panstwie cztonkowskim,
w ktorym znak ten jest zarejestrowany, otrzymuje zaptat¢ i wysyta na umowiony
adres nabywcy, czy tez w sytuacji takiej [...] konieczne jest spelnienie
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dodatkowego warunku, aby sprzedaz tego towaru byla poprzedzona oferta lub
reklamg skierowang do odbiorcow w danym panstwie cztonkowskim albo tez
umieszczong na stronie internetowej, ktorej ci odbiorcy sa grupa docelowa?

3) Czy art.9 ust.1 i2 rozporzadzenia [w sprawie znaku towarowego] nalezy
interpretowa¢ w taki sposob, ze do »uzywania w obrocie handlowym« znaku
towarowego w panstwie czlonkowskim dochodzi wowczas, gdy przedsigbiorstwo
zawiera za posrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy idostawy towaru opatrzonego wspolnotowym znakiem
towarowym do prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy adres w panstwie
cztonkowskim, otrzymuje zaptate i wysyta na uméwiony adres nabywcy, czy tez
W sytuacji takiej konieczne jest speilnienie dodatkowego warunku, aby sprzedaz
tego towaru byla poprzedzona oferta lub reklama skierowana do odbiorcow
W danym panstwie cztonkowskim albo tez umieszczong na stronie internetowej,
ktorej ci odbiorcy sg grupa docelowa?

4) Czy art.2 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia [celnego] nalezy interpretowaé w taki
sposOb, ze warunkiem zastosowania w panstwie cztonkowskim przepisow
0 zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu i niszczeniu »pirackich towarow« jest
doj$cie do »publicznego rozpowszechniania« w tym panstwie czlonkowskim
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiedzi na pytanie 1?

5) Czy art.2 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [celnego] nalezy interpretowaé w taki
sposob, ze warunkiem zastosowania w panstwie cztonkowskim przepisow
0 zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu i niszczeniu »podrabianych towaréw«
jest dojscie do »uzywania w obrocie handlowym« w tym panstwie cztonkowskim
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiedzi na pytania 2 i 3?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

23 Tytulem wstepu nalezy stwierdzié, ze przez swoje pytania sad odsytajacy zmierza do
wyjasnienia pojecia ,,publicznego rozpowszechniania” w rozumieniu art. 4 ust.1
dyrektywy o prawach autorskich oraz pojg¢cia ,,uzywania w obrocie handlowym”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy w sprawach znakéw towarowych oraz art. 9
ust. 1 12 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, tak aby moc
oceni¢ w sprawie gtdéwnej kwesti¢ istnienia naruszenia prawa wlasnos$ci intelektualne;.

24 Zgodnie z definicja poje¢ ,.towaro6w podrobionych” i,towaré6w pirackich” zawartg
w art. 2 ust. 1 rozporzadzenia celnego, pojecia te dotycza naruszen znaku towarowego,
prawa autorskiego lub praw pokrewnych badz tez wzoru, znajdujacych zastosowanie na
mocy przepisow Unii lub na mocy prawa krajowego panstwa cztonkowskiego,
W ktorym zwrocono si¢ do organow celnych o podjecie dziatan. Wynika stad, ze chodzi
wylacznie o naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, ktore przyznane sa w prawie Unii
| prawie krajowym panstw cztonkowskich (zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych
Philips i Nokia, pkt 50).

25 Rozporzadzenie celne nie ustanawia w tym zakresie zadnego nowego kryterium
umozliwiajagcego ocen¢ istnienia naruszenia praw wlasnosci intelektualnej (zob.
podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-281/05 Montex Holdings,
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Zb.Orz. s.1-10881, pkt 40). W konsekwencji naruszenie takie moze by¢é podnoszone
W celu uzasadnienia interwencji organow celnych na podstawie tego rozporzadzenia
tylko wtedy, gdy sprzedaz danego towaru moze wplywaé na prawa przyznane na
warunkach przewidzianych przez dyrektywe w sprawie znakow towarowych i przez
rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

26 W tych okolicznosciach pytania prejudycjalne nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze sad
odsytajacy zmierza do ustalenia, czy z rozporzadzenia celnego wynika, iz do tego, aby
posiadacz prawa wlasnos$ci intelektualnej do danego towaru sprzedawanego na rzecz
osoby zamieszkatej na terytorium panstwa czlonkowskiego za posrednictwem strony
internetowe]j sprzedazy wysylkowej znajdujacej sie w panstwie trzecim korzystat
Z ochrony zagwarantowanej temu posiadaczowi przez rozporzadzenie w chwili,
W ktorej towar OW wkracza na terytorium tego panstwa cztonkowskiego, konieczne jest,
aby owa sprzedaz zostala uznana w rzeczonym panstwie czlonkowskim za forme
publicznego rozpowszechniania lub za objeta pojeciem uzywania w obrocie
handlowym. Sad odsytajacy zastanawia si¢ rOwniez, czy przed sprzedaza rzeczony
towar musial stanowi¢ przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do
konsumentoéw tego panstwa.

27 W tym zakresie nalezy przypomniec¢, po pierwsze, ze whasciciel znaku towarowego jest
uprawniony na podstawie dyrektywy w sprawie znakow towarowych i rozporzadzenia
W sprawie wspolnotowego znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej, ktdra nie
posiada jego zgody, uzywania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarow
lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak jest zarejestrowany, jezeli uzywanie to
ma miejsce w obrocie handlowym i wptywa lub moze negatywnie wplywaé na petnione
przez znak funkcje (wyrok zdnia 23 marca 2010r. w sprawach potaczonych od
C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. 1-2417, pkt 49 i przytoczone
tam orzecznictwo).

28  Po drugie, zgodnie z dyrektywa o prawach autorskich autorom przyznawane jest
wylaczne prawo do zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego
rozpowszechniania oryginatu swoich utworéw lub ich kopii w drodze sprzedazy lub
W inny sposob. Nalezy stwierdzi¢, ze publiczne rozpowszechnianie charakteryzuje si¢
szeregiem nastepujacych po sobie transakcji, poczawszy od zawarcia umowy sprzedazy,
do jej wykonania w drodze dostawy na rzecz jednego z klientow. W zwiazku ztym
handlowiec jest odpowiedzialny za kazdg dokonang przez siebie lub na swoj rachunek
transakcje prowadzaca do ,,publicznego rozpowszechniania” w panstwie cztonkowskim,
gdzie rozpowszechniane towary sg chronione prawem autorskim (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Donner, pkt 26, 27).

29 W tych okoliczno$ciach prawo Unii wymaga, aby sprzedaz ta zostala uznana na terenie
panstwa czlonkowskiego za forme publicznego rozpowszechniania w rozumieniu
dyrektywy o prawach autorskich lub za objeta pojeciem uzywania w obrocie
handlowym  w rozumieniu  dyrektywy w sprawie znakéw towarowych lub
rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. Istnienie takiego
publicznego rozpowszechniania nalezy uznaé za istniejagce w przypadku zawarcia
umowy sprzedazy i wysyiki.

30  Nie zaprzeczono, ze w sprawie gtownej Rolex jest uprawniony w Danii z tytutu praw
autorskich i znakow, jakich dochodzi, oraz ze zegarek sporny w sprawie glownej
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stanowi towar podrobiony lub towar piracki w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit.a) ib)
rozporzadzenia celnego. Nie zaprzeczono ponadto temu, ze Rolex mial prawo
powolywaé si¢ na naruszenie swoich praw w przypadku, gdyby towar ten zostat
wystawiony do sprzedazy przez handlowca z siedzibg w tym panstwie cztonkowskim,
poniewaz przy okazji takiej sprzedazy, dokonywanej tytutem handlowym, uzywatby on
w trakcie publicznego rozpowszechniania jego praw w obrocie handlowym. W zwigzku
z tym w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania nalezy jeszcze sprawdzic,
czy uprawniony z praw wlasnosci intelektualnej, taki jak Rolex, moze dochodzié tej
samej ochrony swoich praw w przypadku, gdy, tak jak w sprawie gtownej, sporny towar
zostal sprzedany za posrednictwem internetowej strony sprzedazy wysytkowe;j
potozonej w panstwie trzecim, na terytorium ktérego nie stosuje si¢ takiej ochrony.

31  Oczywiscie prawdg jest, ze sama dostgpnos$¢ serwisu internetowego na terytorium, dla
ktérego zastrzezono dany znak, nie moze wystarczy¢ do wywiedzenia wniosku, ze
wyswietlone w nim oferty sprzedazy sa skierowane do konsumentéw przebywajacych
na tym terytorium (zob. ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 64).

32  Niemniej jednak Trybunat orzekl juz, Zze moze doj$¢ do naruszenia tak chronionych
praw, jezeli towary pochodzace z panstw trzecich — objete przez te ochrong nawet przed
ich wjazdem na terytorium — sg przedmiotem czynnos$ci handlowej skierowanej do
konsumentéw w Unii, takiej jak sprzedaz, oferta sprzedazy lub reklama (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawach potaczonych Philips i Nokia, pkt 57 i przytoczone tam
0orzecznictwo).

33 W ten sposéb towary pochodzace z panstwa trzeciego i stanowigce imitacje produktu
chronionego w Unii Europejskiej prawem znaku towarowego lub kopi¢ produktu
chronionego w Unii prawem autorskim, prawem pokrewnym lub wzorem moga
narusza¢ wskazane prawa, a zatem zosta¢ uznane za ,,towary podrobione” lub ,towary
pirackie”, jezeli zostanie udowodnione, ze sa one przeznaczone do wprowadzenia do
obrotu w Unii, przy czym dowod taki zostaje przedstawiony, w szczegdlnosci gdy
okaze si¢, ze wskazane towary zostaly sprzedane klientowi w Unii lub byty
przedmiotem oferty sprzedazy badz reklamy skierowanej do konsumentéw w Unii (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawach potaczonych Philips i Nokia, pkt 78).

34  Tymczasem wiadomo, Ze w sprawie glownej sporny towar stanowitl przedmiot
sprzedazy na rzecz klienta w Unii, azatem sytuacja taka nie jest w kazdym razie
porownywalna z sytuacja towaré6w oferowanych na ,stronie sprzedazy online” ani tez
Z sytuacjg towaroOw wprowadzanych na terytorium Unii objetych procedurg
zawieszenia. W zwiagzku z tym sama tylko okoliczno$¢, ze do sprzedazy doszio za
posrednictwem internetowe] strony sprzedazy wysylkowe] potozonej w panstwie
trzecim, nie moze skutkowac pozbawieniem wilasciciela prawa wlasnosci intelektualnej
do towaru stanowigcego przedmiot sprzedazy ochrony wynikajacej z rozporzadzenia
celnego, przy czym nie ma koniecznos$ci badania, czy towar taki stanowit ponadto przed
ta sprzedazg przedmiot publicznej oferty lub reklamy skierowanych do konsumentow
Unii.

35  Z uwagi na og6l powyzszych rozwazan na przedstawione pytania nalezy odpowiedziec,
iz rozporzadzenie celne nalezy interpretowaé w ten sposob, ze posiadacz prawa
wlasnos$ci intelektualnej do towaru sprzedawanego osobie zamieszkatej na terytorium
jednego z panstw cztonkowskich za posrednictwem strony internetowej sprzedazy
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wysytkowej polozonej w panstwie trzecim korzysta, w chwili, w ktorej towar ten
wkracza na terytorium tego panstwa cztonkowskiego, z ochrony zagwarantowanej temu
posiadaczowi przez rzeczone rozporzadzenie na samej tylko podstawie nabycia tego
towaru. W tym celu nie ma koniecznos$ci, aby ponadto przed sprzedaza odnos$ny towar
stanowil przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do konsumentow tego
samego panstwa.

W przedmiocie kosztow

36  Dlastron w postgpowaniu gtdéwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny,
dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sagdem odsytajacym, do niego zatem nalezy
rozstrzygnigcie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag
Trybunalowi, inne niz koszty stron w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledow Trybunat (druga izba) orzeka, co nastgpuje:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczace dzialan
organow celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie
niektorych praw wlasnoSci intelektualnej oraz sSrodkéw podejmowanych
W odniesieniu do towaréw, co do ktorych stwierdzono, ze naruszyly takie prawa,
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze posiadacz prawa wlasnosci intelektualnej do
towaru sprzedawanego osobie zamieszkalej na terytorium jednego z panstw
czlonkowskich za posrednictwem strony internetowej sprzedazy wysylkowej
polozonej w panstwie trzecim korzysta, w chwili, w ktorej towar ten wkracza na
terytorium tego panstwa czlonkowskiego, z ochrony zagwarantowanej temu
posiadaczowi przez rzeczone rozporzadzenie na samej tylko podstawie nabycia
tego towaru. W tym celu nie ma konieczno$ci, aby ponadto przed sprzedaza
odnosny towar stanowil przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do
konsumentow tego samego panstwa.

Podpisy

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 6 lutego 2014 r.(*)

Odestanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 1383/2003 — Srodki majace na celu
niedopuszczenie do wprowadzania do obrotu towardw podrabianych i towarow
pirackich — Artykut 2 — Zakres zastosowania rozporzgdzenia — Sprzedaz z panstwa
trzeciego przez Internet podrobionego zegarka na uzytek prywatny osobie fizycznej
zamieszkalej w panstwie cztonkowskim — Zajecie zegarka przez organy celne w trakcie
Jego wwozu na terytorium panstwa cztonkowskiego — Zgodno$¢ z prawem zajegcia —
Przestanki — Przestanki dotyczace naruszenia praw wilasnosci intelektualnej —
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http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=147506&occ=first&dir=&cid=270978#Footnote*

Dyrektywa 2001/29/WE — Artykut 4 — Publiczne rozpowszechnianie — Dyrektywa
2008/95 — Artykut 5 — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 9 — Uzywanie
w obrocie handlowym

W sprawie C-98/13

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, ztozony przez Hejesteret (Dania) postanowieniem z dnia
25 lutego 2013 r., ktore wptyngto do Trybunatu wdniu 27 lutego 2013r.,
W postepowaniu:

Martin Blomgvist
przeciwko
Rolex SA,
Manufacture des Montres Rolex SA,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: R.Silva de Lapuerta, prezes izby, J.L.da Cruz Vilaga, G. Arestis,
J.C. Bonichot (sprawozdawca) i A. Arabadjiev, s¢dziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalon,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postgpowania,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu M. Blomaqvista przez J. Petersena, advokat,

— w imieniu Rolex SA oraz Manufacture des Montres Rolex SA przez K. Dyekjaer
oraz T. Melsgaarda, advokater,

— w imieniu rzadu estonskiego przez N. Griinberg oraz M. Linntam, dzialajace
W charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu francuskiego przez D. Colasa oraz B. Beaupére-Manokhe,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyng, dzialajacego w charakterze
petnomocnika,

- w imieniu Komisji Europejskiej przez M. Clausen oraz F.W. Bulsta, dziatajacych
W charakterze pelnomocnikow,

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

wydaje nast¢pujacy

Wyrok

1 Whiosek o wydanie orzeczenia W trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczacego dzialan
organdw celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym 0 naruszenie
niektorych praw wilasnosci intelektualnej oraz §rodkow podejmowanych w odniesieniu
do towardw, co do ktorych stwierdzono, Zze naruszyly takie prawa (Dz.U. L 196, s. 7,
zwanego dalej ,rozporzadzeniem celnym”), art.4 ust.1 dyrektywy 2001/29/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady zdnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji
niektorych aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym
(Dz.U. L 167, s. 10, zwanej dalej ,,dyrektywa o prawach autorskich”), art. 5 ust. 1 i3
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE 1z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢
do znakow towarowych (Dz.U. L 299, s.25, zwanej dalej ,,dyrektywa w sprawie
znakow towarowych”) iart. 9 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s.1,
zwanego dalej ,,rozporzadzeniem w sprawie wspolnotowego znaku towarowego”).

2 Whniosek ten zostal ztozony w ramach postgpowania pomigdzy M. Blomgvistem
a Rolex SA i Manufacture des montres Rolex SA (zwanymi dalej tgcznie ,,Rolexem”)
W przedmiocie zniszczenia podrobionego zegarka zajetego przez organy celne, ktory
zostal zakupiony przez M. Blomqvista przez chinskg stron¢ internetowa sprzedazy
wysyltkowe;.

Ramy prawne
Prawo Unii

Rozporzadzenie celne

3 Motywy 2 i 8 rozporzadzenia celnego stanowia:

»(2) Obrét towarami podrabianymi i towarami pirackimi, oraz ogolnie wszelkimi
towarami naruszajagcymi prawa wilasnosci intelektualnej, wyrzadza znaczng
szkode¢ przestrzegajacym prawa producentom i podmiotom gospodarczym oraz
posiadaczom prawa, jak rowniez wprowadza w biad i w niektérych przypadkach
stanowi zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa konsumentow. Nalezy zapobiec,
W najwigkszym mozliwym zakresie, wprowadzaniu takich towardw na rynek oraz
podja¢ dziatania umozliwiajgce skuteczne przeciwstawienie si¢ tej bezprawnej
dziatalno$ci, nie ograniczajac przy tym wolnosci handlu zgodnego z prawem. Cel
ten jest zgodny zbedacymi w toku dzialaniami podjetymi na szczeblu
migdzynarodowym.
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[..]

(8) Postepowanie wszczete w celu ustalenia, czy prawo wilasnosci intelektualnej
zostalo naruszone na mocy prawa krajowego, prowadzone bedzie w odniesieniu
do kryteriow stosowanych do ustalania, czy towary wyprodukowane w tym
panstwie cztonkowskim naruszaja prawa wlasnosci intelektualnej. Niniejsze
rozporzadzenie nie wplywa na przepisy panstw czlonkowskich dotyczace
wiasciwosci sadow lub procedur sgdowych”.

4 Artykut 1 tego rozporzadzenia stanowi, co nast¢puje:

,»l.  Niniejsze rozporzadzenie okre§la warunki dziatan podejmowanych przez ograny
celne, gdy istnieje podejrzenie, ze towary naruszaja prawo wlasnosci intelektualnej
W nastgpujacych sytuacjach:

[..]

b) gdy zostaly znalezione w czasie kontroli towarow wprowadzanych na obszar
celny Wspolnoty lub go opuszczajacych zgodnie z art. 37 i 138 rozporzadzenia
[Rady (EWG)] nr2913/92 zdnia 12 pazdziernika 1992 r. ustanawiajacego
Wspolnotowy kodeks celny [(Dz.U. L 302, s. 1)] [...].

2. Niniejsze rozporzadzenie ustala réwniez $rodki, ktére maja by¢ podjete przez
wlasciwe organy, gdy towary okreslone w ust. 1 zostang uznane za naruszajgce prawa
wiasnosci intelektualne;j”.

5 Artykut 2 ust. 1 lit. @) i b) rzeczonego rozporzadzenia ma nastepujaca tresc:

»Dla celow niniejszego rozporzadzenia »towary naruszajagce prawo wlasnosci
intelektualnej« oznaczaja:

a) »towary podrobione«, a mianowicie:

i) towary, tacznie zich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem
towarowym, ktory jest identyczny ze znakiem towarowym waznie
zarejestrowanym, odnoszacym si¢ do towaréw tego samego rodzaju, lub
ktérych istotnych aspektow nie mozna odrdézni¢ od takiego znaku
towarowego i ktore w zwigzku z tym naruszajg prawa posiadacza danego
znaku towarowego zgodnie z prawem wspélnotowym, jak przewidziano
w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego [(Dz.U. 1994, L 11, s. 1)], lub prawa
panstwa czlonkowskiego, w ktorym ztozono wniosek o podjecie dziatan
przez organy celne;

[.]

b)  »towary pirackie« oznaczajg towary, ktore sa kopia lub zawieraja kopie wykonane
bez zgody posiadacza prawa autorskiego lub praw pokrewnych lub posiadacza
prawa do wzoru bez wzgledu na to, czy zarejestrowanego zgodnie z prawem
krajowym, czy nie, lub osoby upowaznionej przez posiadacza prawa w Kraju
produkcji, w przypadku gdy wytwarzanie takich kopii stanowitoby naruszenie
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tego prawa na mocy rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych [(Dz.U. 2002, L 3, s. 1)] lub [prawa]
panstwa czlonkowskiego, w ktorym zlozono wniosek o podje¢cie dziatan przez
organy celne;

[...]".
6 Artykut 9 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje:

»l. W przypadku gdy urzad celny [...] stwierdzi [...], ze towary znajdujace si¢
w jednej zsytuacji okreSlonych wart.1 ust. 1 sg podejrzane o naruszenie prawa
wiasnosci intelektualnej [...], zawiesza dopuszczenie towaréw lub zatrzymuje te
towary”.

7 Zgodnie z art. 10 akapit pierwszy rozporzadzenia celnego:

,Prawo obowigzujace w panstwie cztonkowskim, na terytorium ktérego towary
znajduja si¢ w jednej zsytuacji okreSlonych wart. 1 ust. 1, stosuje si¢ w celu
zdecydowania, czy prawo wiasnosci intelektualnej zostalo naruszone na mocy prawa
krajowego”.

8 Zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporzadzenia:

,»Bez uszczerbku dla pozostalych prawnych $rodkéw zaradczych dostgpnych dla
posiadacza prawa, panstwa cztonkowskie przyjmuja $rodki konieczne dla zezwolenia
wlasciwym organom na:

a)  zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Kkrajowego, zniszczenie towarow
uznanych za naruszajace prawo wilasnosci intelektualnej lub pozbycie si¢ ich
inaczej niz kanatami handlu w sposob wykluczajacy wyrzadzenie szkody
posiadaczowi prawa, bez rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju, chyba ze
ustalono inaczej w ustawodawstwie krajowym, bez zadnych kosztéw dla skarbu
panstwa;

[...]".
Dyrektywa o prawach autorskich
9 Artykut 4 ust. 1 dyrektywy o prawach autorskich ma nastepujgce brzmienie:

,Panstwa cztonkowskie powinny przewidzie¢ dla autoréw wylaczne prawo do
zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego rozpowszechniania
oryginatu swoich utworéw lub ich kopii w drodze sprzedazy lub w inny sposob”.

Dyrektywa w sprawie znakow towarowych
10  Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy w sprawie znakow towarowych:

»l.  Rejestracja znaku towarowego pocigga za sobg przyznanie wilascicielowi
wylacznych praw do tego znaku. Wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim
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osobom trzecim, ktore nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym [...];

[..]

3. Jezeli spelnione sg warunki okreslone w ust. 1 i 2, mogg by¢ zabronione, mi¢dzy
innymi, nast¢pujace dziatania:

]

b)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

C) przywo6z lub wywoéz towarow pod takim oznaczeniem;
[...]".

Rozporzadzenie w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego

11  Zgodnie =zart.9 wust.1 12 rozporzadzenia w sprawic wspdlnotowego znaku
towarowego:

»1.  Wspolnotowy znak towarowy przyznaje wilascicielowi wytaczne prawa do tego
znaku. Whasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktore nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym |[...];

]

2. Na podstawie warunkow okreslonych ust. 1 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci
nastepujace dziatania:

[..]

b)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie is$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

C) przywo6z lub wywoéz towardw pod takim oznaczeniem;

L]

Prawo dunskie

12 Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 ophavretsloven (ustawy o prawach autorskich), w brzmieniu
wynikajagcym z lovbekendtgerelse nr. 202 (rozporzadzenia ujednolicajacego nr 202)
z dnia 27 lutego 2010 r., ktore dokonato transpozycji dyrektywy o prawach autorskich:

1. 7 zastrzezeniem ograniczen przewidzianyCh Ww niniejszej ustawie, prawo
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autorskie obejmuje wylaczne prawo do rozporzadzania utworem poprzez jego
zwielokrotnianie, atakze do publicznego udostepnienia utworu w postaci oryginalnej
lub zmienionej, w formie tlumaczenia lub przerobki na inny gatunek literacki lub
artystyczny badz wykonanego przy uzyciu innej techniki.

3. Utwor jest udostepniany publicznie, jezeli:

1) oferowana jest sprzedaz, wynajem lub pozyczka jego kopii lub sg one publicznie
rozpowszechniane w inny sposob;

2)  jego kopie sg publicznie wystawiane; lub
3)  jest on publicznie rozpowszechniany”.

13 Zgodnie zart.4 wust.1 i3 varenmarkeloven (ustawy o znakach towarowych),
W brzmieniu wynikajacym z lovbekendtgorelse nr. 109 (rozporzadzenia
ujednolicajacego nr 109) z dnia 24 stycznia 2012 r., ktéore dokonalo transpozycji
dyrektywy w sprawie znakow towarowych:

»l.  Wilasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania innym osobom,
ktore nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia, jezeli:

1)  oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym, atowary lub ustugi, dla
ktorych oznaczenie jest uzywane, sg tego samego rodzaju, co towary lub ustugi,
W odniesieniu do ktorych ten znak towarowy jest chroniony, lub

2) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne,
atowary lub ustugi sa identyczne z towarami lub ustugami objetymi znakiem
towarowym lub do tych towaréw iustug podobne iztego powodu istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia W btad, ktére obejmuje prawdopodobienstwo
skojarzenia ze znakiem towarowym.

3. Uzywanie w obrocie handlowym oznacza w szczegolnosci:
1) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

2)  oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i$wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

3) przywoz lub wywodz towaréw pod takim oznaczeniem oraz

4)  uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie”.

14 Zgodnie zart.5 lovbekendtgerelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europaiske
Fellesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistaenkes
for at kreenke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som
skal treffes over for wvarer, der kraenker sddanne rettigheder (rozporzadzenia
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16

17

18

19

ujednolicajacego nr 1047 w sprawie stosowania rozporzadzenia europejskiego
dotyczacego towaroOw podejrzanych o naruszenie niektorych praw wlasno$ci
intelektualnej oraz s$rodkéw podejmowanych w odniesieniu do towardéw) z dnia
20 pazdziernika 2005 r.:

»[1.] W ramach postepowania wszczetego na podstawie art. 9 [rozporzadzenia celnego]
odbiorca towaru moze zwréci¢ si¢ do sagdu o ustalenie, czy spelnione zostaty warunki
zawieszenia dopuszczenia tego towaru do obrotu. Sad moze nakaza¢ dopuszczenie
towaru do obrotu.

2. Odbiorca towaru nie moze zaskarzy¢ wydanej przez administracje
celno-podatkowa decyzji o zawieszeniu dopuszczenia towaru do obrotu w wyzszej
instancji administracyjne;j”.

Artykut 4 bekendtgerelse nr. 12 om anvendelse af Det Europaziske Fellesskabs
forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistenkes for at
kreenke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal
treeffes over for varer, der kraeenker sddanne rettigheder (rozporzadzenia nr 12 w sprawie
stosowania rozporzadzenia europejskiego dotyczacego towaréw podejrzanych
0 naruszenie niektorych praw wlasnosci intelektualnej oraz $rodkéw podejmowanych
W odniesieniu do towarow) z dnia 9 stycznia 2006 r. stanowi, co nastepuje:

»[1.] Towary, w odniesieniu do ktérych stwierdzono, ze naruszaja prawa wlasnos$ci
intelektualnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 [rozporzadzenia celnego], ulegaja przepadkowi
na rzecz skarbu panstwa celem ich zniszczenia. Zniszczenia dokonuje si¢ na warunkach
okreslonych w art. 17 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia.

2. W zwiazku ze zniszczeniem towaréw zgodnie z ust. 1 nie powstaje zadne prawo
do odszkodowania”.

Postepowanie glowne i pytania prejudycjalne

W styczniu 2010 r. M. Blomgqvist, zamieszkaty w Danii, zamowit przez chinska strong
internetowa sprzedazy wysylkowej zegarek okreslony jako zegarek marki Rolex.
Zamoéwienie zostato dokonane i zaplacone za posrednictwem angielskiej strony
internetowej sprzedawcy. Sprzedawca ten wystat zegarek z Hongkongu przesylka
pocztowa.

Przesylka ta po przybyciu do Danii zostala skontrolowana przez dunskie organy celne.
Organy te zawiesity dopuszczenie zegarka do obrotu, podejrzewajac podrobienie
oryginalnego zegarka marki Rolex i naruszenie praw autorskich do odnosnego modelu.
Poinformowaty one o tym w dniu 18 marca 2010 r. Rolex i M. Blomgvista.

Rolex zazadal w zwigzku =ztym, zgodnie zprocedurg przewidziang przez
rozporzadzenie celne, utrzymania zawieszenia dopuszczenia do obrotu po stwierdzeniu,
ze rzeczywiscie chodzi o towar podrobiony, izazadal od M. Blomqvista zgody na
zniszczenie zegarka przez organy celne.

Martin Blomgqvist, podnoszac, iz zakupitl ten zegarek zgodnie z prawem, sprzeciwit si¢
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temu zniszczeniu.

20  Rolex wniést w zwiagzku z tym do Sg- og Handelsretten (sadu gospodarczego) pozew
0 nakazanie M. Blomqvistowi zawieszenia dopuszczenia do obrotu i zniszczenia
zegarka bez odszkodowania. Sad uznat powo6dztwo Rolexu.

21  Martin Blomqvist wniost odwotanie do Hejesteret. W sytuacji takiej jak w niniejszej
sprawie sad ten zastanawial si¢ nad realno$Scig naruszenia prawa wiasnosci
intelektualnej, ktora to przestanka jest konieczna do wprowadzenia w zycie
rozporzadzenia celnego, wtedy gdy dla zastosowania tego rozporzadzenia konieczne
jest, po pierwsze, aby chodzito o naruszenie prawa autorskiego lub prawa do znaku
chronionego w Danii, ipo drugie, aby zarzucone naruszenie miato miejsce w tym
samym panstwie czlonkowskim. Poniewaz ustalono, ze M. Blomqvist zakupil zegarek
do uzytku osobistego i ze nie naruszyt dunskiego prawa autorskiego i prawa o znakach,
sadowi odsylajacemu nasuwa si¢ pytanie, czy sprzedawca naruszyl prawo autorskie
i prawo o znakach w Danii. W konsekwencji oraz w $wietle orzecznictwa Trybunatu
(wyroki: z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. 1-6011;
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawach potaczonych C-446/09 i C-495/09 Philips i Nokia;
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie C-5/11 Donner) Hgjesteret zastanawia si¢, czy
w niniejszej sprawie mamy do czynienia z publicznym rozpowszechnianiem
w rozumieniu dyrektywy w sprawie znakow towarowych irozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego.

22 W tych okoliczno$ciach Hgjesteret postanowit zawiesi¢ postgpowanie i zwrocic si¢ do
Trybunatu z nastgpujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1)  Czy art. 4 ust. 1 dyrektywy [0 prawach autorskich] nalezy interpretowac¢ w taki
sposob, ze do »publicznego rozpowszechniania« w panstwie czlonkowskim
towaru chronionego prawem autorskim dochodzi wowczas, gdy przedsigbiorstwo
zawiera za posrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy i dostawy towaru do prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy
adres w panstwie cztonkowskim, w ktorym towar ten jest chroniony prawem
autorskim, otrzymuje zaptate 1 wysyla na umoéwiony adres nabywcy, czy tez
W sytuacji takiej konieczne jest, aby sprzedaz tego towaru byla poprzedzona
oferta lub reklamg skierowang do odbiorcéw w panstwie cztonkowskim, do
ktérego towar jest dostarczany, albo tez umieszczong na stronie internetowej,
ktorej ci odbiorcy sg grupa docelowg?

2) Czy art.5 ust.1 13 dyrektywy [w sprawie znakow towarowych] nalezy
interpretowa¢ w taki sposob, ze do »uzywania w obrocie handlowym« znaku
towarowego w panstwie cztonkowskim dochodzi wéwczas, gdy przedsiebiorstwo
zawiera za posrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy iwysylki towaru opatrzonego znakiem towarowym do
prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy adres w panstwie cztonkowskim,
w ktorym znak ten jest zarejestrowany, otrzymuje zaptat¢ i wysyta na umowiony
adres nabywcy, czy tez w sytuacji takiej [...] konieczne jest spelnienie
dodatkowego warunku, aby sprzedaz tego towaru byla poprzedzona oferta lub
reklamg skierowang do odbiorcéw w danym panstwie cztonkowskim albo tez
umieszczong na stronie internetowej, ktorej ci odbiorcy sg grupa docelowa?
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3) Czy art.9 ust.1 i2 rozporzadzenia [w sprawie znaku towarowego| nalezy
interpretowa¢ w taki sposob, ze do »uzywania w obrocie handlowym« znaku
towarowego w panstwie cztonkowskim dochodzi wéwczas, gdy przedsiebiorstwo
zawiera za posrednictwem strony internetowej w panstwie trzecim umowe
kupna-sprzedazy idostawy towaru opatrzonego wspolnotowym znakiem
towarowym do prywatnego nabywcy na znany sprzedawcy adres w panstwie
cztonkowskim, otrzymuje zaptate i wysyla na umdéwiony adres nabywcy, czy tez
W sytuacji takiej konieczne jest spelnienie dodatkowego warunku, aby sprzedaz
tego towaru byla poprzedzona oferta lub reklamag skierowana do odbiorcéw
W danym panstwie cztonkowskim albo tez umieszczong na stronie internetowe;j,
ktorej ci odbiorcy sa grupa docelowa?

4) Czy art. 2 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia [celnego] nalezy interpretowaé w taki
sposob, ze warunkiem zastosowania W panstwie cztonkowskim przepisow
0 zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu i niszczeniu »pirackich towarow« jest
dojscie do »publicznego rozpowszechniania« w tym panstwie czlonkowskim
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiedzi na pytanie 1?

50 Czy art. 2 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [celnego] nalezy interpretowa¢ w taki
sposob, ze warunkiem zastosowania w panstwie cztonkowskim przepisow
0 zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu i niszczeniu »podrabianych towaréw«
jest dojscie do »uzywania w obrocie handlowym« w tym panstwie cztonkowskim
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiedzi na pytania 2 i 3?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

23 Tytulem wstepu nalezy stwierdzié, ze przez swoje pytania sad odsylajacy zmierza do
wyjasnienia pojecia ,,publicznego rozpowszechniania” w rozumieniu art. 4 ust. 1
dyrektywy o prawach autorskich oraz pojecia ,,uzywania w obrocie handlowym”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy w sprawach znakoéw towarowych oraz art. 9
ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, tak aby moc
oceni¢ w sprawie gtownej kwestie istnienia naruszenia prawa wlasnosci intelektualne;.

24 Zgodnie z definicjg poje¢ ,towarow podrobionych” i, towarow pirackich” zawartg
w art. 2 ust. 1 rozporzadzenia celnego, pojecia te dotycza naruszen znaku towarowego,
prawa autorskiego lub praw pokrewnych badz tez wzoru, znajdujacych zastosowanie na
mocy przepisow Unii lub na mocy prawa krajowego panstwa czionkowskiego,
W ktorym zwrdcono si¢ do organdow celnych o podjecie dziatan. Wynika stad, Zze chodzi
wylacznie o naruszenia praw wilasnos$ci intelektualnej, ktore przyznane sa w prawie Unii
I prawie krajowym panstw cztonkowskich (zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych
Philips i Nokia, pkt 50).

25 Rozporzadzenie celne nie ustanawia w tym zakresie zadnego nowego kryterium
umozliwiajacego ocen¢ istnienia naruszenia praw wlasnosci intelektualnej (zob.
podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-281/05 Montex Holdings,
Zb.Orz. s.1-10881, pkt 40). W konsekwencji naruszenie takie moze by¢é podnoszone
W celu uzasadnienia interwencji organéow celnych na podstawie tego rozporzadzenia
tylko wtedy, gdy sprzedaz danego towaru moze wplywa¢ na prawa przyznane na
warunkach przewidzianych przez dyrektywe w sprawie znakow towarowych 1 przez
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rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

26 W tych okolicznosciach pytania prejudycjalne nalezy rozumieé¢ w ten sposob, ze sad
odsytajacy zmierza do ustalenia, czy z rozporzadzenia celnego wynika, iz do tego, aby
posiadacz prawa wlasnos$ci intelektualnej do danego towaru sprzedawanego na rzecz
osoby zamieszkatej na terytorium panstwa czlonkowskiego za posrednictwem strony
internetowe] sprzedazy wysylkowej znajdujacej si¢ w panstwie trzecim korzystat
z ochrony zagwarantowanej temu posiadaczowi przez rozporzadzenie w chwili,
w ktorej towar OW wkracza na terytorium tego panstwa cztonkowskiego, konieczne jest,
aby owa sprzedaz zostala uznana w rzeczonym panstwie cztonkowskim za forme
publicznego rozpowszechniania lub za objeta pojeciem uzywania w obrocie
handlowym. Sad odsytajacy zastanawia si¢ rOwniez, czy przed sprzedaza rzeczony
towar musial stanowi¢ przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do
konsumentoéw tego panstwa.

27 W tym zakresie nalezy przypomnieé, po pierwsze, ze wiasciciel znaku towarowego jest
uprawniony na podstawie dyrektywy w sprawie znakow towarowych i rozporzadzenia
W sprawie wspolnotowego znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej, ktdra nie
posiada jego zgody, uzywania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarow
lub ustug identycznych z tymi, dla ktoérych znak jest zarejestrowany, jezeli uzywanie to
ma miejsce w obrocie handlowym i wptywa lub moze negatywnie wptywaé na pelnione
przez znak funkcje (wyrok zdnia 23 marca 2010r. w sprawach potaczonych od
C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. 1-2417, pkt 49 i przytoczone
tam orzecznictwo).

28 Po drugie, zgodnie z dyrektywa o prawach autorskich autorom przyznawane jest
wylaczne prawo do zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego
rozpowszechniania oryginatu swoich utworéw lub ich kopii w drodze sprzedazy lub
W inny sposéOb. Nalezy stwierdzi¢, ze publiczne rozpowszechnianie charakteryzuje si¢
szeregiem nastepujacych po sobie transakcji, poczawszy od zawarcia umowy sprzedazy,
do jej wykonania w drodze dostawy na rzecz jednego z klientow. W zwigzku z tym
handlowiec jest odpowiedzialny za kazdg dokonang przez siebie lub na swoj rachunek
transakcje prowadzaca do ,,publicznego rozpowszechniania” w panstwie cztonkowskim,
gdzie rozpowszechniane towary sg chronione prawem autorskim (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Donner, pkt 26, 27).

29 W tych okoliczno$ciach prawo Unii wymaga, aby sprzedaz ta zostata uznana na terenie
panstwa czlonkowskiego za forme publicznego rozpowszechniania w rozumieniu
dyrektywy o prawach autorskich lub za objeta pojeciem uzywania w obrocie
handlowym  w rozumieniu  dyrektywy w sprawie znakéw towarowych lub
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego. Istnienie takiego
publicznego rozpowszechniania nalezy uznaé¢ za istniejace w przypadku zawarcia
umowy sprzedazy i wysyiki.

30  Nie zaprzeczono, ze w sprawie gtownej Rolex jest uprawniony w Danii z tytutu praw
autorskich iznakow, jakich dochodzi, oraz ze zegarek sporny w sprawie glownej
stanowi towar podrobiony lub towar piracki w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit.a) ib)
rozporzadzenia celnego. Nie zaprzeczono ponadto temu, ze Rolex miat prawo
powolywaé si¢ na naruszenie swoich praw w przypadku, gdyby towar ten zostal
wystawiony do sprzedazy przez handlowca z siedzibg w tym panstwie czlonkowskim,
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poniewaz przy okazji takiej sprzedazy, dokonywanej tytutem handlowym, uzywatby on
w trakcie publicznego rozpowszechniania jego praw w obrocie handlowym. W zwigzku
z tym w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania nalezy jeszcze sprawdzic,
czy uprawniony z praw wlasno$ci intelektualnej, taki jak Rolex, moze dochodzié tej
samej ochrony swoich praw w przypadku, gdy, tak jak w sprawie gtownej, sporny towar
zostal sprzedany za posrednictwem internetowej strony sprzedazy wysytkowe;j
potozonej w panstwie trzecim, na terytorium ktdrego nie stosuje si¢ takiej ochrony.

31  Oczywiscie prawdg jest, ze sama dostgpnos$¢ serwisu internetowego na terytorium, dla
ktorego zastrzezono dany znak, nie moze wystarczy¢ do wywiedzenia wniosku, ze
wyswietlone w nim oferty sprzedazy sa skierowane do konsumentoéw przebywajacych
na tym terytorium (zob. ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 64).

32  Niemniej jednak Trybunat orzekl juz, ze moze doj§¢ do naruszenia tak chronionych
praw, jezeli towary pochodzace z panstw trzecich — objete przez te ochrong nawet przed
ich wjazdem na terytorium — sg przedmiotem czynno$ci handlowej skierowanej do
konsumentéw w Unii, takiej jak sprzedaz, oferta sprzedazy lub reklama (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawach potaczonych Philips i Nokia, pkt 57 i przytoczone tam
orzecznictwo).

33 W ten sposéb towary pochodzace z panstwa trzeciego i stanowigce imitacje produktu
chronionego w Unii Europejskiej prawem znaku towarowego lub kopi¢ produktu
chronionego w Unii prawem autorskim, prawem pokrewnym lub wzorem moga
narusza¢ wskazane prawa, a zatem zosta¢ uznane za ,,towary podrobione” lub ,towary
pirackie”, jezeli zostanie udowodnione, Ze sa one przeznaczone do wprowadzenia do
obrotu w Unii, przy czym dowod taki zostaje przedstawiony, w szczegdlnosci gdy
okaze si¢, ze wskazane towary zostaly sprzedane klientowi w Unii lub byly
przedmiotem oferty sprzedazy badz reklamy skierowanej do konsumentéw w Unii (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawach potaczonych Philips i Nokia, pkt 78).

34  Tymczasem wiadomo, ze w sprawie glownej sporny towar stanowil przedmiot
sprzedazy na rzecz Kklienta w Unii, azatem sytuacja taka nie jest w kazdym razie
porownywalna z sytuacja towardOw oferowanych na ,stronie sprzedazy online” ani tez
Z sytuacjg towaroOw wprowadzanych na terytorium Unii objetych procedurg
zawieszenia. W zwiagzku z tym sama tylko okoliczno$¢, ze do sprzedazy doszio za
posrednictwem internetowe] strony sprzedazy wysylkowej potozonej w panstwie
trzecim, nie moze skutkowac pozbawieniem wilasciciela prawa wlasnosci intelektualnej
do towaru stanowigcego przedmiot sprzedazy ochrony wynikajacej z rozporzadzenia
celnego, przy czym nie ma konieczno$ci badania, czy towar taki stanowit ponadto przed
ta sprzedazg przedmiot publicznej oferty lub reklamy skierowanych do konsumentow
Unii.

35  Z uwagi na og6l powyzszych rozwazan na przedstawione pytania nalezy odpowiedzie¢,
iz rozporzadzenie celne nalezy interpretowaé w ten sposob, ze posiadacz prawa
wlasnos$ci intelektualnej do towaru sprzedawanego osobie zamieszkatej na terytorium
jednego z panstw cztonkowskich za posrednictwem strony internetowej sprzedazy
wysytkowej potozonej w panstwie trzecim korzysta, w chwili, w ktorej towar ten
wkracza na terytorium tego panstwa cztonkowskiego, z ochrony zagwarantowanej temu
posiadaczowi przez rzeczone rozporzadzenie na samej tylko podstawie nabycia tego
towaru. W tym celu nie ma koniecznosci, aby ponadto przed sprzedaza odno$ny towar
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stanowil przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do konsumentéow tego
samego panstwa.

W przedmiocie kosztow

36  Dlastron w postgpowaniu gtdéwnym niniejsze postgpowanie ma charakter incydentalny,
dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sagdem odsytajgcym, do niego zatem nalezy
rozstrzygnigcie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag
Trybunatowi, inne niz koszty stron w postepowaniu gtownym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledow Trybunat (druga izba) orzeka, co nastgpuje:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczace dzialan
organow celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie
niektorych praw wlasnoSci intelektualnej oraz sSrodkéw podejmowanych
W odniesieniu do towaréw, co do ktorych stwierdzono, ze naruszyly takie prawa,
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze posiadacz prawa wlasnosci intelektualnej do
towaru sprzedawanego osobie zamieszkalej na terytorium jednego z panstw
czlonkowskich za posrednictwem strony internetowej sprzedazy wysylkowej
polozonej w panstwie trzecim korzysta, w chwili, w ktorej towar ten wkracza na
terytorium tego panstwa czlonkowskiego, z ochrony zagwarantowanej temu
posiadaczowi przez rzeczone rozporzadzenie na samej tylko podstawie nabycia
tego towaru. W tym celu nie ma konieczno$ci, aby ponadto przed sprzedaza
odnosny towar stanowil przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy skierowanej do
konsumentow tego samego panstwa.

Podpisy

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
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