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Data wplywu:
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Oznaczenie sadu odsylajacego:
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Data wydania postanowienia 0 wystapieniu Z wnioskiém o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

23 stycznia 2024 r.

Strona pozwana i strona wnoszgca skarge rewizyjna:
Tradeinn Retail Services,S.L.

Strona powodowa i druga StrOna pestepowania rewizyjnego:

PH

Uwierzytelniony odpis

BUNDESGERICHTSHOF (trybunal federalny, Niemcy)
POSTANOWIENIE

[...] Ogtoszone w dniu:
23 stycznia 2024 r.

[.]

W sporze prawnym

Tradeinn Retail Services S.L., [...] Celra (Girona), Hiszpania,
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strona pozwana i strona wnoszaca skarge rewizyjna,

[...]
przeciwko
PH, [...] Schierling,

strona powodowa i druga strona postgpowania rewizyjnego,

[...]

I izba cywilna Bundesgerichtshof (trybunatu federalnego) na rozprawic w dniu
31 sierpnia 2023 r.[...]

postanowita:
|. Postepowanie zostaje zawieszone.

Il.  Trybunatowi Sprawiedliwosci Unii Eurepejskiejyzostaja przediozone
nastgpujace pytania prejudyejalne “‘dotyczace ‘wyktadni art. 10 ust. 3
lit. b) dyrektywy Parlamentuy, Europejskiega, i Rady(EU) 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015’ majgeej ma celudzblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich ‘ednoszacyeh ‘si¢ do znakow towarowych
(Dz.U. L 336 z dnia 23wgrudnia 2015 rys. 1):

1. Czy wiasciciel ‘krajewego znaku towarowego moze uzyskac¢ na
podstawie ‘art.40 ust. 3"lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 zakaz
magazynowania® przeéz osobe za granicg towardw naruszajacych
ten, “znak, tewarowy w celu oferowania tych towardéw lub
wprowadzania ich do obrotu w kraju ochrony?

2. '‘€zy Wramach pojecia magazynowania W rozumieniu art. 10
ustay3 litab) dyrektywy (UE) 2015/2436 istotny jest rzeczywisty
destep do towaréw naruszajacych znak towarowy, czy tez
wystarczajgca jest mozliwos¢ wywarcia wptywu na osobe, ktora
ma rzeczywisty dostep do tych towaréw?

Uzasadnienie:

1 A Powod jest wlascicielem przedstawionych ponizej stownych i graficznych
znakdéw towarowych, zarejestrowanych w Deutsches Patent- und Markenamt
(Niemieckim Urzedzie Patentow i Znakow Towarowych) m.in. dla ,,aparatow do

Nota tlumacza: w niemieckiej wersji dyrektywy w miejscu uzytego w wersji polskiej stowa
»magazynowanie” widnieje stowo ,besitzen”, ktére w jezyku polskim oznacza ,posiadac”.
Roéwniez w MarkenG niemiecki ustawodawca postuguje si¢ pojeciem ,,besitzen”. W zwiazku z
powyzszym w dalszej czeSci thumaczenia, w szczegdlnosci w odniesieniu do kontekstu
krajowego, mowa bedzie o posiadaniu.



TRADEINN RETAIL SERVICES

nurkowania, kombinezonéw do nurkowania, rekawic do nurkowania, masek do
nurkowania i aparatow oddechowych do nurkowania”:

ko0

D=

Pozwana, z siedzibg W Hiszpanii, reklamowata “lub “oferowata) akcesoria do
nurkowania przy uzyciu znakow towarowych powoda’ za postednictwem swojej
strony internetowej  www.scubastore.com, oraz “\platformy handlowej
www.amazon.de. W niektorych przypadkach, wykorzystand zdjecia produktow,
ktére przedstawiaty towary opatrzoneznakami towatewymi powoda.

nr 30426551

nr 30426550

Pozwana m.in. za posrednictwem®, platformy handlowej www.amazon.de
reklamowata z uzyciem znakéw towarowych powoda torb¢ na otowiane cigzarki
do nurkowania, ktorg pewod nabyk W,dnius8 czerwca 2019 r. w ramach zakupu
testowego. Znaki towarowe powoda nieybyty nadrukowane ani na opakowaniu,
ani na dostarczonej torbicwma otowianeciezarki do nurkowania.

Po bezskutecznym “upemnieniu “Wdniu 15 wrzesnia 2020 r. powdd wnidst
0 nakazanig ‘pozwangj Oypod. rygorem blizej okreslonych srodkéw porzadkowych
zaniechania

uzywaniay, przeédmiotowych znakéw (niemieckich stowno-graficznych
znakow, tewarewych nr 30426551 lub nr 30426550 powoda) w Republice
Federalnej Niemiec dla akcesoriow do nurkowania w obrocie handlowym
bez zgody wlasciciela znaku towarowego, W szczego6lnosci do umieszczania
znakéw na akcesoriach do nurkowania lub ich opakowaniach, do
oferowania, produkcji, dystrybucji lub innego wprowadzania akcesoriow do
nurkowania do obrotu pod tymi znakami, do reklamowania ich lub
posiadania ich do wyzej wymienionych celow.

Ponadto  powdd  wniost  rowniez 0 stwierdzenie  odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej pozwanej, udzielenie informacji i zwrot kosztow upomnienia
wraz z odsetkami.

Pozwana uznata powodztwo w zakresie, w jakim powod domagat si¢ nakazania
jej zaniechania oferowania lub reklamowania akcesoriow do nurkowania pod
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znakami towarowymi oraz w zakresie, w jakim powod — w zwigzku z tymi
czynnosciami — domagat si¢ udzielenia przez nig informacji i Stwierdzenia jej
odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

Landgericht (sad okregowy, Niemcy) orzekt przeciwko pozwanej w wyroku
cze$ciowym | koncowym zgodnie z jej uznaniem, a takze zasadzit zwrot na rzecz
powoda kosztdw upomnienia w wysokosci 1.398,25 EUR wraz z odsetkami.
Pozostate zagdania pozwu zostaty oddalone.

W odpowiedzi na apelacj¢ powoda sad drugiej instancji dodal do“orzeczenia
w sprawie nakazania zaniechania przez pozwang stowa ,,oraz dosdystrybucji lub
posiadania w wyzej wymienionym celu”, rozszerzyl zwigzafie zZitymwwnioski
nastepcze 0 te czyny, atakze zasadzil od pozwanej zwrot (kosztow upomnienia
w wysokosci 1.822,96 EUR wraz z odsetkami. Sad oddalit apelacje powoda
W pozostalym zakresie (Oberlandesgericht Niirnberg (Wyzszy sad‘\krajowy
w Norymberdze, Niemcy), GRUR 2023, 260).

Pozwana w swojej skardze rewizyjnej, ktOragpzostata .dopuszczona przez sad
drugiej instancji i ktorej oddalenia zada powod, domaga si¢ przywrocenia wyroku
sadu pierwszej instancji.

B. Uwzglednienie skargi rewizyjné€j zalezy./od wyktadni art. 10 ust. 3 lit. b)
dyrektywy (EU) 2015/2436. Przed, wydaniem “erzeczenia w sprawie skargi
rewizyjnej postgpowanie musi zatem zesta¢ zawieszone i nalezy zwroci¢ si¢ do
Trybunatu Sprawiedliwo$ei Unii Europejskiej 0 wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym na podstawie arth26%,akapit pierwszy lit. b) i akapit trzeci TFUE.

I. Sad drugiej instancji,uznat apelagjc powoda za dopuszczalng i czg¢$ciowo
uzasadniong. W Uzasadnieniu stwierdzit — o ile ma to znaczenie dla instancji
rewizyjnej:

Sady niemieckieunaja jurysdykcje miedzynarodowa zgodnie z art. 7 pkt 2 i art. 26
ust. lerozporzadzenia (WE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczen sgdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
(zozporzadzenic ‘Bruksela Ia).

Roszczenie, 0 nakazanie zaniechania naruszen rozcigga si¢ poza uznane przez
pozwanego naruszajace prawa czynnosci ,reklamowania” i ,,0ferowania” na
czynnosci ,,dystrybucji” i ,,posiadania”, ktére sg co do istoty identyczne. W tym
wzgledzie nalezy przyja¢ zasade, ze wszystkie sposoby dziatania zgodnie z § 14
ust. 3 Markengesetz (ustawy o0 znakach towarowych, zwanej dalej ,,MarkenG”) sg
co do istoty identyczne ize jesli tylko jeden ze sposobow dziatania zostanie
zrealizowany, domniemanie ryzyka powtOrzenia rozcigga si¢ roOwniez na
pozostale. W s$wietle okolicznosci sprawy nie wydaje si¢ catkowicie
nieprawdopodobne, ze pozwana nie tylko reklamowala i oferowata towary
naruszajace znak towarowy za posrednictwem Internetu, ale takze sprzedawata
I posiadata reklamowane i oferowane towary. W odniesieniu do uzytkowania
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w formie ,,sprzedawania” i ,,posiadania” istniejg roéwniez dochodzone dodatkowe
zadania dotyczace odszkodowania i udzielenia informaciji.

Powodowi przystuguje zwrot kosztéw W wysokosci 1.822,96 EUR wraz
z odsetkami w przypadku w petni uzasadnionego upomnienia. Wbrew stanowisku
Landgericht (sadu okrggowego) redukcja tego roszczenia w aspekcie jedynie
cze$ciowo uzasadnionego upomnienia nie wehodzi w rachube.

Il. Skarga jest dopuszczalna (zobacz B II 1). Uwzglednienie skargi rewizyjnej
pozwanej zalezy od wyktadni art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (EU)%2015/2436
(zobacz B 11 2).

1. Skarga jest dopuszczalna. Migdzynarodowa jurysdykcja®sadow miemieckich
[...] wynika dla pozwanej majacej siedzibe w Hiszpanii w kazdym razie z wdania
si¢ przez nig W spor przed sadem zgodnie z art. 26 Ust. 1, zdanie“\pierwsze
rozporzadzenia Bruksela Ia. [...]

2. W zakresie, w jakim w skardze rewizyjnej, kwestionowana jest ocena sadu
drugiej instancji, ze nalezy uznaé, iz pozwana posiadata akeesoria do nurkowania
naruszajace znaki towarowe powoda, powodzenie srodka odwotawczego zalezy
od wyjasnienia kwestii dotyczacych wykladniarty, 10 ust, 3 it. b) dyrektywy (UE)
2015/2436. Od tego tez zalezy takze, czy wyrokeww tym zakresie nakazujacy
pozwanej udzielenie informacji_ i stwierdzajacy jejnobowigzek odszkodowawczy
jest zasadny.

a) Roszczenia dochodzeéne przezwpowodawnalezy oceniaé zgodnie z prawem
niemieckim.  Zgodni@, 2art.8 “wst."L), rozporzadzenia (WE) nr 864/2007
(rozporzadzenia Rzym I, prawem wilasciwym dla zobowigzan pozaumownych
wynikajacych z naruszenia prawa,wlasnosci intelektualnej jest prawo panstwa, na
podstawie ktorego ‘doehodzi %si¢” ochrony. Zgodnie ztym prawem nalezy
W szczegblmosei ocenié, iStmienie prawa, wlasno§¢ prawa przez strong
poszkodewana, ‘tres¢ Wzakees ochrony, atakze fakty ikonsekwencje prawne
naruszenias(utrwaloene arzecznictwo; zobacz BGH, GRUR 2022, 1675 [juris,
pkt831] %, “Geegle-Drittauskunft, z dalszymi odniesieniami). Poniewaz
przedmiotemipowodztwa sg roszczenia oparte na naruszeniu niemieckich znakow
towarewych, wisporze zastosowanie ma niemieckie prawo znakow towarowych.

b) Uzywanie oznaczenia, ktoremu sprzeciwia si¢ powdd, ma niezbedne, istotne
z handlewego punktu widzenia powigzanie z tym panstwem.

aa) Ze wzgledu na zasade terytorialnosci obowigzujaca W prawie wlasnosci
intelektualnej zakres ochrony krajowego znaku towarowego jest ograniczony do
terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Roszczenie o0 zaniechanie zgodnie
z 8§14 ust. 2 1 5 MarkenG, jak rowniez roszczenia 0 odszkodowanie i udzielenie
informacji zgodnie z814 wust.6 1819 ust.1 MarkenG wymagaja zatem
dokonania w kraju czynnosci uzywania, ktora narusza prawo do znaku
towarowego (zob. BGH, wyrok z dnia 13 pazdziernika 2004 r. — 1 ZR 163/02,
GRUR 2005, 431 [juris, pkt 21] = WRP 2005, 493 — HOTEL MARITIME; wyrok
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z dnia 7 listopada 2019 r. — I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 [juris, pkt 25] = WRP
2020, 730 — Club Hotel Robinson). Ma to regularnie miejsce, w przypadku gdy
towary lub ustugi sg oferowane W kraju przy uzyciu tego znaku towarowego
(BGH, GRUR 2005, 431 [juris, pkt21] — HOTEL MARITIME; BGH, wyrok
z dnia 8 marca 2012 r. — 1 ZR 75/10, GRUR 2012, 621 [juris, pkt 34] = WRP
2012, 716 — OSCAR; wyrok z dnia 9 listopada 2017 r. — I ZR 134/16, GRUR
2018, 417 [juris pkt 37] = WRP 2018, 466 — Resistograph). Jednak nie kazda
oferta ustug lub towardéw z zagranicy, do ktérej mozna uzyska¢ dostep
w Internecie w kraju, powoduje powstanie roszczen na podstawie prawa znakow
towarowych w przypadku podwoéjnej identycznosci lub prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad przez pomylenie z krajowym znakiem, “tewarowym.
Wymagane jest raczej, aby oferta miata wystarczajace, istotne z handlowego
punktu widzenia powigzanie z tym panstwem (,,commercial effect”). "Wymog,ten
jest spetniony, jesli budzace zastrzezenia zachowanie maspunkt cigzkosei w kraju,
anie za granicg. Jezeli budzace zastrzezenia zachowanie ma,punkt ci¢zkOsci za
granicg, nalezy ustali¢ na podstawie cato$ciowej oeeny okoliczhoSei, czy istnieje
wystarczajace, istotne z handlowego punktu widzenia, powiazanie z Niemcami
(zob. BGH, GRUR 2018, 417 T[juris, pkt37]. —=<Resistograph, z dalszymi
odniesieniami; GRUR 2020, 647 [juris, pkt 28]— Club,Hatel Robinson).

bb) Zachowanie, ktore zarzuca si¢ pozwangj, nic ma punktu ciezkosci za granica,
ale w Niemczech. Sad drugiejdinstancjiuznal, %€ pozwana reklamowata
I oferowata produkty z naruszeniem znakow towarowych za posrednictwem stron
internetowych, ktore byly destepne w Niemczechvi byly przeznaczone na rynek
krajowy. Stwierdzil on_#46wnieZy, ze, pozwana dostarczyla towary oferowane
I reklamowane pod znakami towarowymi bedacymi przedmiotem pozwu do
Niemiec i wprowadzita je nafrynekwniemiecki. Te dziatania naruszajace prawo
ustanawiaja wyniagane powiazanie Z tym panstwem, nawet jesli pozwana ma
siedzib¢ W Hiszpanii, “utrzymuje “€uropejska sie¢ sprzedazy online, dostarcza
towary nie tylko do Niemiec Pmagazynuje sprzedawane towary w Hiszpanii.
Poniewaz zachowaniejktére zarzucane jest pozwanej, ma swoj srodek ciezkosci
w kraju, awmie za granicg, nie ma potrzeby dokonywania zadnych szczegdlnych
ustalen W.drodze catosCiowej oceny interesow i okolicznosci, czy zarzucane
zachowanie ‘ma‘wystarczajace, istotne z handlowego punktu widzenia powigzanie
Z tym panstwem.

¢) Kazdaosoba, ktora bez zgody wiasciciela znaku towarowego uzywa w obrocie
handlewym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do
towarow" lub ustug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych znak towarowy jest
chroniony, moze zgodnie z 8 14 ust. 2 zdanie pierwsze pktl1, ust.5 zdanie
pierwsze MarkenG zosta¢ pozwana przez wiasciciela znaku towarowego
wystepujacego 0 wydanie nakazu zaniechania, jezeli istnieje ryzyko powtoérzenia.
Zgodnie z § 14 ust. 5 zdanie drugie MarkenG roszczenie istnieje rowniez wtedy,
gdy naruszenie grozi po raz pierwszy. Jezeli spelnione s3 wymogi okreslone
w 8 14 ust. 2 MarkenG, zabronione jest w szczego6lnosci oferowanie towarow pod
oznaczeniem, wprowadzanie ich do obrotu lub ich posiadanie w wymienionych
celach (8 14 ust. 3 pkt2 MarkenG) oraz uzywanie oznaczenia W dokumentach
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handlowych lub w reklamie (§ 14 ust. 3 pkt 6 MarkenG). Przepisy 8 14 ust. 2 i 3
MarkenG wdrazajg art. 10 ust. 2 lit.a) iust. 3 lit. b) ie) dyrektywy (UE)
2015/2436 i w zwiazku z tym muszg by¢ interpretowane zgodnie z tg dyrektywa
(zobacz wyrok BGH z dnia 28 czerwca 2018 r. — | ZR 236/16, GRUR 2019, 165
[juris, pkt15] = WRP 2019, 200 — keine-vorwerkvertretung; wyrok z dnia
12 stycznia 2023 r. — | ZR 86/22, GRUR 2023, 808 [juris, pkt 14] = WRP 2023,
715 — DACHSER).

d) Sad drugiej instancji opart swoja ocen¢ na fakcie, ze pozwana dopuscita si¢
naruszenia znaku towarowego zgodnie z 8 14 ust. 2 zdanie pierwsze pktl
MarkenG, poniewaz bez zgody powoda uzywata w obroeie “whandlowym
identycznych ze znakami towarowymi bedacymi przedmiotem pozwu 6znaczen
dla identycznych towarow. Bezsporne jest, ze pozwana ofetowala i reklamowata
produkty naruszajgce znak towarowy za posrednictwem _prowadzonej ptzez siebie
strony internetowej oraz platformy handlowej www.amazon.de, W tymizakresie
sad drugiej instancji przyjat rowniez, ze istniato ryzyko powtorzenia. Ocena ta nie
jest przedmiotem sporu miedzy stronami. Pozwana juzyw pierwsze] instancji
uznata roszczenia dochodzone pozwem W Zaktesichczynnosei reklamowania”
I ,,oferowania” akcesoriow do nurkowania.

e) Zarzuty w skardze rewizyjnej przeciwkonocenie sadu drugiej instancji, ze
powodowi oprocz roszczen uzhanych “przez, pozwang W odniesieniu do
naruszajacych czynnosci ,,oferowania” i,reklamowania” przysluguja rowniez
roszczenia dochodzone w pozwie W odnigsieniu deo, czynnosci sprzedawania (8 14
ust. 2 zdanie pierwsze pki'd, usta3d pkt 2 16, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 6, 8 19
ust. 1 MarkenG) sa zdaniem izby nieskuteczne:

f) W zakresie, wgjakimypewod domaga si¢ nakazania pozwanej zaprzestania
posiadania akcesoriowndo nurkowania; istniejg kwestie dotyczace wyktadni prawa
Unii, ktére wymagaja wyjasnienia.

aa) Saddrugiej ‘instancji owzekt, ze fakt, iz pozwana ma siedzibe w Hiszpanii
i posiada, tam\towary, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, ze pozwana w Sposob
nieuprawnienys, pesiada” towary opatrzone znakami towarowymi bedacymi
przedmiotemypozwu W celu oferowania ich lub wprowadzania ich do obrotu
w Republice Federalnej Niemiec. Zdaniem tego sadu posiadanie w celu
oferowania lub” wprowadzania do obrotu jest typowym dziataniem wstepnym,
przy S, ktorym nie ma znaczenia, czy zasadniczo wewngtrzne dziatanie
przedsigbiorstwa W postaci posiadania zostalo dokonane w Niemczech czy za
granicg (W Europie). Jedynym decydujacym czynnikiem jest to, ze zwigzany
z tym cel oferowania lub wprowadzania do obrotu w kraju albo juz zostat, albo
nicbawem zostanie zrealizowany. Wedlug sadu drugiej instancji oferta
internetowa pozwanej jest przeznaczona dla niemieckich klientow, dlatego
posiadanie odbywa si¢ bezposrednio w celu oferowania w Niemczech. Ponadto
posiadanie ma na celu wprowadzenie produktu do obrotu w Niemczech. Zdaniem
sadu drugiej instancji pozwana ma siedzibe winnym Kkraju Unii i w strefie
Schengen, utrzymuje europejskg sie¢ sprzedazy online z 17 indywidualnymi
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sklepami i moze realizowa¢ przychodzgce zamowienia bezposrednio i z naktadem
pracy porownywalnym do naktadu niemieckiego sprzedawcy.

bb) Izba interpretuje sentencje i uzasadnienie wyroku sadu drugiej instancji w ten
sposOb, ze sad ten zakazal pozwanej posiadania akcesoridw do nurkowania
naruszajacych znak towarowy w celu ich oferowania i dystrybucji. Wprawdzie
biorgc pod uwage budowe zdan i brzmienie sentencji, to zawarty w niej zakaz
posiadania towarow naruszajacych znak towarowy odnosi si¢ wylacznie do
»wspomnianego celu” dystrybucji, to jednak z uzasadnienia wyroku niewatpliwie
wynika, Zze zakazane ma by¢ rowniez posiadanie w celu oferowania towarow
naruszajacych znak towarowy. W razie potrzeby izba wyjasni senténcje, wyroku
apelacyjnego w swoim wyroku rewizyjnym.

Ponadto sentencj¢ te nalezy interpretowaé W ten sposob, ze ‘sad drugiej instancji
zakazal pozwanej posiadania towarow w ww. celach W'Republice Federalnej
Niemiec i Krolestwie Hiszpanii. W tym zakresie sad ‘drugiejyinstancji, dokonat
prawidtowej wyktadni zadania pozwu w oparciu 0 jegoiuzasadnienie.

cc) Aby spelniony zostal warunek nieuprawnionego,posiadania towaréw zgodnie
z § 14 ust. 3 pkt 2 MarkenG, musi zosta¢sspetniony element materialny, to znaczy
musi zaistnie¢ posiadanie towaréw naruszajaeych prawe do znaku towarowego
oraz subiektywny element umyslne$ei polegajgey nanzamiarze posiadania w celu
wprowadzenia towaru do obrotu“w tamach dewolnej czynno$ci prawnej, W tym
poprzez jego oferowanie (zobacz oOpinia rzeeznika generalnego w sprawie
C-567/18 z dnia 28 listopada™2029 r., “pkt 48). Poniewaz zakres ochrony
krajowego znaku towarowegoW, jest. wograniczony do terytorium Republiki
Federalnej Niemiec, zamiaremémusizybyc objete oferowanie lub wprowadzanie do
obrotu towarow naruszajacychznak towarowy w Niemczech.

dd) Zgodnie,z ustaleniami,sadutdrugiej instancji element subiektywny po stronie
pozwanej Zostal spelniony. ‘Posiada ona akcesoria do nurkowania naruszajace
znaki towarewe ‘bedace, przedmiotem pozwu W celu wprowadzenia towaru do
obrottmw RepublicesFederalnej Niemiec w ramach dowolnej czynno$ci prawnej,
w tym poprzezyjege,oferowanie.

ee) Watpliwe jest jednak, czy wlasciciel krajowego znaku towarowego moze
uzyskacynawpodstawie art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 zakaz
magazynowania przez osobe¢ za granicg towarOw naruszajacych ten znak
towarowy w celu oferowania tych towarow do sprzedazy lub wprowadzania ich
do obrotu w kraju ochrony (pierwsze pytanie prejudycjalne).

(1) Moze to by¢ sprzeczne z zasada terytorialnos$ci. Zgodnie ze zbieznym
orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej i Trybunatu
Federalnego zasada terytorialnosci, ktora jest decydujaca w prawie wiasnosci
intelektualnej, stanowi z jednej strony, ze warunki ochrony krajowego prawa
wilasnosci intelektualnej sg regulowane przez prawo panstwa, W ktorym ta
ochrona jest dochodzona, azdrugiej strony, ze krajowe prawa wlasnosci
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intelektualnej korzystaja jedynie zZ ochrony ograniczonej do terytorium panstwa
i tylko czyny popelnione na terytorium krajowym moga podlega¢ sankcji
(w sprawie prawa znakow towarowych i znakow towarowych, patrz ETS, wyrok
z dnia 22 czerwca 1994 r. — C-9/93, Zb.Orz. 1994, 1-2789 = GRUR Int. 1994, 614
[juris, pkt 22] — IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger [Ideal Standard];
wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. — C-523/10, GRUR 2012, 654 [juris, pkt 25] —
Wintersteiger; BGH, wyrok z dnia 25 kwietnia 2012r. — 1 ZR 235/10, GRUR
2012, 1263 [juris, pkt 17, 23 i nast.] = WRP 2012, 1530 — Clinique happy; BGH,
GRUR 2020, 647 [juris, pkt25] - Club Hotel Robinson, .z dalszymi
odniesieniami; odnos$nie prawa autorskiego zobacz ETS, wyrok z dnia 14 lipca
2005 r. — C-192/04, Zb.Orz. 2005, 1-7199 = GRUR 2006, 504Jjuris, pkt 46] —
Lagardére Active Broadcast). Sugerowatoby to, ze osoba, ktora posiada towary za
granicg, nawet jesli robi to W celu oferowania ich do sprzedazy i wprowadzania
ich do obrotu pod oznaczeniem w Niemczech, nie nparusza, krajowego znaku
towarowego.

(2) Mozliwe jest jednak roéwniez dopuszczenie'= jak uczyniliyto sad drugiej
instancji — ze dla naruszenia krajowego znakuftowarowegow ystarczajace jest, aby
posiadanie bylo wykonywane za granicg w celu oferowania towarow oznaczonych
tym znakiem i wprowadzania ich do obrotuw panstwie,ochvony. Trybunatl orzekt
juz W sprawie prawa autorskiego, ze prawe pokrewne, Ktore jest chronione tylko
w Niemczech, moze by¢ réwniez naruszone przezdziatania, ktore majg miejsce za
granicg. Przyktadowo, handlowiec majgcy siedzibe zargranica, ktory kieruje swoja
reklame do kraju ochrony igworzy. lubhudostepnia szczegdlny system dostawy
oraz szczegblny sposob Zaplaty lub zezwala na takie dziatanie osobie trzeciej,
umozliwiajac w ten sposob, odbioreomaw,kraju ochrony dostarczenie im towardéw
naruszajacych prawa wiasnoséi intelektualnej, popetnia czyn naruszajacy prawa
wlasnosci intelektualne; \wwkraju ochreny (w sprawie praw autorskich zobacz
wyrok ETS z dnia 2%.czerwca 2012 - C-5/11, GRUR 2012, 817 [juris, pkt 30] =
WRP 2012, 927 — Donner):

(3) Na pierwszen, pytanie *prejudycjalne nie mozna udzieli¢ jednoznacznej
odpowiedzi “na_ podstawie orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej., Trybunatl orzekt wprawdzie, ze sad, do ktdérego wniesiono sprawe
W krajuy, W ktorymyprawo wiasnosci intelektualnej jest chronione, moze réwniez
przyznac ‘mu ochrong, jezeli szkoda wynika z czyndw popehionych za granica,
ktorte moga spowodowacé szkode w Niemczech. Sad krajowy, do ktorego
wniesigno = sprawe, jest woOwczas wlasciwy wylacznie w zakresie szkody
wyrzadzenej na terytorium panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega (zobacz
wyrok ETS z dnia 3 pazdziernika 2013 r. — C-170/12, GRUR 2014, 100 [juris,
pkt 39 147] = WRP 2013, 1456 - Pinckney/KDG Mediatech). Jednakze to
orzeczenie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej nie zostato wydane
W kwestii tego, czy naruszenie danego krajowego prawa wlasnosci intelektualne;j
zostalo popelnione przez czyn popeliony za granicg, ale skierowany na
terytorium krajowe, ale w sprawie zakresu miedzynarodowej jurysdykcji sadu,
przed ktérym wytoczono powodztwo w kraju ochrony. Na podstawie orzeczenia
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w sprawie ,,Donner” (ETS, GRUR
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2012, 817) rowniez nie mozna udzieli¢ odpowiedzi na pierwsze pytanie
prejudycjalne. Zostato ono bowiem wydane nie w odniesieniu do prawa znakow
towarowych, ale prawa autorskiego. Chodzito wnim okwestie, czy
rozpowszechnianie kopii z zagranicy narusza prawo autora do rozpowszechniania
w kraju ochrony. W niniejszej sprawie pierwsze pytanie prejudycjalne nie dotyczy
tego, czy pozwanej nalezy zakaza¢ oferowania lub sprzedazy z zagranicy do
Niemiec, ale tego, czy — w oparciu o krajowy znak towarowy — mozna zakazacd jej
posiadania towaro6w naruszajacych znak towarowy za granica w celu ich
oferowania i sprzedazy. Orzeczenie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskie;j
W sprawie ,,Donner” nie odnosi si¢ do tego.

ff) W niniejszej sprawie nasuwa si¢ ponadto pytanie, czy W ramach®pojecia
magazynowania w rozumieniu art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy" (UE)) 2015/2436
istotny jest rzeczywisty dostep do towarow naruszajacych znak towarowy, czy tez
wystarczajaca jest mozliwos¢ wywarcia wptywu na osobe, ktora ma rzeezywisty
dostep do tych towarow (drugie pytanie prejudycjalae).

(1) Zgodnie z orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwesciy, Unil Europejskiej
przepisom prawa Unii, ktére nie odsylaja wyraznie \do prawa panstw
cztonkowskich w celu ustalenia ich zp@czenia, nalezy ce. do zasady nadawac
autonomiczng i jednolita wyktadnie w calej UniinEuropejskiej (zob. wyrok ETS
z dnia 3 wrze$nia 2014 r. - C-2014/13, GRUR 20142972 [juris, pkt 14] = WRP
2014, 1181 — Deckmyn i Vrijheidsfonds; wyrok z dnia 13 pazdziernika 2022 r. —
C-256/21, GRUR 2022, 1669 [juris, pkt 33] =\WRP 2023, 40 — Gemeinde
Bodman-Ludwigshafen). Poniewaz dyrektywa (UE) 2015/2436 nie odnosi si¢
wyraznie do prawa panstw § czlenkowskich W odniesieniu do pojgcia
magazynowania, izba zaktadasZze pejecic to nalezy interpretowac¢ autonomicznie
I jednolicie w catejpUnii.

(2) Zgodnie, z prawem hicmicekim pojecie posiadania jest szerokie (zobacz
BeckOGK:BGB/Go6tzy, stan na, dzien 1 pazdziernika 2023 r., § 854 pkt 25-30).
Zgodnie 'z 8 854 “ust. 1'Burgerliches Gesetzbuch (kodeksu cywilnego, zwanego
dalej ,,BGB?), posiadanie rzeczy nabywa si¢ poprzez uzyskanie faktycznego
wladztwa nad rzeezg, posiadanie konczy si¢, gdy wihasciciel zrzeka si¢ lub w inny
sposOby, traci “faktyczne wiadztwo nad rzecza (8856 ust.1 BGB). Zgodnie
z prawemyniemieckim ogolne pojecie posiadania obejmuje réwniez posiadanie
posrednie, oprocz bezposredniego posiadania charakteryzujacego si¢ faktycznym
wladztwem nad przedmiotem, jak uregulowano W powyzszych przepisach. Jesli
ktos jest posiadaczem rzeczy na podstawie stosunku, na mocy ktorego jest
uprawniony lub zobowigzany wobec innej osoby przez okreslony czas, druga
osoba jest zgodnie z § 868 BGB rowniez (posrednim) posiadaczem. W przypadku
umowy sprzedazy wysytkowej — jak w spornej sprawie — ktéra zostata zawarta
przez Internet, zgodnie z prawem niemieckim dany dostawca ustug logistycznych,
ktory transportuje towary od sprzedawcy do kupujacego, staje si¢ bezposrednim
posiadaczem. Po przekazaniu towaréw spedytorowi lub przewoznikowi,
wysytajacy jest rowniez posiadaczem, aczkolwiek tylko posrednim (zob. wyrok
BGH z dnia 28 czerwca 2001 r. - 1 ZR 13/99, TranspR 2001, 471 [juris, pkt 19];
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BeckOK.BGB/Fritzsche, wydanie 68 [stan na dzien 1 sierpnia 2023r.], 8 854
pkt 7; MinchKomm.BGB/F. Schafer, wydanie 9, § 854, pkt 1). Zgodnie z prawem
niemieckim, jesli pozwana zleca wysytke towaréw naruszajgcych znak towarowy,
jest ona (posrednim) posiadaczem tych towaréw w Niemczech w momencie ich
przybycia do Niemiec. Mogloby to zosta¢ jej zakazane — zgodnie z zadaniem
powoda — w odniesieniu do terytorium Republiki Federalnej Niemiec, gdyby
posiadanie posrednie, znane prawu niemieckiemu, zostalo uznane za posiadanie
naruszajace prawo W rozumieniu 8§ 14 ust. 3 pkt 2 MarkenG i art. 10 ust. 3 lit. b)
dyrektywy (UE) 2015/2436.

(3) Watpliwe jest, czy art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436,zezwala na
takie przypisanie posiadania osob trzecich.

W sprawie ,,Coty” rzecznik generalny wskazal, ze wyrazenie ,,posiadanie” nie
wystepuje we wszystkich wersjach jezykowych art. 9 ust. 3ulit\b) rozporzadzenia
(UE) 2017/1001 w sprawie unijnego znaku towarowego. Tylko wawersjach
francuskiej (,,détenir”) i niemieckiej (,,besitzen”) wzyto stow bezposrednio
zwigzanych z instytucja prawnag posiadaniagi(possessio). W innych wersjach,
takich jak hiszpanska, wloska, portugalska, angielska Tiszwedzka (,,almacenarlos
» »Stoccaggio ,,, ,,armazena-los ,,, ,.stoeking ,\wzgledniey, Jagra ,,) uzyto raczej
czasownikow lub rzeczownikéw oznaczajacyeh czynno$¢ sktadowania towarow.
Rzecznik generalny byl w tamtej’ sprawieyjednak “zdania, ze we wszystkich
jezykach wystepuje idea posiadania Wicelach handlowych, poniewaz sktadowanie
(lub posiadanie w wersjach,gw ktérych®uzyto tege wyrazenia) jest uzupetnione
0 przestanke, aby czynno$é ta byta wykonywana ,,w tym celu”, to znaczy w celu
oferowania lub wprowadzania de,obrgtu towarow, przy czym w odniesieniu do
drugiej czesci zdania nie,mozna zaobserwowac rozbieznosci jezykowych (opinia
rzecznika generalnego W Sprawie C-567/18 z dnia 28 listopada 2019 r., pkt 46
I nast.).

Fakt, ze inne wersje jezykewe dyrektywy (UE) 2015/2436 czesto uzywaja terminu
»,magazynowanie®, zamiasty ,posiadanie” sugeruje raczej, ze posiadanie
w rezumieniu, art. 20.__ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 wymaga
bezposredniggo, dostecpu do towaréw ize osoba, ktora przekazuje towary
przewoznikowi [ub spedytorowi traci posiadanie z chwilg przekazania, poniewaz
»Mmagazynowanie” konczy si¢ W tym momencie.

Z drugiej strony prawo Unii zezwala na przypisanie przedsi¢biorcy dziatan
zaangazowanego przez niego dostawcy ustug logistycznych lub przewoznika,
ktore prowadza do naruszenia krajowego prawa wiasnosci intelektualne;.
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej uznat na przyktad przedsiebiorce za
odpowiedzialnego nie tylko za kazde dziatanie podjete przez niego, ale takze za
dziatania podj¢te W jego imieniu, jezeli dany przedsiebiorca miatl na celu
oferowanie i dystrybucje produktow naruszajacych prawo w kraju chronionym
I nie moégl by¢ nieswiadomy zachowania tej osoby trzeciej (W sprawie prawa
autorskiego, zobacz ETS, GRUR 2012, 817 [juris, pkt 27] — Donner).
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(4) Drugie pytanie prejudycjalne nie moze zosta¢ wyjasnione na podstawie
orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej dotyczacego prawa
znakow towarowych. Orzeczenie w sprawie ,,Donner” zostalo wydane
w odniesieniu do prawa autorskiego i nie dotyczy kwestii przypisania posiadania.
Brak jest rowniez orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
w przedmiocie wyktadni pojecia naruszajacego posiadania W przepisach prawa
Unii dotyczacych innych praw wiasnosci przemystowej, w ktdrych — podobnie jak
w prawie znakow towarowych — pojecie to wystepuje (art. 12 ust. 1 zdanie drugie
dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorow oraz art. 19 ust. 1
zdanie drugie rozporzadzenia (WE) nr6/2002  w sprawie’, wzorow
wspalnotowych).

Sady nizszych instanc;ji:

Landgericht Nurnberg-Fiirth (sad krajowy wdNorymberdze-Eirthi="Niemcy),
orzeczenie z dnia 3 lutego 2022 . [...]

Oberlandesgericht Niirnberg (wyzszy sad. krajowyw Norymberdze, Niemcy),
orzeczenie z dnia 29 listopada 2022 r. [...] — Sporzadzono:

duwierzytelniono

[N
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