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Nowe regulacje
dotyczgce podrobionych
towardw w franzycie

Bartosz Krakowiak

zastepca kierownika Dziatu Znakéw Towarowych w POLSERVICE
Kancelaria Rzecznikow Patentowych Sp. z 0.0.

W wyniku kilkuletniego procesu legislacyjnego, w ramach ktérego proponowane byty
réine — czesto sprzeczne ze sobq — warianty rozwigzan prawnych!, w grudniu 2015 .
doszto do przyjecia w Unii Europejskiej regulacii, ktére umozliwiajg uprawnionym
do znakdéw towarowych podjecie dziatah wobec towaréw podrobionych znajdujgcych
sie w franzycie, wzglednie poddanych innej specjalnej procedurze celnej, niezwigzanej
Z dopuszczeniem ich do swobodnego obrotu w Unii.

A rt. 9 (4) zmienionego rozporzadzenia

nr 207/2009 w sprawie znaku towaro-
wego Unii Europejskiej wszedt w zycie z dniem
23 marca 2016 .2 Odpowiada mu art. 10 (4)
nowej dyrektywy nr 2015/2436 dotyczacej
znakéw towarowychs, kidry powinien zostaé
implementowany do ustawodawstwa krajowe-
go panstw czionkowskich, w tym do polskiej
ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej,

do dnia 14 stycznia 2019 .

W spomniany przepis rozszerza zakres

prawa wylgcznego wynikajgcego z re-

jestracji uniinego znaku towarowego o nowe
uprawnienie, nieobjete dotychczasowg regu-
lacjg art. 9 rozporzadzenia®. Mianowicie, daje
on wiadcicielowi uniinego znaku towarowego
prawo uniemozliwienia wszystkim osobom
trzecim wprowadzania towaréw - w ramach
obrotu handlowego - na terytorium Unii, bez
dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu,
w przypadku gdy towary te, w tym opakowa-
nia, pochodzg z panstw trzecich i opatrzone
sq - bez zezwolenia - znakiem towarowym,
ktory jest identyczny z unijinym znakiem towa-
rowym zarejestrowanym w odniesieniu do ta-
kich towardw lub ktdrego nie mozna odr6znic
- pod wzgledem jego istotnych cech - od tego
zZnaku towarowego.

rzepis powyzszy odnosi sie zatem tylko
do tych przypadkow, w ktorych mamy
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do czynienia z towarami opatrzonymi znakiem
towarowym identycznym® lub zasadniczo
identycznym®, a wiec nieodroznialnym pod
wzgledem istotnych cech od znaku zarejestro-
wanego. Co do istoty, sformutowania te kore-
spondujg z definicjg ,fowardw oznaczonych
podrabianym znakiem towarowym” zawartg
w porozumieniu TRIPS, jak rowniez z definicig
fowarow podrobionych” zawartg w rozporza-
dzeniu nr 608/2013 w sprawie egzekwowania
praw wiasnosci intelektualnej przez organy
celne®. Poza zakresem przepisu znajdujg sie

zatem te sytuacje, w kidrych stopien podobien-

stwa znakow towarowych jest nizszy, a ocena
naruszenia opiera si¢ na kryterium prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia odbiorcow w biad.
Do sytuacji takich, podobnie jak do sytuacj
zwigzanych z mozliwoscig naruszenia innych
niz prawa do znakow towarowych praw wia-
snosci intelektualne;j (w tym wzorow i paten-
tow), w dalszym ciggu znajdowa¢ bedg zasto-
sowanie wytyczne ptyngce z wyroku Trybunatu
Sprawiedliwosci UE w potgczonych sprawach
C-446/09 i C-495/09 Philips i Nokia, przewidu-
jace wymog wykazania, ze towary znajdujace
sie w tranzycie w rzeczywistosci przeznaczone
53 do wprowadzenia do obrotu w Unii'®.

Z godnie z brzmigniem omawianego
przepisu, uszczegétowionym w motywie
16 rozporzadzenia zmieniajgcego nr 2015/2424,
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przepis ten odnosi sie do towaréw podejrzanych
0 fo, ze sg towarami podrobionymi i objetych
takimi procedurami celnymi, niezwigzanymi

z dopuszczeniem ich do swobodnego obrotu,
jak: tranzyt, przetadunek, sktadowanie, wolne
obszary celng, czasowe skiadowanie, uszla-
chetnianie czynne lub odprawa czasowa. Pro-
ceduraing podstawe do podjecia dziatan przez
organy celne w takich sytuacjach juz wczesniej
stanowit chocby art. 1 (1) (c) wspomnianego
rozporzadzenia nr 608/2013". W dwietle przy-
wotanego wyroku w sprawach Philjps | Nokia,
mozliwo$¢ podiecia dziatan, o kidrych mowa,

w odniesieniu do towaréw objetych procedurami
specjalnymi, w tym tranzytem, w zdecydowanej
wigkszo$ci panstw Unii budzita jednak powazne
watpliwosci’?, a to z uwagi na brak jednoznacz-
nej podstawy w przepisach prawa materialne-
00’3, Obecnie takg podstawe stanowi wiagnie
art. 9 (4) rozporzadzenia nr 207/2009 (w odnie-
sieniu do znakow unijnych), a wkrotce stanowic
ja bedg takze stosowne przepisy krajowe, wdra-
zajace art. 10 (4) nowej dyrektywy nr 2015/2436
(w odniesieniu do znakow krajowych).

K ierujgc sig dgzeniem do tego, aby
potrzebe zapewnienia skutecznego
wykonywania praw wytgcznych wynikajgcych
Z rejestracji znaku towarowego pogodzic z ko-
niecznoscig unikania utrudnien w swobodnym
obrocie legalnymi towarami™, prawodawca
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unijny przewidziat, iz omawiane uprawnienie
wiasciciela unijnego znaku towarowego
wygasa, w przypadku gdy zgtaszajacy lub
posiadacz towardw, w toku postepowania
sfuzgcego ustaleniu, czy prawo do unijnego
znaku towarowego zostalo naruszone, wszcze-
tego zgodnie z rozporzadzeniem nr 608/2013,
udowodni, Ze wiascicielowi unijnego znaku
towarowego nie przystuguje prawo zakazania
wprowadzania towaréw do obrotu w panstwie
koncowego przeznaczenia.

P odkredlenia wymaga, ze powyzsze wy-
fgczenie znajdzie zastosowanie jedynie
wowczas, gdy wobec zatrzymanych przez
organ celny towarow nie zostang podiete inne
kroki przewidziane na gruncie rozporzadzenia
nr 608/2013'9, a sprawa zostanie skierowana
przez wiasciciela uninego znaku towarowego
do wiasciwego sadu, celem potwierdzenia,

ze doszio do naruszenia jego praw wytgcznych.
Zatem ocena w tym zakresie - . w odniesieniu
do uprawnien wiasciciela znaku towarowego

w panstwie koncowego przeznaczenia towarow
—w zadnym wypadku nie bedzie leze¢ po stronie
organow celnych, a wylgcznie —i 1o tylko w sy-
tuacji podjecia aktywnej obrony przez zgfaszaja-
cego lub posiadacza towaréw - po stronie sadu,
w ramach odrebnie wszczetego postepowania
cywilnego. W takich sytuacjach, ktore zapewne
naleze¢ bedg do rzadkosci, to na zgfaszajgcym
lub posiadaczu towaréw spoczywac bedzie cig-
zar wykazania, ze we wskazanym w dokumen-
tacji celnej panstwie koncowego przeznaczenia
towarow'® wiascicielowi uninego znaku towa-
rowego nie przystugiwatoby uprawnienie do za-
kazania wprowadzania tych towaréw do obrotu.
Uprawnienie takie moze wynikac z rejestracii
analogicznego znaku towarowego w panstwie
przeznaczenia, wzglednie z fakiu jego po-
wszechnej znajomosci lub z innych okolicznosc
pozwalajgcych wystgpic tam z roszczeniami

Np. Na gruncie prawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Dyskusyjne jest, czy uprawnienie,

0 ktorym mowa, moze wynikac takze z innych
niz dotyczace znakow towarowych praw wiasno-
Sci intelektualnej, czy nawet z przepisow o cha-
rakterze regulacyjnym (dotyczacym np. oznako-
wania lub bezpieczenstwa produktu)"”.

O mawiane rozwigzanie prawne, jako
catos¢, nalezy oceni¢ pozytywnie,
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nie tylko z punktu widzenia podmiotow upraw-
nionych do znakow towarowych, ale rowniez

z perspektywy globalnej walki ze szkodliwym
Zjawiskiem produkcji i handlu towarami podro-
bionymi. Wydaje sie, Ze przyjete rozwigzanie
W sposob rozsgdny rownowazy interesy zwia-
zane z ochrong przed podrabianiem towarow
Z interesami zwigzanymi z niezakioconym
obrotem miedzynarodowym towarami o cha-
rakterze legainym (zwtaszcza z perspektywy
panstwa koncowego przeznaczenia). Oczywi-
$cie, na gruncie nowej regulacii juz teraz rodzg
sie rozliczne watpliwosci natury praktycznej,
ktorych ramy niniejszego artykutu nie pozwa-
lajg nawet zasygnalizowa¢ (nie wspominajac
juz o pewnych watpliwosciach podnoszonych
przez teoretykow prawa znakow towarowych).
Jedynie do pewnego stopnia pomocne w roz-
wianiu tych watpliwosci moze by¢ zawiadomie-
nie Komisji nr 2016/C 244/03, kidre zawiera
szereg wskazowek interpretacyjnych zwigza-
nych z nowg regulacjg, adresowanych do orga-
now celnych paristw cztonkowskich'®. Rzecz
jasna, wytyczne Komisji nie majg charakteru
Wigzacego, a co najwazniejsze - nie sg one
przeznaczone dla sadow rozpatrujgcych spra-
Wy 0 naruszenie praw wytacznych.

! Formalnie, proces legislacyjny zwigzany z reformg
prawa znakow towarowych w Unii Europejskiej za-
inicjowata Komisja Europejska w marcu 2013 1. (zob.
wnioski COM (2013) 161 oraz COM (2013) 162), jed-
nak proces ten poprzedzony zostat trwajacymi kilka
lat analizami (m.in. w ramach Instytutu Maxa Plancka
w Monachium) oraz konsultacjami z zainteresowanymi
podmiotami.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2424 7 dnia 16 grudnia 2015 r. zmienito
m.in. rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w spra-
wie wspblnotowego znaku towarowego (w tym jego
tytuf). W dniu 14 czerwca 2017 . przyjgte zostato
skodyfikowane (ujednolicone) rozporzadzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w spra-
wie znaku towarowego Unii Europejskiej, ktore bedzie
stosowane od dnia 1 pazdziernika 2017 r. Numer
przepisu rozporzadzenia omawianego w niniejszym
artykule nie ulegt zmianie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 . majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sig do znakow towarowych (wersja
przeksztaicona) zastapita dyrektywe Parlamentu
Europejskiego | Rady 2008/95/WE z dnia 22 paz-
dziernika 2008 1. 0 tym samym tytule.
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Uczestnicy podczas obrad (na pierwszym
planie: Bartosz Krakowiak, prof. Ewa
Skrzydto-Tefelska, Tomas Eichenberg)

Panel dyskusyjny ,Towary w tranzycie”;
od lewej: Bartosz Krakowiak, Dariusz
Kuberski, Piotr Pogorzelski, Tomas
Eichenberg, prof. Ewa Skrzydto-Tefelska

Panel dyskusyjny ,Licencje na znaki
towarowe a umowy franczyzowe”; od lewej:
prof. Marian Kepinski, dr hab. Pawet
Podrecki, prof. Urszula Prominska
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4 Dotychczas wylgcznosé wiasciciela unijnego znaku towarowego expressis verbis
obejmowata np. takie czynnosci jak wprowadzanie towaréw opatrzonych danym
znakiem do obrotu, przywoz (import) lub wywoz (gksport).

Odnosnie pojgcia identyczno$ci w prawie znakow towarowych zob. np. wyrok Trybu-

nafu Sprawiedliwosci UE z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTS Diffusion.

Pojecie ,zasadniczej identycznoscei” uzyte zostato w motywie 15 rozporzadzenia

2015/2424 oraz w motywie 21 dyrektywy 2015/2436.

Zob. wiasciwy przypis do art. 51 Porozumienia w sprawie handlowych aspektow

praw wiasnosci intelektualngj (TRIPS).

Zob. art. 2 (5) (a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013

7 dnia 12 czerwca 2013 1. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualngj

przez organy celne oraz uchylajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003.

Zob. rowniez definicja ,znakow towarowych podrobionych” wart. 120 (3) (3) ustawy

- Prawo wiasnosci przemystowej.

10 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci UE z dnia 1 grudnia 2011 1. w potaczonych spra-
wach C-446/09 i C-495/09 Philips i Nokia, zgodnie z ktérym towary wprowadzone
na obszar celny Unii w ramach procedury zawieszajacej mogly zosta¢ uznane za ,to-
wary podrobione” lub fowary pirackie” wytgcznie w sytuacii udowodnienia, ze byty
one przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii, w szczegolnosci gdy zostaty
one sprzedane klientowi w Unii lub byty przedmiotem oferty sprzedazy badz reklamy
skierowanej do konsumentéw w Unii lub tez gdy z dokumentow Iub korespondencii
dotyczacych tych towardw wynikato, ze mozliwe byto skierowanie ich do konsumen-
tow w Unil.

" Wezesniej bytto art. 1 (1) (o) rozporzadzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca
2003 r. dotyczacego dziafan organdw celnych skierowanych przeciwko towarom
podejrzanym o naruszenie niektrych praw wiasnosci intelektualnej oraz srodkow
podejmowanych w odniesieniu do towaréw, co do ktérych stwierdzono, ze naruszyty
takie prawa.

12 Co znamienne, w przeciwienstwie do stuzb celnych wiekszosci paristw UE, organy
polskiej Stuzby Celnej dokonywaty zatrzyman podejrzanych towaréw objetych pro-
cedurami zawieszajgcymi / specjainymi nawet po wydaniu przez Trybunat Sprawie-
dliwosci UE wyroku w sprawach Philips i Nokia. W takich sytuacjach, w przypadku
potwierdzenia, ze zatrzymano towary podrobione, dziatania prawne podejmowane
przez uprawnionych polegaly zazwyczaj na zainicjowaniu postepowania karnego,

w wyniku ktorego, w okreslonych sytuacjach, istnieje mozliwos¢ doprowadzenia
do orzeczenia przepadku bezprawnie oznaczonych towarow (np. w przypadku
umorzenia postepowania wobec niewykrycia sprawcy przestepstwa).

13 Motyw 10 rozporzadzenia nr 608/2013 wyraznie stanowi, iz rozporzadzenie to zawie-
ra jedynie przepisy proceduralne dla organow celnych, w zwigzku z czym nie wpro-
wadza ono zadnych kryteriow stuzacych do stwierdzenia, czy doszto do naruszenia
prawa wiasnosci intelektualnej.

14 Z0b. motywy 15 i 17 rozporzgdzenia 2015/2424 oraz motywy 21 i 23 dyrektywy
2015/2436, w szczegolnosci odwotania do art. V Uktadu ogblnego w sprawie taryf
celnych i handlu (GATT) dotyczacego swobody tranzytu.

15 Z0b. w szezegolnosci art. 23 tegoz rozporzadzenia (,Niszczenie towarow | wszczecie
postepowania’).

16 Istnieje tu oczywiscie ryzyko, ze dane wskazane w dokumentacj celnej beda niepet-
ne, a nawet niezgodne z prawdg, co bedzie musiato stac sig przedmiotem weryfikacji
w toku ewentualnego postepowania sgdowego.

T Wydaje sie, ze literalnie najbardziej prawidiowa jest wykfadnia, ktora obejmuje wszel-
kie uprawnienia zakazowe wiasciciela znaku unijnego, przystugujace mu w panstwie
przeznaczenia towaréw w oparciu o prawo tam obowigzujgce. Co znamienne,
to na zgtaszajacym Iub posiadaczu towarow, w sytuacji podjgcia przezen aktywnej
obrony, spoczywac bedzie cigzar przeprowadzenia dowodu (przeciwnego) na oko-
licznos¢ braku uprawnien, o ktorych mowa, po stronie wiasciciela znaku unijnego.

18 Zawiadomienie Komisji dotyczace egzekwowania przez organy celne praw wiasnosci
intelektualnej w odniesieniu do towaréw wprowadzanych na obszar celny Unii bez
dopuszczenia do swobodnego obrotu, w tym towarw przewozonych w tranzycie
(2016/C 244/03), opublikowane w dniu 5 lipca 2016 r.
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