Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 138/17
Luksemburg, 20 grudnia 2017 r.

Kontakty z Mediami i Wyr_ok w sprawie C-291/16
Informacja Schweppes SA / Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL

Hiszpanska spotka Schweppes nie moze sprzeciwié sie przywozowi butelek toniku
oznaczonych znakiem towarowym ,,Schweppes” pochodzacych ze Zjednoczonego
Krélestwa, gdy sama stworzyta wrazenie, ze chodzi o jednolity i globalny znak
towarowy

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy ta spotka ma powigzania gospodarcze z osobg trzecig, ktéra
aktualnie posiada prawa do tego znaku towarowego w Zjednoczonym Krolestwie

Spotka Schweppes International jest wiascicielem znaku towarowego ,Schweppes” w Hiszpanii —
panstwie, w ktorym hiszpanska spotka Schweppes ma wytgczne prawo do korzystania z tego
znaku towarowego®. W 2014 r. spétka ta wniosta powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do
znaku towarowego przeciwko Red Paralela ze wzgledu na przywéz i wprowadzenie do obrotu w
Hiszpanii butelek toniku oznaczonych znakiem towarowym ,Schweppes” pochodzgcych ze
Zjednoczonego Krolestwa. W panstwie tym znak towarowy ,Schweppes” posiada Coca-Cola, ktéra
nabyta prawa do niego w drodze przeniesienia®.

Zdaniem spotki Schweppes powyzsze czynnosci sg niezgodne z prawem, przy uwzglednieniu ze
butelki toniku zostaty wytworzone i wprowadzone do obrotu na rynku nie przez nig lub za jej zgoda,
lecz przez Coca-Cole, ktéra nie ma zadnego powigzania z grupg Orangina Schweppes. Spotka
Schweppes podnosi, ze przy uwzglednieniu identycznosci rozpatrywanych oznaczen i towardw,
konsument nie moze rozrézni¢ pochodzenia handlowego tych butelek. Red Paralela broni sie
przed tym powodztwem, podnoszgc wyczerpanie prawa do znaku towarowego wynikajgce z
dorozumianej zgody odnoszgcej sie do towarO6w oznaczonych znakiem towarowym
~Schweppes” pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii, w ktérych Coca-Cola jest wtascicielem
tego znaku towarowego. Red Paralela twierdzi ponadto, ze bezspornie istniejg powigzania prawne
i gospodarcze miedzy Coca-Colg a Schweppes International w zakresie wspolnego korzystania z
oznaczenia ,Schweppes” w charakterze powszechnie znanego znaku towarowego.

W tym kontekscie Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sad gospodarczy nr 8 w Barcelonie,
Hiszpania) zwrocit sie do Trybunatu Sprawiedliwosci o okreslenie, czy majgc na wzgledzie
zachowanie spoétki Schweppes i Coca-Coli po przeniesieniu terytorialnie ograniczonego prawa do
znaku towarowego ,Schweppes”’, prawo Unii® stoi na przeszkodzie powolywaniu sie przez
Schweppes na wytgczne prawo, z ktdrego korzysta ona na mocy hiszpanskiego ustawodawstwa,
w celu sprzeciwienia sie przywozowi lub wprowadzaniu do obrotu w Hiszpanii towaréw
,Schweppes” pochodzgcych ze Zjednoczonego Krélestwa — panstwa, w ktorym znak towarowy
posiada Coca-Cola. Juzgado de lo Mercantil n°® 8 de Barcelona wskazat w szczegolnosci, ze
Schweppes International wspierata — pomimo okolicznosci, ze jest wtascicielem réwnolegle

! Brytyjska spotka Schweppes International i hiszpanska spétka Schweppes sg spétkami zaleznymi Orangina

Schweppes Holding, spoétki dominujgcej grupy Orangina Schweppes.

2w Europie spétka Cadbury Schweppes przez lata byta jedynym wiascicielem réznych krajowych znakéw towarowych
odnoszacych sie do oznaczenia ,Schweppes” (,réwnolegle chronionych znakéw towarowych”). W 1999 r. przeniosta ona
jednak na rzecz Coca-Coli prawa do niektérych z tych réwnolegle chronionych znakéw towarowych, w tym prawa do
znakow zarejestrowanych w Zjednoczonym Kroélestwie, zachowujgc wtasno$¢ pozostatych praw, w tym praw do znakow
towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii. Réwnolegle chronione znaki towarowe zachowane przez Cadbury
Schweppes nalezg aktualnie do Schweppes International.

3Artyku’r 36 TFUE i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
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chronionych znakéw towarowych jedynie w niektérych panstwach czionkowskich — globalny
wizerunek znaku towarowego ,Schweppes”.

W dzisiejszym wyroku Trybunat stwierdzit, ze prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, aby
wilasciciel krajowego znaku towarowego sprzeciwial sie przywozowi identycznych towaréw
oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzacych z innego panstwa
cztonkowskiego, w ktérym ten znak towarowy, ktéry nalezat poczatkowo do tego samego
wilasciciela, jest odtad w posiadaniu osoby trzeciej, ktéra nabyta prawa do niego w drodze
przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu wiasciciel, sam lub koordynujac swoja
strategie dotyczacg znaku towarowego z ta osoba trzecig, nadal aktywnie i w sposob
zamierzony wspiera jednolity i globalny wyglad lub wizerunek znaku towarowego,
ustanawiajac lub wzmacniajgc w ten sposéb wprowadzenie danych odbiorcéw w btad co do
pochodzenia handlowego towaréw oznaczonych tym znakiem towarowym.

Trybunat przypomniat w tym wzgledzie, ze istotng funkcjg znaku towarowego jest zapewnienie
konsumentowi lub koncowemu uzytkownikowi identycznosci pochodzenia towaru oznaczonego
znakiem towarowym, by umozliwi¢ mu odrdéznienie, bez ewentualnego wprowadzenia w biad,
owego towaru od towaréw o innym pochodzeniu. Poprzez zachowanie, ktére skutkuje tym, ze znak
towarowy wiasciciela nie spetnia juz zasadniczej funkcji w sposéb niezalezny na swoim terytorium,
sam wiasciciel narusza owga funkcje, a nawet ja przeinacza. W konsekwencji nie moze sie on
powotaé na koniecznos$é ochrony wspomnianej funkcji w celu sprzeciwienia sie przywozowi
identycznych towaréw oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzacych z
innego panstwa cztonkowskiego, w ktérym ten znak towarowy jest odtad w posiadaniu
wspomnianej osoby trzeciej.

Ponadto Trybunat orzeki, ze nawet w razie, gdyby wiasciciel nie wspierat jednolitego i
globalnego wizerunku znaku towarowego, nie mégtby on sprzeciwi¢ si¢ przywozowi
spornych towaréw, gdy istniejg powigzania gospodarcze miedzy nim a osobg trzecig w tym
znaczeniu, ze koordynuja oni swoje polityki handlowe lub dokonuja uzgodnienh w celu
facznego kontrolowania uzywania znaku towarowego, w zwigzku zczym majg oni
mozliwos¢ bezposredniego lub posredniego okreslenia towaréw, na ktoérych jest
umieszczany znak towarowy, a takze kontrolowania ich jakosci.

Trybunat przypomniat, ze zasadniczej funkcji znaku towarowego nie podwaza bowiem wecale
swoboda przywozu, gdy wiasciciel znaku towarowego w panstwie przywozu i wtasciciel znaku
towarowego w panstwie wywozu sg identyczni lub gdy, nawet jesli sg oni odrebnymi podmiotami,
sg powigzani gospodarczo. Takie powigzanie gospodarcze istnieje w szczegodlnosci, gdy dane
towary zostaty wprowadzone do obrotu przez licencjobiorce lub przez spétke dominujgcg lub
spétke zalezng tej samej grupy lub tez przez wytgcznego koncesjonariusza. We wszystkich tych
sytuacjach wiasciciel lub podmiot, do ktdrego nalezy wtasciciel, ma bowiem mozliwosc
kontrolowania jako$ci towardow, na ktérych umieszczono znak towarowy. Kryterium powigzania
gospodarczego jest takze spetnione, gdy po podziale praw do rownolegle chronionych
krajowych znakéw towarowych zwigzanym z terytorialnie ograniczonym przeniesieniem
praw wiasciciele tych znakéw towarowych koordynujg polityke handlowa lub dokonujg
uzgodnien w celu wspdélnego kontrolowania uzywania wspomnianych znakow towarowych,
w zwigzku z czym majg oni mozliwos¢ bezposredniego lub posredniego okreslenia
towaréw, na ktorych jest umieszczany znak towarowy, i kontrolowania ich jakosci. Trybunat
podkreslit, ze umozliwienie takim wtascicielom ochrony ich odpowiednich terytoriéw przed
réownolegtym przywozem tych towarow skutkowaloby bowiem wprowadzeniem barier na
krajowych rynkach, co nie jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku towarowego i w
szczegolnosci nie jest niezbedne dla zachowania zasadniczej funkcji danych znakéw
towarowych.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sgdom panstw cztonkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwrdci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie prawa Unii lub o ocene wazno$ci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sgdu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie z
orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze w ten sam sposoéb inne sady krajowe, ktére spotkajg sie z
podobnym problemem.
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Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktéry nie wigze Trybunatu Sprawiedliwosci.
Petiny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogfoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” & (+32) 2 2964106
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