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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 

987-55-13, факс 987-65-14, e-mail:VASarch@bitex.com
Изх. №.........

Дата................2011 г.

До Общото събрание на Търговската колегия

на Върховния касационен съд

СТАНОВИЩЕ

на

Висшия адвокатски съвет

по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСТК, 
насрочено за 13.10.2011 г. от 14,30 ч. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ, 
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е направил искане за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на ВКС по следните въпроси: 

1. Следва ли да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 от ТР № 1/15.06.2009 г. по тълк. д. № 1/2008 г. на ОСТК, че „осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието на притежателя й, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО” , както и 

2. Кога настъпва изчерпване на правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО в редакцията до изм. с ДВ, бр.73/2006 г., в сила от 1.01.2007 г. – с пускането на пазара от притежателя лично или с негово съгласие на стоки от рода/вида, за които марката е регистрирана, или с пускане на всяка индивидуално определена партида/екземпляр от стоката? 

Становището на Висшия адвокатски съвет по поставените два въпроса излагаме по-долу по реда, в който са зададени.

· Следва ли да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 от ТР № 1/15.06.2009 г. по тълк. д. № 1/2008 г. на ОСТК, че „осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието на притежателя й, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2 т. 3 ЗМГО”?

На първо място, за да постави въпроса пред ОСТК, председателят на ВКС се позовава на Определение от 28.10.2010 г. (по-нататък само „Определението”) на Съда на Европейския съюз (СЕС, или по-нататък само „Съдът”) по дело C‑449/09, „Делото Canon”. Определението е постановено по преюдициално запитване на Софийския градски съд (СГС) по конкретно висящо пред последния съд дело, по което накратко става дума за случай след 1.01.2007 г. относно оригинални стоки, носещи марката „Canon”, за които се спори дали са били внесени в България и дали за вноса е било налице съгласие на собственика на марката.  СГС е поискал СЕС да се произнесе по точното тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките (по-нататък само „Първа директива 89/104/ЕИО”). При произнасянето си по този въпрос, като стига до извода, че в случая отговорът на преюдициалния въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика и като се позовавa на чл. 104, параграф 3, алинея 1 от Процедурния  правилник, СЕС приема, че следва да се произнесе не с решение, а с мотивирано определение, с което да препрати към съответната съдебна практика. Така в Определението СЕС само отбелязва, че относно понятието „внос“ по смисъла на член 5, параграф 3, буква „в”) от Директива 89/104 следва да се напомни, че в Решение от 18 октомври 2005 г. по дело Class International (C‑405/03, Recueil, стр. I‑8735, точки 42-44) вече е постановено, че в хипотезата, в която оригинални стоки, изпратени към държава – членка от трета държава, все още не са пуснати в свободно обращение, но са поставени под митнически режим на складиране, не е налице „внос“ по смисъла на посочената разпоредба. По-нататък СЕС посочва, че дори и при такова положение по отношение на стоките, които са въведени физически в Европейското икономическо пространство (ЕИП), но все още не са пуснати в свободно обращение, притежателят на марката може да се позове на нарушение на неговите изключителни права съгласно член 5, параграф 1 и параграф 3, буква „б”) от Директива 89/104, когато е установено, че посочените стоки са предмет на продажба или на предложение за продажба, което предполага по необходимост пускането им на пазара в ЕИП (Решение по делото Class International). При това СЕС указва на българския съд да изясни от фактическа страна дали в конкретния случай вносителят е бил готов да пусне на пазара в ЕИП разглежданите в главното производство стоки или предлага, или продава тези стоки на друг икономически субект, който по необходимост ще ги пусне на пазара в ЕИП. След това СЕС препраща към подробните разяснения, дадени по делото Class International, и независимо от посочената необходимост от доизясняване на делото от националния съд, по поставения по същество от запитващата юрисдикция въпрос – дали член 5 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП без негово съгласие на оригинални стоки, носещи тази марка, СЕС подчертава, че от няколко решения на Съда следва утвърдителен отговор на този въпрос. Така, като се позовава на т. 26 от Решение от 16 юли 1998 г. по делото Silhouette, СЕС посочва, че Директива 89/104 не може да се тълкува в смисъл, че оставя на държавите – членки възможност да предвидят в националното си право изчерпването на предоставените от марката права за стоки, които са пуснати на пазара в трети държави. В Решението по делото Silhouette и в последващи решения СЕС уточнява, че целената от Директива 89/104 последица е да ограничи изчерпването на правото, предоставено на притежателя на марката, само до случаите, в които стоките са пуснати на пазара в ЕИП, и така да позволи на притежателя на марката да упражни контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на стоки, носещи неговата марка (Решение от 20 ноември 2001 г. по делото Zino Davidoff и Levi Strauss, C‑414/99—C‑416/99, Recueil, стр. I‑8691, точка 33, Решение от 8 април 2003 г. по делото Van Doren + Q, C‑244/00, Recueil, стр. I‑3051, точка 26, както и Решение от 30 ноември 2004 г. по делото Peak Holding, C‑16/03, Recueil, стр. I‑11313, точка 36). Изрично в мотивите на Определението се подчертава, „…че когато стоки, носещи дадена марка, не са пуснати предварително на пазара в ЕИП от притежателя на тази марка или с негово съгласие, член 5 от Директива 89/104 предоставя на посочения притежател на марката изключително право, което му позволява да забрани на всяко трето лице по-конкретно да внася посочените стоки, да ги предлага, да ги пуска на пазара или да ги складира за тези цели (вж. Решение Peak Holding, посочено по-горе, точка 34).
В заключение, по искането за тълкуване СЕС се произнася: 
„Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в Европейското икономическо пространство без негово съгласие на оригинални стоки, носещи тази марка.” 

От ясното и категорично тълкуване на СЕС следва, че ако е нарушено правото на притежателя на марка да се противопостави на първото пускане на пазара с ЕИП на оригинални стоки, носещи марката, осъщественият при това без съгласието му внос на оригинални стоки, носещи марката, представлява нарушение на правото на регистрирана марка. По-конкретно с оглед българското законодателство ще е налице нарушение  по смисъла на чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО.

В искането си за преразглеждане на ТР № 1/15.06.2009 г. председателят на ВКС изрично се е позовал и на чл. 633 от ГПК, според който „решението на Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения в Република България.” Във връзка с това следва да отбележим, че задължителният характер на практиката на СЕС (предишно наименование Съд на Европейските общности), създадена по тълкуване на нормите на правото на Европейския съюз, произтича от чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) – предишен чл. 234 от Договора за Европейската общност, като в нашето национално законодателство посочената норма от ДФЕС се отразява в разпоредбата на чл. 633 от ГПК. Трябва заедно с това да се подчертае, че посоченият задължителен характер на решенията на СЕС е налице независимо от това дали тези решения са били постановени по искане на български национален съд и дали са свързани с конкретен случай на прилагане на Европейското право в България.

Ето защо трябва ясно да се каже, че още при постановяването на ТР № 1/15.06.2009 г. по тълк. д. № 1/2008 г. на ОСТК българският национален съд беше длъжен да се съобрази с практиката на Съда, защото в чл. 13 от ЗМГО е транспонирана разпоредбата на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО, а в чл. 15, ал. 1 от ЗМГО е транспонирана разпоредбата на чл. 7 (1) от Първа директива 89/104/ЕИО, като нормите на европейското право трябва да се тълкуват и прилагат по еднакъв начин от всички национални съдилища и институции от момента на тяхното транспониране в националния закон – именно такава е целта на хармонизацията на законодателствата на държавите – членки в периода на асоциирането им и до пълноправното им членство в ЕС. Както впрочем е посочено и в мотивите на ТР № 1/15.06.2009 г., изменението на разпоредбите на ЗМГО след 1.01.2007 г. се отнася единствено до териториалния обхват на изчерпването на правото върху марка, без при това останалите елементи на фактическия състав да се променят.

В горния смисъл е становището, поддържаното от Висшия адвокатски съвет по тълк. д. № 1/2008 г. пред ОСТК.

В същия смисъл е становището на Висшия адвокатски съвет и в Искането за отмяна на т. 1 от ТР № 1/15.06.2009 г., депозирано с вх. № 10583/14.12.2010 г., което и сега поддържаме пред Вас.

В заключение:

Считаме, че приетото с т. 1 от ТР № 1/ 15.06.2009 г. по тълк. д. № 1/2008 г. на ОСТК следва да бъде отменено като неправилно, влизащо в противоречие с утвърденото тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО, което СЕС прави в практиката си, и което тълкуване до пълноправното членство на България в ЕС е следвало да се ползва като указание за правилното прилагане на съответно транспонираните норми, а след 1.01.2007 г. е задължително за националните съдилища. 
· Кога настъпва изчерпване на правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО в редакцията до изм. с ДВ, бр.73/2006 г., в сила от 1.01.2007 г. – с пускането на пазара от притежателя лично или с негово съгласие на стоки от рода/вида, за които марката е регистрирана, или с пускане на всяка индивидуално определена партида/екземпляр от стоката? 

Така формулираният въпрос беше поставен на второ място от председателя на ВКС с предходното питане по тълкувателно дело № 1 по описа за 2008 г. на ОСТК. Тогава обаче с ТР № 1 по същество ОСТК прие, „че липсата на изчерпване на правото върху марка съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗМГО, е факт, ирелевантен за нарушението по чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО” и поради това не се дължи отговор на втория поставен в питането въпрос. Посочва се, че щом се осъществява внос (като под „внос” се има предвид както внос в България за времето до 1.01.2007, така и след последната дата – внос в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство чрез влизане на стоките в България като част от тази територия) и щом се внася оригинална стока, не е необходимо вносителят да иска съгласието на собственика на марката и поради това вносът без съгласието на собственика на марката не е нарушение на правата върху марка. Ако обаче, както без съмнение вече е ясно, тези аргументи на ОСТК са неправилни, то сега с новото искане за тълкуване председателят на ВКС повтаря въпроса си, за да получи отговор от ОСТК и на него, като искането за тълкуване отново е ограничено само до редакцията на чл. 15, ал. 1 от ЗМГО до изменението й в сила след 1.01.2007 г. 


Становището на Висшия адвокатски съвет по този втори въпрос остава непроменено с вече изразеното пред ОСТК по тълкувателно дело № 1 по описа за 2008 г., а именно:

Отговорът на поставения въпрос произтича от същността на правото на марка, което се придобива чрез регистрация, а регистрацията се извършва за определен вид стоки или услуги – чл. 9 и чл.10 от ЗМГО. Основното правомощие на собственика на марка да използва марката в търговската си дейност (чл. 13) се осъществава тогава, когато марката се носи от конкретно определени партиди или отделни стоки, по отношение на които се извършват действията на използване. В този смисъл използването на марката се отнася винаги до конкретно определени партиди/артикули от стоката, които реално се пускат на пазара. Оттук и изчерпването на правата на марка по смисъла на ал. 15, ал. 1 настъпва с пускането на пазара по отношение на всяка отделна партида или конкретен артикул, носещи марката със съгласието на собственика й, а не настъпва с първото пускане на пазара на стоки от вида/рода на стоките, за които марката е регистрирана.

Този извод се потвърждава и от анализа на разпоредбата на ал. 2 на чл. 15, според която разпоредбата на ал. 1 не се прилага (т.е. не настъпва изчерпване на права с пускането на пазара със съгласието на собственика на марката на оригинални стоки, носещи тази марка), „...когато съществуват основателни причини притежателят да се противопостави на следващи продажби, особено когато състоянието на стоките е променено или влошено, след като са пуснати на пазара.” Без съмнение позоваването в ал. 2 на „следващи продажби”, на които собственикът на марката може да се противопостави, предпоставя пускането на пазара да се отнася за определени, конкретни стоки, които са пуснати на пазара със съгласието на собственика, а не за стоки от вида/рода на стоките, за които марката е регистрирана и които някога са били пуснати за първи път на този пазар.

Да се приеме обратното тълкуване, би противоречало на същността и смисъла на правото върху марка и би се обезсмислила регистацията на марката, защото правата на собственика на марката ще бъдат веднага и еднократно изчерпани още с първото пускане на пазара (националния до 1.01.2007 г. или след тази дата – на ЕИП) на първата стока от вида/рода, за който марката е регистрирана, и изчерпването ще е по-нататък окончателно и за целия остатък от срока на защита, т.е. притежателят на марката повече няма да може да упражнява правомощията на използване на марката си за този пазар.
С оглед на изложеното по-горе считаме, че изчерпването на правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 от ЗМГО в редакцията до изменението с ДВ, бр. 73/2006, в сила от 1.01.2007 г., настъпва с пускането на пазара в Република България от притежателя лично или с негово съгласие на всяка индивидуално определена партида/екземпляр от стоката, носеща марката.
Горните аргументи, на които се основава становището ни по поставения въпрос, са почерпани от направеното по-горе граматическо, логическо и систематично тълкуване на разпоредбите на ЗМГО. 

Заедно с това становището ни е изцяло съобразено с практиката на СЕС по тълкуването на чл.7 (1) от Първа директива 89/104/ЕИО, съответно приложено към българския национален пазар, до който в редакцията си до 1.01.2007 г. чл. 15, ал. 1 от ЗМГО се отнасяше.

Каква по-конкретно е практиката на СЕС по въпроса? 

С решението по делото Sebago (Дело С-173/98), в т. 17 – т. 22 от мотивите, СЕС е обобщил практиката си по така поставения въпрос (поставян пред СЕС от други национални съдилища по реда на преюдициални запитвания). По-долу цитираме посочената част от това решение. 

· „Съдът счита, първо, че участниците в настоящото производство са прави като твърдят, че отговорът на първите три поставени въпроса вече е даден от Съда по делото Silhouette. Съдът поддържа в параграфи 18 и 26 от това решение, че съгласно текста на член 7 от самата Директива правата, предоставени от марката, се изчерпват единствено, ако стоките са предложени на пазара в Общността (в ЕИП, след влизането в сила на Споразумението за ЕИП) и че Директивата не предоставя възможност на страните-членки да предвидят в местното си законодателство изчерпване на правата, предоставени от търговската марка, по отношение на стоки, предложени на пазара в страни, които не са членки.
· На следващо място, трябва да се обърне внимание, че по същество с последните си два въпроса националният съд пита дали има съгласие по смисъла на член 7 от Директивата, когато собственикът на търговската марка е дал съгласие за продажба в ЕИП на стоки, които са идентични или подобни на тези, във връзка с които се претендира изчерпване на права, и дали, от друга страна, съгласието следва да се свърже с всяка отделна бройка от стоката, по отношение на които се претендира изчерпване на права.

· Текстът на член 7 (1) от Директивата не дава директен отговор на този въпрос. Независимо от това правата, предоставени от търговската марка, се изчерпват единствено по отношение на отделните бройки от продукта, които са предложени на пазара със съгласието на собственика в определената територия. Собственикът може да продължи да забранява ползването на марката в съответствие с правото, предоставено му от Директивата, по отношение на отделните бройки от тази стока, които са предложени на пазара в тази територия без негово съгласие.

· Това е тълкуването на член 7(1), което Съдът вече е приел. Така, Съдът вече се е произнасял, че целта на тази разпоредба е да направи възможна последваща продажба на отделна бройка от стоката, носеща търговска марка, която се продава на пазара със съгласието на собственика на търговската марка и да му попречи той да се противопостави на тази продажба (Дело C-337/95 Parfums Christian Dior срещу Evora [1997] ECR I-6013, параграфи 37 и 38, и Дело C-63/97 BMW срещу Deenik [1999] ECR I-0000, параграф 57). Това тълкуване е, още повече потвърдено от член 7(2) от Директивата, който, при позоваването си на „последващи продажби” на стоките показва, че принципът на изчерпване засяга единствено определени стоки, които първоначално са били предложени на пазара със съгласието на собственика на търговската марка.

· В допълнение, с приемането на член 7 от Директивата, който ограничава правото, предоставено от търговската марка, до случаи, когато стоките, носещи марката са предложени на пазара в Общността (в ЕИП след влизането в сила на Споразумението за ЕИП), законодателството на Общността ясно предвижда, че предлагането на такива стоки на пазара извън тази територия не изчерпва правото на собственика да се противопостави на вноса на тези стоки без негово съгласие и по този начин да контролира първоначалните продажби в Общността (в ЕИП след влизането в сила на Споразумението за ЕИП) на стоките, носещи марката. Тази защита би била лишена от смисъл, ако за да има изчерпване по член 7, е достатъчно за собственика на търговската марка да се е съгласил да предложи на пазара в тази територия стоките, които са идентични или подобни на тези, във връзка с които се претендира изчерпването на правото.

· В светлината на гореказаното отговорът на поставените въпроси следва да бъде, че член 7(1) от Директивата следва да се тълкува в смисъл, че:

1. правата, предоставени от търговската марка, се изчерпват единствено, ако стоките са предложени на пазара в Общността (в ЕИП след влизането в сила на Споразумението за ЕИП) и тази разпоредба не предоставя възможност на страните-членки да предвидят в местното си законодателство изчерпване на правата предоставени от търговската марка по отношение на стоки предложени на пазара в страни, които не са членки;

2. за да има съгласие по смисъла на член 7(1) от Директивата, това съгласие следва да се отнася до всяка отделна бройка от стоката по отношение на която се претендира изчерпване на права.”

Подробните и ясни мотиви на цитираното по-горе решение по делото Sebago не оставят и място за съмнение, че изчерпването на права по смисъла на чл.7 (1) от Първата директива 89/104/ЕИО настъпва не за вида/рода стоки, за които марката е регистрирана, ако веднъж такива стоки са били пуснати на пазара със съгласието на собственика, а за всяка конкретна партида/артикул от стоките с тази марка, за които собственикът е дал съгласието си за пускане на пазара. 

Приложено към текста на чл. 15, ал. 1 от ЗМГО в редакцията на разпоредбата до 1.01.2007 г., тълкуването следва да бъде в същия смисъл, но териториалният обхват на изчерпването ще е само в рамките на българския национален пазар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:


ДАНИЕЛА ДОКОВСКА 
