g

W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 26 kwietnia 2018 r."

Sprawa C-129/17

Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
przeciwko
Duma ForKklifts,

G.S. International

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Hof van beroep Brussel (sad
apelacyjny w Brukseli, Belgia)]

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Prawa przyznane przez znak
towarowy — Import réwnolegly w EOG — ,Re-branding” produktéw poprzedzajacy ich przywdz
do EOG

1. Od momentu zarejestrowania oznaczenia odrdzniajacego jako znaku towarowego jego wlascicielowi
przystuguje wobec oséb trzecich szereg praw chroniacych ten znak towarowy wobec konkurencji. Do
praw tych nalezy zwlaszcza prawo do zakazania uzywania znaku towarowego w obrocie handlowym
bez zgody jego wlasciciela.

2. Ponadto regulacje prawa Unii chronia prawo wlasciciela znaku towarowego do wyrazenia zgody na
pierwsze wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) towardw
oznaczonych tym znakiem towarowym. Po wprowadzeniu do obrotu nastepuje tzw. wyczerpanie
prawa ze znaku towarowego, co oznacza, ze jego wlasciciel, poza okreslonymi przypadkami, nie moze
juz przeciwstawi¢ sie dalszemu zbywaniu tych towaréw?.

3. W niniejszym odestaniu prejudycjalnym wystepuja dwie szczegélne okolicznosci:

— Z jednej strony osoba trzecia dokonala usuniecia, bez zgody wilasciciela znaku towarowego,
oznaczen odrdzniajacych (,de-branding”) znajdujacych sie na wéozkach widtowych, ktére nie zostaly
wczesniej wprowadzone do obrotu w EOG, gdyz byly objete procedura skladu celnego.

— Z drugiej strony usuniecie takich oznaczen przez osobe trzecia miato na celu przywoéz tych towaréw
do EOG lub wprowadzenie ich tam do obrotu, po uprzednim opatrzeniu ich wlasnym znakiem
(re-branding)”.

1 Jezyk oryginatu: hiszpanski.

2 Niemniej jednak do tego wyczerpania nie dochodzi, jezeli pierwsza sprzedaz towaréw oznaczonych znakiem towarowym miala miejsce
w panistwie trzecim.

3 Dalej uzywam pojecia ,desmarcado” i ,remarcado”, odnoszac sie do dzialan okreslanych w jezyku angielskim jako de-branding i re-branding,
przy czym czasami uzywam parafrazy. [W tlumaczeniu polskim uzyte zostaly okreslenia pochodzace z jezyka angielskiego: de-branding
i re-branding oraz, w niektérych przypadkach, tlumaczenie opisowe].
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4. W oparciu o powyzsze fakty sad odsylajacy przedlozyl Trybunalowi swoje watpliwosci odno$nie do
granic praw przyznanych wtlascicielowi znaku towarowego przez przepisy majace zastosowanie
w zakresie oznaczen odrézniajacych. W szczegdlnosci sad odsylajacy zadaje pytanie, czy osoba trzecia,
ktéra wykonywala opisane wyzej czynnosci, uzywata zarejestrowanego znaku towarowego, naruszajac
w ten spos6b prawa przystugujace jego wlascicielowi.

I. Ramy prawne

5. W prawie Unii na prawny rezim ochrony znakéw towarowych skladaja si¢ zaréwno S$rodki
harmonizujace prawa krajowe (w szczegolnosci dyrektywa 2008/95/WE*, ktérej pdzniejsze zmiany nie
dotycza niniejszej sprawy)®, jak tez przepisy regulujace unijne znaki towarowe®, obowiazujace
podmioty wystepujace o przyznanie tego tytulu wlasnosci przemystowej w zakresie kontynentalnym”.

A. Przepisy dotyczgce znakow towarowych

1. Dyrektywa 2008/95
6. Motyw 11 tej dyrektywy brzmi:

»Ochrona udzielana [wspdlnotowemu] znakowi towarowemu, ktéra w szczegélnosci ma mu zapewnic
funkcje wskazania pochodzenia, powinna by¢ calkowita w przypadku identycznosci miedzy znakiem
i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami. Ochrona powinna mie¢ zastosowanie réwniez do
przypadkéw podobienistwa miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami [...]".

7. Artykut 5 (,Prawa wynikajace ze znaku towarowego”) stanowi w ust. 1 i 3:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel
jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej
[odbiorcéw]; prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobieristwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), o takim samym tytule jak
poprzednia, zmienila te ostatnia, ale — ratione temporis — nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

6 Wersja majaca zastosowanie w niniejszej sprawie to rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Istnieje wersja p6zniejsza w postaci rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1), ktéra — réwniez ratione temporis
— nie dotyczy niniejszej sprawy.

7 Od dnia 23 marca 2016 r. ,wspdlnotowe” znaki towarowe sa okre$lane jako ,znaki towarowe Unii Europejskiej” lub ,unijne znaki towarowe”, na
podstawie art. 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie
Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opfat na
rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21). W dalszej czeéci bede je
okresla¢ jako ,unijne znaki towarowe”.
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[...]

3. Jezeli spelnione sa warunki okre$lone w ust. 1 i 2, moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace
dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie uslug pod tym oznaczeniem;

¢) przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

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

8. Artykut 7 (,Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”) stanowi:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wilasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod tym znakiem
towarowym przez wilasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania w przypadku, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby

sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami, w szczegdlnosci jezeli stan towaréw zmienil sie lub
pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu”.

2. Rozporzgdzenie nr 207/2009
9. Zgodnie z brzmieniem motywu 9:

»Z zasady swobodnego przeplywu towaréw wynika, ze wlasciciel [unijnego] znaku towarowego nie
moze zakaza¢ uzywania tego znaku osobie trzeciej w stosunku do towardw, ktore zostaly
wprowadzone do obrotu w [Unii Europejskiej] z tym znakiem towarowym przez niego lub za jego
zgoda, chyba Ze istnieja uzasadnione przyczyny sprzeciwu wilasciciela dla dalszego obrotu towarami”.

10. Artykuly 9 (,Prawa przyznane przez [unijny] znak towarowy”) i 13 (,Wyczerpanie praw
przyznanych przez [unijny] znak towarowy”) odpowiadaja art. 5 i 7 dyrektywy 2008/95.

B. Przepisy celne

11. Procedura skladu celnego majaca ratione temporis zastosowanie do niniejszej sprawy byla
okreslona, jako jedna z procedur specjalnych, w tytule VII, rozdzial 1 (,Przepisy ogélne”), art. 135
(,Zakres zastosowania”) lit. b) rozporzadzenia nr 450/2008 w sprawie wspdlnotowego kodeksu
celnego®.

12. Artykut 141 (,Zwyczajowe zabiegi”) wspdlnotowego kodeksu celnego stanowit:
»LTowary objete skladowaniem celnym lub procedura przetwarzania lub znajdujace sie w wolnym

obszarze celnym moga zosta¢ poddane zwyczajowym zabiegom majacym na celu ich utrzymanie,
poprawe ich wygladu, jakosci handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedazy”.

8 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiajace wspdlnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks
celny) (Dz.U. 2008, L 145, s. 1). Rozporzadzenie to zostalo nastepnie zastapione przez rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 952/2013 z dnia 9 pazdziernika 2013 r. ustanawiajace unijny kodeks celny (Dz.U. 2013, L 269, s. 1).
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13. Artykut 531 rozporzadzenia wykonawczego do kodeksu celnego® przewiduje, ze ,towary
niewspdlnotowe moga przechodzi¢ zwyczajowe zabiegi wymienione w zalaczniku 72”. Zalacznik ten
wymienia ,zwyczajowe zabiegi” i, co jest istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy, wskazuje m.in.:

»16. pakowanie, rozpakowywanie, zmiana opakowan, przelewanie i proste przenoszenie do konteneréw,
nawet jesli skutkiem jest inny o$miocyfrowy kod CN; dodawanie, usuwanie lub zmiana oznaczen,
pieczeci, etykiet, metek z cena lub innych podobnych oznakowan wyrézniajacych'”.

C. Przepisy dotyczgce nieuczciwej konkurencji

14. Wzigwszy pod uwage, ze nie mozna wykluczy¢ mozliwosci odwotania sie do przepiséw dotyczacych
nieuczciwej konkurencji, nalezy przywota¢ art. 10 bis konwencji paryskiej", ktéry brzmi nastepujaco:

»1) Panstwa bedace czlonkami zwiazku sa zobowiazane zapewni¢ osobom fizycznym i prawnym
panstw bedacych czlonkami zwiazku skuteczna ochrone przeciw nieuczciwej konkurencji.

2) Aktem nieuczciwej konkurencji jest kazdy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi zwyczajami
w dziedzinie przemystu lub handlu.

3) W szczegé6lnosci powinny by¢ zabronione:

1) wszelkie dziatania mogace w jakikolwiek sposéb spowodowaé¢ pomylke co do przedsigbiorstwa,
produktéw albo dziatalnosci przemystowej lub handlowej konkurenta;

2) falszywe dane w wykonywaniu handlu, mogace narazi¢ na utrate opinii przedsigbiorstwo, produkty
badz dziatalno$¢ przemystowa lub handlowa konkurenta;

3) oznaczenia lub dane, ktérych uzywanie w handlu moze wprowadzi¢ odbiorcéw w blad co do
rodzaju, sposobu wytwarzania, cech, nadawania sie do uzycia lub iloéci towaréw”.

9 Rozporzadzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajace przepisy w celu wykonania rozporzadzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiajacego Wspdlnotowy kodeks celny (Dz.U. 1993, L 253, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rodz. 2, t. 6, s. 3), w wersji
znowelizowanej majacej zastosowanie do faktéw objetych postepowaniem gtéwnym (zwane dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym do kodeksu
celnego”).

10 Artykul 180 rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupelniajacego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegélowych zasad dotyczacych niektérych przepiséw unijnego kodeksu celnego
(Dz.U. 2015, L 343, s. 1), ktéry w niniejszej sprawie nie ma zastosowania ratione temporis, odsyta do art. 220 kodeksu, ktéry z kolei odsyla do
swojego zalacznika 71-03, ktérego pkt 18 ma brzmienie identyczne z brzmieniem pkt 16 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 pazdziernika 1992 r. (Dz.U. 1992, L 302, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rodz. 2, t. 4, s. 307).

11 Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej, podpisana w Paryzu dnia 20 marca 1883 r., ostatni raz zmieniona w Sztokholmie dnia
14 lipca 1967 r. oraz w dniu 28 wrzeénia 1979 r. (Recopilacién de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n.° 11851, s. 305 — Zbi6ér uméw
miedzynarodowych Narodéw Zjednoczonych, t. 828, nr 11851, s. 305).
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II. Stan faktyczny w postepowaniu gléwnym i pytania prejudycjalne

A. Stan faktyczny

15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., spétka majaca siedzibe w Japonii (zwana dalej ,Mitsubishi”), zarzadza
portfelem znakéw towarowych grupy Mitsubishi na calym $wiecie. Jako taka jest m.in. wlascicielem
nastepujacych znakéw towarowych (zwanymi dalej ,znakami towarowymi Mitsubishi”):

— dwéch unijnych znakéw towarowych: pierwszego, stownego, ,MITSUBISHI”, zarejestrowanego
w dniu 24 wrzesnia 2001 r., i drugiego, graficznego, zarejestrowanego w dniu 3 marca 2000 r.,
ktérego przedstawienie graficzne znajduje sie na koncu tego tiret; oba znaki zostaly zarejestrowane
m.in. dla towaréw nalezacych do klasy 12, w szczegdlnosci takich jak pojazdy mechaniczne, pojazdy
napedzane energia elektryczna i wézki widlowe:

— dwoch znakéw towarowych Beneluksu zarejestrowanych w dniu 1 czerwca 1974 r.. pierwszego,
stownego, ,MITSUBISHI” i drugiego, graficznego, identycznego z graficznym unijnym znakiem
towarowym; oba oznaczaja m.in. towary nalezace do klasy 12, wlacznie z pojazdami i ladowymi
$rodkami transportu.

16. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (zwana dalej ,MCFE”), majaca siedzibe w Niderlandach,
jest wylacznie uprawniona do produkcji wézkéw widlowych marki Mitsubishi i wprowadzania ich do
obrotu w EOG. MCFE wspélpracuje z oficjalnymi dystrybutorami, ktérzy sprzedaja wézki widlowe
w EOG. Produkcja wézkéw widlowych marki Mitsubishi poza terytorium EOG dokonywana jest
zasadniczo przez Mitsubishi Heavy Industries Ltd., ktéra takze jest spotka nalezaca do grupy
Mitsubishi, ale jest niezalezna od spétki zarzadzajacej znakami towarowymi.

17. Duma Forklifts NV (zwana dalej ,Duma”) ma siedzibe w Belgii, a jej gléwna dzialalno$¢ polega na
zakupie i sprzedazy, na calym $wiecie, wézkéw widlowych, zar6wno nowych, jak i uzywanych, m.in.
takich marek jak Mitsubishi, Caterpillar, Nissan i Toyota. Ponadto Duma produkuje wlasne wozki
widlowe pod nazwami ,GSI”, ,GS” czy ,Duma” oraz prowadzi sprzedaz hurtowa wézkéw widtowych,
koparek, malych traktoréw i wézkéw podnosnikowych, ktére sprzedaje zaréwno na terytorium EOG,
jak i poza nim. Do polowy lat dziewiecdziesiatych nalezata do sieci oficjalnych dystrybutoréw wézkéw
widlowych Mitsubishi w Belgii.

18. G.S. International BVBA (zwana dalej ,GSI”), réwniez majaca siedzibe w Belgii, jest powigzana
z Duma - jest kierowana przez te same osoby i ma te sama siedzibe. GSI zajmuje si¢ produkcja
i naprawa woézkéow widlowych oraz ich przywozem, wywozem i hurtowa sprzedaza na rynkach
Swiatowych, wraz z cze$ciami zamiennymi do tych wdézkéw. Zajmuje sie takze przystosowaniem
wbézkéw widlowych do obowigzujacych przepiséw europejskich, przy czym opatruje je wlasnym
numerem serii. Po przeprowadzeniu okre$lonych dzialan GSI dostarcza maszyny Dumie wraz
z certyfikatami zgodno$ci UE, ktére ona sama wystawia.

19. Jak wskazano w postanowieniu odsylajacym, pomiedzy dniem 1 stycznia 2004 r. a 12 listopada
2009 r. Duma i SGI dokonywaly niezgodnego z prawem handlu réwnoleglego, tzn. bez zgody
wlasciciela znakéw towarowych Mitsubishi, ktérymi opatrzone byly te woézki. Dzialalno$¢ ta nie jest
jednak przedmiotem pytan prejudycjalnych.
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20. Natomiast od dnia 20 listopada 2009 r. Duma i GSI nabywaly ten sam typ woézkéw od firmy
wchodzacej w sktad grupy Mitsubishi i obejmowaly je procedura skladu celnego. W czasie trwania tej
procedury oba przedsiebiorstwa:

— pozbawialy maszyny calkowicie znakéw towarowych, usuwajac znaki towarowe Mitsubishi;
— dokonywaly modyfikacji koniecznych w celu przystosowania wézkéw do przepiséw unijnych;

— umieszczaly na wézkach wlasne znaki towarowe i zastepowaly tablice znamionowe i numery serii
wlasnymi;

— dokonywaly przywozu, a nastepnie sprzedazy pojazdéw na terytorium EOG i w panstwach trzecich.

B. Postepowanie przed sgdami krajowymi

21. W dniu 10 listopada 2008 r. Mitsubishi i MCFE wniosty pozew do Rechtbank van koophandel te
Brussel (sadu gospodarczego w Brukseli, Belgia), zadajac zaprzestania przywozu réwnoleglego oraz
»de-brandingu” i ,re-brandingu”, ktére zarzucaly Dumie i GSI. Wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r. sad
oddalil pozew jako niezasadny.

22. Mitsubishi i MCFE wniosly apelacje od wyroku pierwszej instancji. Zazadaly, w skrécie, aby Hof
van beroep Brussel (sad apelacyjny w Brukseli, Belgia) uchylil zaskarzony wyrok i zakazal handlu
réwnoleglego zaréwno woézkami widlowymi noszacymi znaki towarowe Mitsubishi, jak i wdézkami
pozbawionymi tych znakéw.

23. Wnoszacy apelacje twierdza, ze dzialanie polegajace na usunieciu znakéw towarowych
i umieszczeniu nowych znakéw towarowych na wézkach oraz na ich przywozie do EOG narusza ich
prawa do znaku towarowego. Zaskarzona dzialalno$¢ nie tylko pomija funkcje znaku towarowego, jaka
jest wskazywanie pochodzenia towaru, ale takze narusza prawo wtlasciciela znaku towarowego do
kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu na terytorium EOG towaréw opatrzonych jego znakami
towarowymi. Sklad celny nie moze przeksztalci¢ si¢ w strefe, w ktérej nie obowiazuje zadne prawo,
a po ,de-brandingu” i ,re-brandingu” konsument nadal rozpozna wézki Mitsubishi.

24. Duma i GSI zaprzeczaja zarzutom o naruszenie praw Mitsubishi. Znaki towarowe usuniete
w skladzie celnym byly znakami azjatyckimi, nie za$ europejskimi. Ponadto dokonanie przystosowania
wozkéw do przepisow europejskich czyni z nich producentéw tych wézkéw, a co za tym idzie, maja
oni prawo do umieszczenia wlasnych znakéw towarowych.

25. W tym samym postanowieniu, ktére zawiera pytania prejudycjalne, sad uznal (cze$ciowo) za
zasadne apelacje Mitsubishi i MCFE w odniesieniu do faktéw majacych miejsce przed dniem
20 listopada 2009 r. Niemniej jednak sad powzial watpliwosci, czy zarzuty z zakresu prawa znakéw
towarowych moga mie¢ zastosowanie réwniez do dzialan majacych miejsce po tym dniu, tzn. do
usuwania znakéw towarowych Mitsubishi, zastepowania ich wlasnymi znakami towarowymi Dumy
i GSI oraz usuwania tablicy znamionowej i numeru serii tych pojazdéw. Sad jest zdania, ze Trybunal
do tej pory nie wypowiedzial si¢ w kwestii ,de-brandingu” przeprowadzanego w taki sposéb, jak
czynily to Duma i GSI.

26. W tych okoliczno$ciach Hof van beroep Brussel (sad apelacyjny w Brukseli) przedstawia
Trybunalowi nastepujace pytania o charakterze prejudycjalnym:

»1) a) Czy na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95/WE i art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona)
wlaéciciel znaku towarowego ma prawo do sprzeciwienia si¢ temu, by osoba trzecia bez jego
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zgody usuwala wszystkie znajdujace si¢ na towarach oznaczenia, ktére sg identyczne ze znakami
towarowymi (de-branding), jezeli towary te — jak w przypadku towaréw objetych procedura
skfadu celnego — nie zostaly jeszcze wprowadzone do obrotu w obrebie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, a dokonywane przez osobe trzecia usuwanie ma na celu przywéz towaréw lub
ich wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym?

b) Czy odpowiedz na pytanie pierwsze lit. a) zalezy od tego, czy przywdz lub wprowadzenie do
obrotu towaréw w Europejskim Obszarze Gospodarczym nastepuje pod wlasnym znakiem
identyfikacyjnym umieszczonym przez osoby trzecie (re-branding)?

2) Czy na odpowiedZ na pytanie pierwsze ma wplyw to, Ze w ten sposéb przywiezione lub
wprowadzone do obrotu towary sa ciagle rozpoznawalne dla wlasciwego kregu odbiorcow
skladajacego sie¢ z przecigtnych konsumentéw po wygladzie zewnetrznym lub modelu jako
pochodzace od wlasciciela znaku towarowego?”.

II1. Postepowanie przed Trybunalem i stanowiska stron

A. Postepowanie

27. Postanowienie odsytajace wplynelo do sekretariatu Trybunalu w dniu 13 marca 2017 r., uwagi na
pi$mie przedstawily Mitsubishi, Duma, rzad niemiecki i Komisja.

28. W dniu 8 lutego 2018 r. odbyla sie rozprawa z udzialem przedstawicieli Mitsubishi, Dumy
i Komisji.

B. Synteza argumentacji stron

29. Mitsubishi®® twierdzi, ze jedynym powodem, dla ktérego Duma i GSI poddaja woézki widtowe
nabywane poza EOG opisanym wyzej dzialaniom, jest che¢ obejscia przepisow dotyczacych
wyczerpania praw ze znaku towarowego. Proponuje, aby art. 5 dyrektywy 2008/95 i jego odpowiednik
z rozporzadzenia nr 207/2009 (art. 9) interpretowal w ten sposéb, ze przyznaja one wlascicielowi
znaku towarowego prawo do sprzeciwienia si¢ usuwaniu przez osobe trzecia bez jego zgody oznaczen
umieszczonych na towarach jeszcze niewprowadzonych do obrotu w EOG, tak jak ma to miejsce
w przypadku towaréw znajdujacych sie w skladzie celnym.

30. Twierdzi jednoczesnie, ze zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 wyliczenie rodzajéw uzywania znaku towarowego, ktérych jego wlasciciel moze zakaza¢
osobom trzecim, nie ma charakteru wyczerpujacego'. Zdaniem Mitsubishi prawo wiasciciela znaku
towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu stanowi szczegdlny element prawa
do znaku towarowego . Chociaz poddanie towaréw zawieszajacej procedurze sktadu celnego nie jest
uwazane za uzywanie znaku towarowego, nie wynika z tego upowaznienie do poddania towaréw
dziataniom, ktérych jedynym celem byloby ominiecie prawa wlasciciela znaku towarowego do nadzoru
nad wprowadzeniem towaru na rynek.

12 MCEE nie przedstawilo uwag w niniejszym postepowaniu.

13 Zobacz na przyklad wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 38); z dnia 25 stycznia 2007 r.,
Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 16).

14 Cytuje w tym zakresie wyroki: z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604;, pkt 38); z dnia 16 lipca
2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 32).
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31. Ponadto dzialania te naruszaja réwniez funkcje znaku towarowego, zaréwno te gwarantowania
pochodzenia towaru i jego jako$ci®, jak i funkcje inwestycyjna' i reklamowa'. Mitsubishi uwaza, ze
nowe oznaczenie znakiem importera nie ma znaczenia, a konsument rozpozna, ze producentem
wozkéw jest Mitsubishi. Oznaczaloby to takze, ze konsument mdglby odnie$¢ wrazenie, ze istnieja
powiazania gospodarcze z wlascicielem pierwotnego znaku towarowego, a co za tym idzie, Duma
i GSI moglyby czerpac korzys$é ze znaku towarowego, co moze mie¢ wplyw na renome tego znaku *.

32. Z kolei Duma popiera udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytania prejudycjalne. Swoje
twierdzenia opiera na zalozeniu, Ze nie dochodzi do zadnego uzywania znaku identycznego
z ktérymkolwiek z europejskich znakéw towarowych Mitsubishi lub podobnego do nich, gdyz
urzadzenia sa wwozone na terytorium Unii po usunieciu tych znakéw towarowych ™. Za mogace mie¢
zastosowanie w sprawie uznaje wyroki Trybunalu, zgodnie z ktérymi wlasciciel znaku towarowego nie
moze sprzeciwi¢ sie samemu tylko wprowadzeniu na terytorium Unii, w ramach procedury skiadu
celnego, oryginalnych towaréw oznaczonych tym znakiem towarowym, ktére uprzednio nie zostaly
jeszcze wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty ™.

33. Przypomina, ze zgodnie z przytoczonym orzecznictwem wlasciciel prawa [do znaku towarowego]
moze sprzeciwi¢ sie wprowadzeniu towaréw do swobodnego obrotu tylko wéwczas, gdy sa one
oznaczone znakiem towarowym lub gdy zostanie udowodnione, ze towary maja by¢ sprzedawane lub
oferowane na terytorium EOG, co nieodzownie wiazaloby sie z ich wprowadzeniem do obrotu na tym
terytorium®. Podkresla jednak, ze uprawnienie to mogloby dotyczy¢ jedynie takich przypadkéw,
w ktérych na rynek wprowadzane sa towary oznaczone znakiem towarowym®. Poniewaz uzywanie
oznaczen identycznych z znakami towarowymi Mitsubishi lub do nich podobnych nie mialo miejsca,
Duma uznaje, Ze postrzeganie [towaru] przez przecietnego konsumenta nie ma zadnego znaczenia.

34. Rzad niemiecki réwniez zaleca udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytania prejudycjalne.
Z dostownego brzmienia art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 wywodzi, ze
wykonywanie praw przyznanych przez znak towarowy wymaga ,uzywania” tego znaku, ktére to pojecie
w przypadku obu przepiséw jest interpretowane jednakowo *. Podejscie od strony systematyki prowadzi
réwniez do takiego samego wniosku, poniewaz w przypadkach, w ktérych oba przepisy do uzywania
wymagaja zgody wlasciciela znaku towarowego, konieczne jest pojawienie si¢ znaku towarowego jako
takiego w obrocie handlowym, co nie nastapitoby w przypadku calkowitego usuniecia znaku z towaru.
Nie wyklucza to jednak mozliwosci sprzeciwienia sie przez wlasciciela znaku towarowego przywozowi
towaréw poddanych ,re-brandingowi” w oparciu o przepisy dotyczace nieuczciwej konkurencji.

15 Wymienia miedzy innymi wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., Loendersloot, (C-349/95, EU:C:1997:530, pkt 24); z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal
i in. (C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 81).

16 Wyrok z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604, pkt 62).

17 Wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 92).

18 Przywoluje miedzy innymi wyroki: z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 51); z dnia 14 lipca 2011 r., Viking Gas
(C-46/10, EU:C:2011:485, pkt 37).

19 Nawigzuje miedzy innymi do wyrokéw: z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class Internaitonal (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 71, 72); z dnia
1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 57).

20 Cytuje miedzy innymi wyroki: z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 50); z dnia 1 grudnia 2011 r.,
Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 56).

21 Odsyla do wyroku z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 71, 72).

22 Miedzy innymi wyroki: z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 58, 60); z dnia 9 listopada 2006 r.,
Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, pkt 26).

23 Cytuje postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, pkt 42).
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35. Zdaniem rzadu niemieckiego catkowite pozbawienie towaréw znakéw towarowych nie narusza
zadnej z funkcji znaku towarowego®. Tym bardziej w przedmiotowej sprawie nie mozna mowié
o naruszeniu prawa do kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG, gdyz prawo ze znaku
towarowego nie udziela wlascicielowi znaku towarowego ochrony wobec wprowadzenia towaru do
obrotu niezaleznie od oznakowania towaru®. W tym kontekscie rzad ten uznaje, ze powyzsza ocena
nie jest sprzeczna z wyrokiem Portakabin®, gdyz tamta sprawa dotyczyla nie catkowitego usuniecia
znakéw towarowych, lecz ich uzywania przez osobe trzecia w reklamie.

36. Komisja opowiada si¢ za udzieleniem odpowiedzi twierdzacej na pytania prejudycjalne. Wychodzi
z zalozenia, ze prawo Unii nie uznaje miedzynarodowego wyczerpania [praw przyznanych przez znak
towarowy], a zatem, w tym przypadku, wobec braku sprzedazy w EOG, wlasciciel moze sprzeciwi¢ sie
wprowadzeniu do obrotu towaréw z jego znakiem na tym terytorium?. Twierdzi ona, ze chociaz
objecie towaréw procedura skladu celnego przez osobe trzecia nie pocigga za soba naruszenia
wylacznego prawa wtlasciciela znaku towarowego®, nie jest tak jednak w przypadku wykonania
okreslonych dziatan handlowych w Unii, takich jak przedstawienie oferty czy reklamowanie, badz
kiedy istnieje obawa, ze towary zostana skierowane do EOG?®.

37. Zdaniem Komisji Duma i GSI uzywaly procedury skiadu celnego, aby wprowadzi¢ woézki widlowe
na terytorium EOG w celu dokonania ich przywozu, w ktérym to przypadku nie ma znaczenia, ze
usuniecie znakdw towarowych mogloby zosta¢ uznane za bezprawne z punktu widzenia nieuczciwej
konkurencji.

IV. Analiza

A. Stanowisko i uwagi wstepne

38. Sad odsylajacy zmierza do ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporzadzenia
nr 207/2009 pozwalaja Mitsubishi sprzeciwi¢ sie usunieciu znakdéw towarowych Mitsubishi z wézkéw
widlowych w taki sposéb, w jaki uczynily to Duma i GSI.

39. Poniewaz nie ulegaja watpliwosci ani brak zgody wlasciciela znaku towarowego, ani uzycie
w obrocie handlowym (tzn. dwie z przeslanek zastosowania tych dwdch przepiséw), pytanie
zasadniczo koncentruje sie na tym, czy mialo miejsce ,uzywanie” spornych znakéw towarowych.
Postaram sie wyjasni¢, dlaczego uwazam, ze to nie nastapilo (pkt B).

40. Fakt umieszczenia przez Dume i GSI, po usunieciu pierwotnych znakéw towarowych, ich wlasnych
oznaczen na woézkach widlowych w czasie, gdy byly one objete procedura skladu celnego, jest niczym
innym, niz sztuczka prawna zastosowana w celu ominiecia prawa wlasciciela znaku towarowego do
zakazania przywozu réwnoleglego towardw, ktére to prawo istnieje ze wzgledu na brak uznania

24 Nawigzuje do wyroku z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 75, 77 i przytoczone tam
orzecznictwo).

25 W tym zakresie odsyla do orzecznictwa dotyczacego przepakowywania lekarstw, zgodnie z ktérym, aby wlasciciel znaku towarowego mogt sie
sprzeciwi¢ wprowadzeniu do obrotu towaru przepakowanego, na towarze tym w jakikolwiek sposéb powinien znajdowaé sie jego znak
towarowy; cytuje wyrok z dnia 23 kwietnia 2000 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 7).

26 Wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 86).

27 Wymienia miedzy innymi wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r., Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, pkt 31); z dnia
18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 33).

28 Przywoluje miedzy innymi wyroki: z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 56); z dnia 16 lipca
2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 34).

29 Przywoluje miedzy innymi wyroki: z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 58); z dnia 12 lipca 2011 r.,
L’Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 67).
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miedzynarodowego wyczerpania [praw przyznanych przez znak towarowy] w porzadku prawnym Unii.
Na takie stanowisko Mitsubishi powoluje sie sad odsytajacy. Na dalszym etapie przystapie zatem do
analizy, czy mialo miejsce obej$cie zgodne z prawem, czy tez naduzycie, z uszczerbkiem dla praw
wlasciciela znaku towarowego (pkt C).

41. Wreszcie, zasadne bedzie zwiezle przywotanie przepiséw dotyczacych nieuczciwej konkurenciji,
ktoére to przepisy moglyby ulatwi¢ wlasciwa reakcje wobec dziatan takich jak te w niniejszym wypadku
(pkt D).

42. Przed rozpoczeciem mojej analizy chcialbym poczyni¢ dwie uwagi. Po pierwsze, rozwiazanie
problemu wymaga ukierunkowania debaty na uzycie (lub na brak uzycia) oznaczen, tzn. w kierunku
przepiséw dyrektywy 2008/95 i rozporzadzenia nr 207/2009, ktére okreslaja uprawnienia wiasciciela
znaku towarowego. Moim zdaniem to te przepisy, a nie przepisy celne, umozliwiaja udzielenie
odpowiedzi na kluczowe pytanie, ktére dotyczy wlasnie art. 5 dyrektywy i art. 9 rozporzadzenia.

43. Po drugie, jak wynika z akt sprawy i co zostalo przedstawione w czasie rozprawy, woézki
wprowadzane do obrotu przez Dume, chociaz pierwotnie pochodzily od Mitsubishi i byly oznaczone
znakami towarowymi tej firmy, byly poddawane, w czasie gdy znajdowaly sie w skladzie celnym,
modyfikacjom konstrukcyjnym. Celem tych modyfikacji byto przystosowanie pojazdéw do wymagan
z zakresu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska wynikajacych z prawa Unii, aby nastepnie wprowadzi¢
je do obrotu na terytorium EOG. Sam obrét odbywal sie juz pod wlasnymi znakami towarowymi
Dumy, przedstawiajacej si¢ klientom jako podmiot odpowiedzialny za woézki, prowadzacy dla nich
serwis posprzedazowy i konkurujacy w tym zakresie z Mitsubishi.

B. W przedmiocie ,,de-brandingu” jako ,uzywania” znakow towarowych Mitsubishi

1. Prawa wiasciciela znaku towarowego

44. Jak stwierdzil Trybunal, ,[z]godnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy[*’] zarejestrowany znak
towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy te wylaczne prawa uprawniaja wlasciciela do zakazania osobom trzecim, ktére nie posiadaja
jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla

towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych zostat on zarejestrowany”*".

45. Niemiej jednak Trybunal zaznaczyl jednoczesnie, ze ,w art. 5 i 7 dyrektywy [89/104] prawodawca
wspdlnotowy ustanowil zasade wspélnotowego wyczerpania, zgodnie z ktéra prawa przyznane przez
znak towarowy nie uprawniaja jego wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem towarowym
przez niego samego lub za jego zgoda. Przyjmujac takie przepisy, prawodawca [Unii] nie zostawil
panstwom czlonkowskim mozliwo$ci wprowadzenia w ich wewnetrznych porzadkach prawnych
instytucji wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy w odniesieniu do towardéw, ktdre
zostaly wprowadzone do obrotu w panstwie trzecim (wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie
C-355/96 Silhouette International Schmied, [EU:C:1998:374], pkt 26)”*.

30 Trybunal odnosil si¢ do dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

31 Wyrok z dnia 11 wrzes$nia 2007 r., Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, pkt 14).
32 Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:2001:617, pkt 32).
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46. W zakresie, w jakim jest to istotne dla niniejszej sprawy, nalezy wskazaé ograniczenie prawa
wlasciciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu na terytorium
EOG: ,przeplyw towaréw miedzy urzedami celnymi oraz magazynowanie towaréw w skladzie pod
nadzorem celnym [...] jako takie nie moga by¢ postrzegane jako wprowadzenie towaréw do obrotu

w Unii”*®,

47. Wychodzac z tego zalozenia, Trybunal wywodzi, ze ,towary objete celna procedura zawieszajaca
nie moga wylacznie z uwagi na takie ich objecie narusza¢ praw wtasnosci intelektualnej znajdujacych
zastosowanie w Unii”*. Do negatywnego wplywu na wylaczne praw wlasciciela znaku towarowego
moze dojs¢ jedynie w przypadku oferty sprzedazy lub sprzedazy towaréw oznaczonych znakiem
towarowym osobom trzecim na terytorium EOG.

2. Wyktadnia pojecia ,uzywania”

48. Trybunal uznal, Ze stowna wzmianka o konkurencyjnym znaku towarowym uzyta jako przykiad
miedzy przedsiebiorcami®, reklamy dotyczace akcesoriéw i cze$ci zamiennych do naprawy
i konserwacji pojazdéw mechanicznych® i szyldy sklepowe, pod warunkiem zgodno$ci z uczciwymi
praktykami handlowymi lub przemystowymi®, nie moga zosta¢ uznane za uzywanie naruszajace prawa
ze znaku towarowego. Nie zajmowal si¢ on jednak do tej pory (o ile si¢ nie myle) ,nieuzywaniem”
w warunkach podobnych do tych wystepujacych w niniejszej sprawie.

49. W wyroku Portakabin® analizowane byto zachowanie zblizone, ale wystepowal tam kluczowy
czynnik réznicujacy, ktérym bylo uzycie, w celach reklamowych, znaku towarowego bez zgody jego
wiasciciela”. Trybunat ocenit, ze wtlasciciel znaku towarowego ma prawo zakaza¢ reklamodawcy
publikowania reklam wedfug stow kluczowych identycznych ze znakiem towarowym Ilub do niego
podobnych, wybranych przez reklamodawce bez zgody wlasciciela. Pytanie sadu krajowego dotyczylo
uzywania w reklamie internetowej oznaczenia chronionego i wtasnie brak jakichkolwiek konsultacji
dotyczacych usuniecia znaku towarowego okazal sie decydujacy. W wyroku tym nie stwierdzono, ze
firma bedaca wlascicielem praw do znaku towarowego wywodzita ich naruszenie ze wzgledu na
dzialanie polegajace na ,de-brandingu” i ,re-brandingu”.

a) Wyktadnia jezykowa

50. Z semantycznego punktu widzenia wyraz uzywa¢ w swoim podstawowym znaczeniu oznacza ,robi¢
uzytek z rzeczy w jakim$ celu”. Uzywanie znaku towarowego w celu identyfikacji towaréw danego
producenta oznacza wiec uzywanie tego znaku towarowego.

51. Przeciwnie, logicznie rzecz biorac, usuniecie lub pozbawienie okreslonego towaru znaku
towarowego jest przeciwienstwem uzywania tego oznaczenia odrdzniajacego. Zgadzam sie zatem
z rzadem niemieckim®, ze catkowite usuniecie znaku towarowego nie moze by¢ uwazane za jego
uzywanie. Trudno byloby uzna¢, ze poprzez usuniecie znaku towarowego, ktéry do tego momentu
odréznial dany towar od innych, osoba dokonujaca tego usuniecia nadal uzywa juz nieistniejacego
oznaczenia jako elementu identyfikujacego pochodzenie towaru.

33 Wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).
34 Ibidem, pkt 56.

35 Wyrok z dnia 14 maja 2002 r., Holterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, pkt 14—16).

36 Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 37-42).

37 Wyrok z dnia 11 wrzesnia 2007 r., Céline (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 86).

39 Wiasciciel znaku towarowego chcial zakaza¢ ,osobie trzeciej zlecania zamieszczania, wedlug sfowa kluczowego identycznego z tym znakiem lub
do niego podobnego, ktére ta osoba trzecia wybrata bez zgody wspomnianego wlasciciela w ramach uslugi odsylania w Internecie, reklamy
towaréw lub ustug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych rzeczony znak zostat zarejestrowany, lub do nich podobnych”.

40 Punkty 19 i 20 uwag zlozonych na pismie.
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52. Uzywanie znaku towarowego musi mie¢ miejsce ,w obrocie handlowym”, zgodnie z dyspozycja
art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Trybunat konsekwentnie
orzekal, Zze wyrazenie to odnosi si¢ do uzywania w kontekscie dzialalno$ci handlowej majacej na celu
uzyskanie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej*. Usuniecie znaku towarowego z towardéw
nim opatrzonych bedzie zatem skutkowalo nieobecnoscia znaku towarowego na rynku, czyli w obrocie
handlowym, w zwigzku z czym znak ten nie bedzie mégl zosta¢ zauwazony przez konsumenta.

53. Jak wskazuje Duma, istnieja tylko dwa przypadki, w ktérych brak oznaczenia odrézniajacego
moglby zosta¢ uznany za wuzZywamie mogace spowodowaé naruszenie praw wilasciciela znaku
towarowego: a) gdy znak towarowy stanowi tréjwymiarowy ksztalt towaru, zarejestrowany po
przeprowadzeniu oceny pod katem wystapienia bezwzglednych podstaw odmowy okreslonych w art. 3
ust. 1 lit. b), ¢) i e) dyrektywy 2008/95%, i b) kiedy kolor zarejestrowany jako znak towarowy bylby
niezmiennie uzywany az do uzyskania charakteru odrézniajacego®”. Zaden z tych przypadkéw
w niniejszej sprawie nie zachodzi.

b) Wyktadnia systemowa

54. Z systemowego punktu widzenia nalezy zwré6ci¢ uwage na art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i art. 7
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Przepisy te, wskazujac niedozwolone, bez zgody wlasciciela znaku
towarowego, rodzaje jego uzywania, nie wymieniaja zachowania polegajacego na usunieciu oznaczenia
z towarow, ktére do tej pory byly tym oznaczeniem opatrzone.

55. Wyliczenie rodzajéw uzywania, ktérych wlasciciel znaku towarowego moze zakaza¢, tak jak to
zostalo ujete w tych artykutach, nie ma charakteru wyczerpujacego®. Jak wskazuje jednak rzad
niemiecki, brak w tym wykazie usuniecia znaku towarowego jest zgodny z logika obu przepiséw: do
uzycia oznaczenia wymagane jest jego pojawienie si¢ na rynku, aby moglo ono zosta¢ wykorzystane
jako narzedzie komunikacji®.

56. Od momentu, gdy Duma i GSI pozbawily woézki widlowe znakéw towarowych Mitsubishi,
zastepujac je wlasnymi, jest dla mnie jasne, ze nie uzywafy oznaczen identyfikacyjnych Mitsubishi.
Inna kwestig jest, czy oznaczenia, ktérymi opatrywano towary w ramach ,re-brandingu” (,Duma”
i ,GSI”), wykazywaly podobienistwo do znakéw towarowych Mitsubishi — podobienstwo, ktére ani nie
wydaje si¢ by¢ prawdopodobne, ani nie wskazuje na nie wlasciciel znakéw towarowych Mitsubishi
(chociaz jest to kwestia odnoszaca sie do stanu faktycznego, ktorej rozstrzygniecie nalezy do sadu
odsytajacego).

57. Jezeli jest tak, jak sadze, to bez znaczenia jest — z punktu widzenia prawa znakéw towarowych — ze
towary wprowadzane do obrotu przez Dume i GSI sa mniej lub bardziej podobne do towaréw
Mitsubishi. W niniejszym wypadku chodzi o kwestie zwigzane z uzywaniem znakéw towarowych
nalezacych do wlasciciela, czyli zwiazane z oznaczeniem odrdzniajacym jako takim, a nie o wieksze lub
mniejsze podobienistwo produktéw identyfikowanych przez znaki towarowe.

41 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 43).

42 Lub w bedacym jego odpowiednikiem art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i e) rozporzadzenia nr 207/2009. Zobacz wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in.
(C-53/01, C-54/01 i C-55/01, EU:C:2003:206), dotyczacy zgloszenia do rejestracji oznaczenia stanowigcego ksztalt produktu, dla wézkow
samochodowych i innych maszyn samojezdnych z kabina kierowcy, zwlaszcza z podnosnikiem widlowym.

43 Odnosnie do warunkéw, jakie musza zosta¢ spelnione, aby zarejestrowac kolor jako znak towarowy, zob. wyrok z dnia 21 pazdziernika 2004 r.,
KWS Saat/OHIM (C-447/02 P, EU:C:2004:649, pkt 79).

44 Wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo).
45 Punkty 24-26 uwag zlozonych na pi$mie.
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¢) Wyktadnia celowosciowa

58. Wedlug Trybunatu w art. 2 dyrektywy 2008/95 zapisana jest podstawowa funkcja, jaka ma petni¢
znak towarowy, poniewaz przepis ten przewiduje, ze jedynie oznaczenia, ktére umozliwiaja
odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw, moga stanowi¢ znak towarowy*.

59. Znak towarowy chroni zatem sposéb, w jaki jego wtasciciel ma wyrézniaé swoje towary: przyznaje
mu sie wobec oséb trzecich monopol na oznaczenie w celu zachowania transparencji informacyjnej na
rynku i w celu identyfikacji tych towaréw, tak aby byly powiazane z chronionym oznaczeniem.
Pozbawienie towaru oznaczenia, ktére dotychczas odrézniato go od innych, bedzie moglo wprowadzi¢
konsumenta w blad lub tez moze prowadzi¢ do zachowania stanowiacego czyn nieuczciwej
konkurencji, jednak, powtarzam, nie oznacza to nieuprawnionego uzywania znaku towarowego,
ktérym do tego momentu opatrzone byly te towary.

60. Jak nastepnie wykaze, wobec powyzszej praktyki, ktéra skutkuje wprowadzeniem konsumenta
w blad lub stanowi nieuczciwa konkurencje, prawidlowa reakcja prawna wymaga innych srodkéw
procesowych.

d) Wskazowki o charakterze prawnoporéwnawczym

61. Stanowisko to potwierdza prawo niektérych panstw czlonkowskich. Ogranicze sie do trzech
przykladéw.

62. W Zjednoczonym Krolestwie* usuniecie znaku towarowego z towaréw, ktére byly nim opatrzone,
nie skutkuje po stronie wlasciciela [tego znaku] prawem do sprzeciwienia si¢ ,de-brandingowi”, pod
warunkiem jednak, ze ma ono charakter calkowity, tzn. usuniete zostaly wszystkie pierwotne
oznaczenia. Stanowisko to podziela brytyjskie orzecznictwo, przeciwne uznaniu, ze osoba dokonujaca
»de-brandingu” narusza prawo wlasciciela znaku towarowego do sprzeciwienia sie uzywaniu tego
znaku przez osobe trzecia®.

63. W prawie niemieckim doktryna réwniez stoi na stanowisku, ze usuniecie pierwotnych znakéw
towarowych nie spelnia warunkéw wymaganych do uznania [okre§lonego dzialania] za naruszenie
prawa do znaku towarowego®. Opiera si¢ na ona orzecznictwie Bundesgerichtshof (sadu najwyzszego,
Niemcy), zgodnie z ktérym, podobnie jak w orzecznictwie brytyjskim, ,kiedy towar, przeksztalcony lub
nie, jest sprzedawany po usunieciu znaku towarowego producenta, producent nie moze szuka¢ ochrony
prawnej w drodze roszczen z zakresu prawa znakéw towarowych, gdyz uzywanie jego zarejestrowanego
znaku towarowego nie mialo miejsca”*.

46 Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 21 i przytoczone tam
orzecznictwo).

47 Ch. Stothers, Parallel Trade in Europe — Intellectual Property, Competition and regulatory Law, Portland (Oregon), Hart Publishing 2007, s. 84,
85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (sad apelacyjny, wydzial cywilny, Zjednoczone Krélestwo), wyrok z dnia 21 lutego 2008 r., Boehringer
Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. W pkt 51-53 tego wyroku czytamy: ,Total de-branding in general is far from
uncommon. [...] To say that removing (or not applying) the original supplier’s mark to the goods amounts to an infringement would be absurd:
traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total
de-branding is clearly not an infringement. There is simply no use of the trade mark in any shape or form. Total de-branding does not fall
within Art. 5 at all. No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the
aftermarket”. Wyrdznienie moje.

49 Zobacz np. F. Hacker, Teil I Anwendungsbereich — § 2, w: P. Strébele, F. Hacker, Markengesetz — Kommentar, Kolonia 2009,wydawnictwo Carl
Heymanns, wydanie 9, s. 48, pkt 62.

50 Wyrok z dnia 12 lipca 2007 r., ,CORDERONE” (I ZR 148/04), pkt 24. Tlumaczenie nieoficjalne.
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64. Prawda jest, ze we Francji ,usuniecie lub modyfikacja znaku towarowego przymocowanego na
stale” stanowi naruszenie prawa wlasciciela tego znaku. Jest tak jednak dlatego, ze ustawodawca
[francuski] bezposrednio zakazal, w art. L 713-2 Code de la propriété intellectuelle (kodeksu wlasnos$ci
intelektualnej), takiego zachowania, chyba ze wlasciciel znaku towarowego wyrazi na to zgode®.
Konieczno$¢ wprowadzenia tego przepisu, jako uzupelniajacego ochrone przeciwko nieuprawnionemu
uzywaniu znaku towarowego, §wiadczy o tym, ze bez niego nie mozna by wyprowadzi¢ takiej normy
z zespolu uprawnien przyznanych wtlascicielowi znaku towarowego przez art. 5 ust. 3 dyrektywy
2008/95 i art. 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

65. Chociaz mam $wiadomo$¢, ze przyklady te dotycza prawa krajowego, w ktérym obowigzuje zasada
wyczerpania, w zadnym wypadku nie mozna uznaé, ze uzasadnienie przyjetego stanowiska (ktdre
mozna by podsumowac jako regule ,no use, no infringement”) jest z ta zasada powigzane.

e) Rola prawodawcy

66. Istotne rdéznice w systemach prawnych panstw czlonkowskich, jesli chodzi o zaliczenie
»de-brandingu” i ,re-brandingu” do katalogu przypadkéw nieuprawnionego uzywania znaku
towarowego, wynikaja z tego, ze prawodawca Unii powstrzymat si¢ od podjecia decyzji w tym zakresie.
Artykut 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 ograniczaja sie do
uregulowania uzywania znaku towarowego, ale nie wykraczaja poza ten zakres: od tego momentu
panstwa czlonkowskie moga wprowadza¢ wlasne regulacje, korzystne lub niekorzystne wzgledem
nieuzywania (lub usuniecia) oznaczenia odrézniajacego, w ramach swojej swobody regulacyjne;j.

67. GdybySmy przyjeli, ze brak uzywania oznacza mimo wszystko uzZywanie w rozumieniu dwdch
cytowanych artykuléw, nadalibySmy prawu Unii znaczenie, ktére moim zdaniem wykracza poza to,
ktére nalezy przypisaé tym przepisom, i ktérego panstwa czlonkowskie nie przewidywaly (na co
wskazuje fakt, ze niektére z nich nadal takie znaczenie odrzucaja). Pod przykryciem dokonania
wykiadni prawdopodobnie przyjeliby$Smy jednak rozwiazanie prawodawcze.

3. Funkcje znaku towarowego

68. W orzecznictwie Trybunalu, przynajmniej w przypadku ,podwdjnej tozsamosci” okreslonej w art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, wykonywanie wylacznego prawa do znaku towarowego jest
ograniczone do przypadkéw, w ktérych wuzywanie oznaczenia przez osobe trzecia wplywa lub moze
negatywnie wplywa¢ na pelnione przez ten znak funkcje, niezaleznie od tego, czy dotyczy to
podstawowej funkcji wskazania pochodzenia oznaczonych tym znakiem towaru lub uslugi, czy tez
jednej z pozostatych funkcji znaku®. Do pozostalych funkcji znaku towarowego nalezy zaliczy¢ takie
funkcje jak w szczegélnosci funkcja polegajaca na zagwarantowaniu jakosci tych towaréw lub ustug
czy tez funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa*.

69. W kazdym razie nalezy jednak zauwazy¢, ze Trybunal zawsze kladzie nacisk na uzywanie
chronionego oznaczenia. Zgodnie z moim stanowiskiem, ze w przedmiotowej sprawie nie doszlo do
rzeczywistego uzywania znakéw towarowych Mitsubishi, uwazam, iz nie jest konieczne rozstrzyganie
sporu co do ewentualnego negatywnego wplywu na funkcje tych znakéw towarowych, ktéry to spér
ma sens tylko wtedy, gdy mialo miejsce uzywanie znaku towarowego.

51 Przepis wprowadzony do tego kodeksu ustawa 92-597 z dnia 1 lipca 1992 r. (zalacznik do JORF z dnia 3 lipca 1992 r.)

52 Wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 79); z dnia 22 wrzesnia 2011 r.,
Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 38). Wyrdznienie moje.

53 Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 58).
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70. Jesli, przeciwnie, w pojeciu uzywania znaku towarowego, ktérego wlasciciel znaku towarowego
moze zabroni¢, mieszcza sie analizowane zachowania, konieczne byloby zbadanie, czy nie doszlo do
naruszenia funkcji znaku towarowego polegajacej na wskazywaniu pochodzenia towaréw™. Bylaby to
bardziej kwestia dotyczaca stanu faktycznego, ktéra powinna zosta¢ rozstrzygnieta przez sad
odsylajacy, z uwzglednieniem tego, ze ze wzgledu na szczegélny charakter wézkéow widlowych
poddanych skladowaniu lub innym dzialaniom krag konsumentéw bedzie si¢ sktadal zasadniczo

z profesjonalistéw o duzym stopniu rozeznania®.

71. W tym celu istotny moze by¢ fakt odzwierciedlony w postanowieniu odsylajacym: jezeli, tak jak
twierdzi sad odsylajacy (drugie pytanie prejudycjalne), pomimo ,de-brandingu” towaréw konsumenci
nadal postrzegaliby te towary jako pochodzace od Mitsubishi, prawdopodobne wydaje sie, ze nie
dosztoby do powstania btedu co do ich pochodzenia™.

C. Objecie towarow procedurg skltadowania celnego

72. Z powyzszych stwierdzenn wnosze, ze usuniecie z okre$lonego produktu oznaczenia, ktérym ten
produkt byl opatrzony, nie stanowi uzywania znaku towarowego, ktére wymagaloby zgody jego
wlasciciela. Wtasciciel znaku towarowego moglby zakaza¢ obrotu danymi towarami jedynie wéwczas,
gdyby nowe oznaczenie umieszczone w wyniku ,re-brandingu” bylo identyczne z oznaczeniem
pierwotnym lub do niego podobne, co nie zostalo stwierdzone w niniejszej sprawie.

73. Jezeli tak jest, to problemy zwigzane z zastosowaniem przepiséw celnych w rzeczywistosci maja
duzo mniejsze znaczenie w niniejszym postepowaniu. Co do zasady, dopdki towary znajduja sie
w skladzie celnym, dopéty nie moze dojs¢ do naruszenia praw do znaku towarowego bedacych
przedmiotem ochrony na terytorium Unii. Co wiecej, kwestie zwiazane z pierwszym wprowadzeniem
do obrotu na terytorium EOG pojawiaja si¢, z punktu widzenia prawa znakéw towarowych, jedynie
wtedy, gdy mamy do czynienia z towarami opatrzonymi oznaczeniem odrézniajacym, ktére zdaniem
jego wlasciciela zostalo naruszone. Natomiast w przypadku przeciwnym, jesli towary zostaly
pozbawione tego oznaczenia, powtarzam, reakcja wlasciciela usunietego znaku towarowego nie moze
juz opiera¢ sie na tej podstawie (ewentualnie — moze na innych).

74. W kazdym razie dodatkowo wypowiem si¢ w przedmiocie pozostalych przedstawionych zarzutéw.

1. W przedmiocie zarzutu naduzycia

75. Mitsubishi utrzymuje, ze dzialania polegajace na ,de-brandingu” i ,re-brandingu” naruszaly prawo
tej spolki do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu towaréw opatrzonych jej znakiem
towarowym” w sposéb, ktérego jedynym celem byto obejscie lub zniesienie tego prawa. Na poparcie
swoich twierdzen przedstawia fragment z wyroku TOP Logistics i in.".

54 Rozumie si¢ przez to funkcje, ktéra ,pozwala na okreslenie towaru lub ustugi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzacych
z okreSlonego przedsigbiorstwa i tym samym na odrdznienie tego towaru lub tej ustugi od towaréw lub ustug pochodzacych z innych
przedsiebiorstw”. Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 20
i przytoczone tam orzecznictwo).

55 W tym znaczeniu postanowienie z dnia 6 lutego 2009 r., MPDV Mikrolab/OAMI (C-17/08 P, EU:C:2009:64, pkt 28, 29).

56 Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 24).

57 Cytuje wyroki: z dnia 1 lipca 1999 r., Sebago i Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, pkt 21); z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff
i Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:2001:617, pkt 33).

58 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r. (C-379/14, EU:C:2015:497), pkt 48: ,kazde dzialanie osoby trzeciej utrudniajace wtascicielowi znaku towarowego
zarejestrowanego w jednym panstwie cztonkowskim lub w wigkszej ich liczbie wykonywanie jego prawa [...] do kontrolowania pierwszego
wprowadzenia do obrotu w EOG towaréw oznaczonych tym znakiem towarowym poprzez swdj charakter narusza wspomniang [podstawowg]
funkcje znaku towarowego. Przyw6z towaréw bez zgody wiasciciela danego znaku towarowego i przechowywanie tych towaréw w skladzie
podatkowym w oczekiwaniu na ich dopuszczenie do konsumpcji w Unii skutkuja pozbawieniem wiasciciela tego znaku towarowego mozliwosci
kontroli szczegdtowych warunkéw pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towaréw oznaczonych jego znakiem towarowym”.
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76. Naduzycie prawa jest trudne do udowodnienia. W istocie sad odsylajacy nawet nie przedkiada
pytan w tym zakresie. Niemniej jednak wobec rozszerzenia przez sad odsylajacy pytania pierwszego
(dotyczacego ,de-brandingu”) o zagadnienie przywozu lub wprowadzenia towaréw do obrotu na
terytorium EOG po usunieciu z nich znakéw towarowych zasadne jest dokonanie analizy, czy
zastosowanie przepiséw celnych nie nosito w niniejszej sprawie cech naduzycia prawa.

77. Trybunal stwierdzil juz w przeszlosci, ze podmioty prawa nie moga w sposéb oszukanczy lub
stanowigcy naduzycie powolywa¢ sie na przepisy prawa Unii®. Stwierdzenie zaistnienia tej
okoliczno$ci wymaga wystapienia:

— ,0go6tu obiektywnych okolicznosci [z ktérych] musi wynikaé, ze pomimo formalnego poszanowania
przestanek przewidzianych w uregulowaniach Unii cel realizowany przez te uregulowania nie zostal

osiagniety”,

— ,[woli] uzyskania nienaleznej korzys$ci wynikajacej z uregulowania prawa Unii poprzez sztuczne
stworzenie przestanek wymaganych dla jej uzyskania” .

78. Tak wiec, chociaz wykorzystujac ,de-branding”, a nastepnie ,re-branding”, Duma i GSI moga
wprowadza¢ do EOG wozki widlowe pierwotnie wyprodukowane przez Mitsubishi, czynia to,
przystosowujac je do wymagan technicznych wynikajacych z prawa Unii. Nalezy takze podkresli¢, ze
nie daza one do sprzedazy z wykorzystaniem znakéw towarowych (i innych oznaczen) tego
producenta, lecz umieszczaja wlasne oznaczenia.

79. Z tego wzgledu Duma i GSI nie naruszaja praw wtlasciciela zarejestrowanego znaku towarowego,
ktore obowiazuja, gdy wprowadzane towary sa opatrzone tym znakiem towarowym. Wynika to z art. 5
ust. 3 lit. ¢) dyrektywy 2008/95 (,przyw6z lub wywéz pod takim oznaczeniem”) .

80. Nawigzanie do wyroku TOP Logistics i in.®”, prawde méwiac, nie pomaga Mitsubishi. W wyroku
tym jest mowa o prawie wlasciciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do
obrotu towardw oznaczonych tym znakiem towarowym. W tamtej sprawie towary zostaly dopuszczone
do swobodnego obrotu, a nastepnie objete procedura zawieszenia poboru akcyzy, co w niniejszej
sprawie nie zachodzi. Ponadto dzialania, ktérym Duma i GSI poddaja woézki widlowe, moga znalez¢
ewentualnie umocowanie w art. 531 rozporzadzenia wykonawczego do kodeksu celnego, ktory

dopuszcza, w szczeg6lnosci, zwyczajowe zabiegi polegajace na ,dodawaniu lub usuwaniu oznaczen”®.

81. Podsumowujac, nie uwazam, aby po stronie pozwanych doszto do naduzycia prawa lub oszustwa,
gdyz:

— W czasie objecia towaréw procedura skladu celnego dzialania, ktérym te towary sa poddawane, maja
uzasadniony cel (w postaci przystosowania do wymagan technicznych), a towary w sensie prawnym
nie znajduja sie w EOG;

— wlasciciel znakéw towarowych nie moze sprzeciwi¢ si¢ dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu
w celu sprzedazy w EOG w sytuacji, gdy jego znaki towarowe nie s3 dla konsumenta dostrzegalne;

59 Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r., Torresi (C-58/13 i C-59/13, EU:C:2014:2088, pkt 42, przytoczone tam orzecznictwo).
60 Wyrok z dnia 28 stycznia 2015 r., Starjakob (C-417/13, EU:C:2015:38, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).

61 Wyrdznienie moje.

62 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r. (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Nie sadze, aby w tym zakresie konieczne bylo dokonywanie poglebionej analizy, spér nie dotyczy bowiem przypadku okreslonego w art. 531
rozporzadzenia wykonawczego do kodeksu celnego.
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— w tych okolicznosciach sytuacja wlasciciela znaku towarowego jest poréwnywalna raczej do takiej,
w ktoérej bezposredni przywdz towardw nastepuje po przeprowadzeniu ,de-brandingu”
i ,re-brandingu” poza terytorium EOG.

2. Uzycie w obrocie handlowym towaréw pozostajgcych w sktadzie celnym

82. Komisja, chociaz réwniez nie stwierdza naduzycia prawa, ocenia, ze gdyby istnialy dowody, by
sadzi¢, ze towary zostana skierowane do konsumentéw w EOG, nalezaloby méwi¢ o uzyciu w obrocie
handlowym, a tym samym o naruszeniu praw do znaku towarowego pomimo objecia towaréw
procedurg skladu celnego®. Dla uzasadnienia tej tezy przytacza ona szereg wyrokéw Trybunatu.

83. Trzy z przytoczonych przez Komisje wyrokéw dotyczyly towaréw pirackich (kopii lub imitacji),
podrobionych (znak towarowy umieszczano na towarze niewyprodukowanym przez wlasciciela znaku
towarowego) ® lub oryginalnych, ktére zachowaty znak towarowy producenta, pochodzacych z krajow
trzecich i objetych procedura zawieszajaca. W kazdej z tych spraw pytania odnosily sie do tego, czy
wlasciciel praw do znaku towarowego jest uprawniony sprzeciwi¢ si¢ sprzedazy (lub ofercie sprzedazy)
dokonanej w czasie objecia towaréw procedura zawieszajaca, jedynie wobec ryzyka, ze zostana one
wprowadzone do obrotu w EOG®.

84. A zatem w niniejszej sprawie z jednej strony z postanowienia sadu odsylajacego wynika, ze towary,
w czasie gdy byly objete procedura skladu celnego, nie byly przedmiotem ani sprzedazy, ani oferty
sprzedazy z oznaczeniem producenta (Mitsubishi) w EOG. Ponadto w tym zakresie to wtasciciel znaku
towarowego powinien dostarczy¢ dowody na wystapienie okolicznosci uzasadniajacych wykonanie
prawa zakazu (art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009) poprzez wykazanie badz
to dopuszczenia do swobodnego obrotu towaréw niewspélnotowych oznaczonych jego znakiem, badz
to oferowania lub sprzedazy towaréw niewspolnotowych opatrzonych jego znakiem towarowym .

85. Dopoki zatem nie zostana przedstawione tego typu dowody, towary objete procedura skladu
celnego nie moga wylacznie z uwagi na takie ich objecie narusza¢ praw wlasnoéci przemystowe;j®.
W czasie objecia ich ta procedura moga by¢ ponadto poddane zwyczajowym zabiegom prawnie
uznanym za legalne na podstawie art. 141 kodeksu celnego i cytowanego juz art. 531 rozporzadzenia
wykonawczego.

86. Z drugiej strony ryzyko skierowania towaréw do europejskich konsumentéw w tych trzech
sprawach wynikato z tego, ze w przypadku oferty lub ponownej sprzedazy klientom do EOG moglyby
zostaé wprowadzone towary z oznaczeniem pierwotnego producenta, co rzeczywiscie prowadziloby do
naruszenia praw do znaku towarowego. W niniejszej sprawie, przeciwnie, taka okoliczno$¢ nie wchodzi
w gre: po poddaniu okre$lonym dziataniom w czasie procedury zawieszajacej (m.in. ,de-brandingu”
i ,re-brandingu”) towary nie konfrontowaly si¢ na rynku z innymi, identycznymi towarami,
opatrzonymi tymi samymi oznaczeniami.

64 Cytuje wyroki z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 58); z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in.
(C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 67); z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 57—62).

65 Zobacz pkt 31, 32, 41, 42 i 51 wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796).

66 Punkty 13—-16 wyroku z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616); pkt 26—32 wyroku z dnia 12 lipca 2011 r.,
L’'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2005 r., Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, pkt 75).

68 Wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r., Philips i Nokia (C-446/09 i C-495/09, EU:C:2011:796, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).
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87. Pozostaje ponadto mozliwos¢, ze przerobione wdzki zostang przez Dume wywiezione do panstw
trzecich®, co w zaden sposéb nie wplynie na prawa wlasciciela znaku towarowego, gdyz nie byly one
wczesniej dopuszczone do swobodnego obrotu. W tych okoliczno$ciach zaakceptowanie zajecia
towaréw oznaczaloby domniemanie naruszenia prawa do znaku towarowego, co byloby niezgodne
z uprzednio przytoczonym orzecznictwem.

88. Komisja koncentruje si¢ jedynie na wprowadzeniu towar6w do obrotu”, nie bierze natomiast pod
uwage, czy w momencie ewentualnego wprowadzenia do EOG na towarach znajduja sie znaki
towarowe czy nie. Okoliczno$¢ ta jest moim zdaniem istotna. Fikcja prawna, ze towary w skladzie
celnym nie znajduja sie¢ na rynku EOG, upodabnia te towary do produktéw przywozonych
bezposrednio z panstw trzecich, réwniez poddanych ,de-brandingowi” i ,re-brandingowi”; w takich
okolicznosciach wtasciciel znaku towarowego nie méglby szuka¢ ochrony prawnej w drodze roszczen
z zakresu prawa znakéw towarowych w celu zatrzymania tych produktéw, co trzeba mie¢ na uwadze
W niniejszej sprawie.

89. Innymi stowy: jesli wlasciciel znaku towarowego nie moze przeciwstawi¢ si¢ przywozowi do EOG
swoich wlasnych produktéw po poddaniu ich ,de-brandingowi” i ,re-brandingowi” przez osobe trzecia
bez jego zgody, gdyz nie doszlo do uzywania jego zarejestrowanego oznaczenia, nie moze on uczynic
tego rowniez w stosunku do wlasnych produktéw poddanych tym samym dzialaniom w procedurze
skfadu celnego, jako ze nie sa one z definicji towarami wspdlnotowymi.

D. Ochrona wynikajgca z przepisow o nieuczciwej konkurencji

90. Wraz z reklama wprowadzajaca w blad i poréwnawcza” prawo Unii dokonalo czesciowej
harmonizacji przepiséw o nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do praktyk handlowych stosowanych
przez przedsiebiorstwa wobec konsumentéw ™.

91. Tymczasem nieuczciwe zachowania miedzy przedsigbiorcami sa obecnie pozostawione poza
szczegblna regulacja na poziomie Unii. W celu zwalczania takich zachowan nalezy zatem zwréci¢ sie
do regulacji krajowych obowiazujacych w kazdym panstwie czlonkowskim. Nie mozna twierdzi¢, tak
jak to zrobila Komisja podczas rozprawy, ze wobec braku harmonizacji przepiséw o nieuczciwej
konkurencji miedzy przedsigbiorcami w Unii nalezy wzmocni¢ prawa wlasciciela znaku towarowego
w drodze orzecznictwa. Stopniowe tworzenie rynku wewnetrznego wymaga zaakceptowania tego, ze
z uwagi na brak $rodkéw harmonizujacych beda istnialy, do momentu podjecia dzialan legislacyjnych
przez Unie, uzasadnione réznice miedzy krajowymi systemami prawnymi.

92. Z motywu 13 dyrektywy 2008/95 wynika ponadto, ze wszystkie panstwa czlonkowskie zwigzane sa
Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemyslowej, ktorej art. 10 bis zobowiazuje je do
zapewnienia skutecznej ochrony przed nieuczciwa konkurencja”. Mozna zatem rozsadnie oczekiwad,
ze pomimo réznic we wszystkich panstwach czlonkowskich beda obowiazywaly przepisy realizujace ten
cel.

69 W toku rozprawy Duma potwierdzila, ze eksportuje wozki widtowe opatrzone jej znakiem towarowym m.in. do Maroka i Rosji.
70 Punkt 27 uwag zlozonych na pismie.

71 Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy
poréwnawczej (Dz.U. 2006, L 376, s. 21). Zobacz w szczegdlnoséci, w zwiazku ze znakami towarowymi, jej art. 4.

72 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczaca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych
przez przedsiebiorstwa wobec konsumentéw na rynku wewnetrznym oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE,
98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzadzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
2005, L 149, s. 22).

73 Zobacz pkt 14 niniejszej opinii.
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93. Niektére paristwa czlonkowskie”™ rozszerzyly zakres stosowania przepisow dyrektywy
o nieuczciwych praktykach handlowych na stosunki miedzy przedsiebiorcami. Zgodnie natomiast z ta
dyrektywa usuniecie znaku towarowego z towaru i zastgpienie go innym mogloby w istocie —
prawdopodobnie i w zalezno$ci od okolicznosci — miesci¢ sie w klauzuli generalnej art. 5 ust. 1 (jako
»hieuczciwe praktyki handlowe”) lub tez w art. 5 ust. 4 lit. a) (jako ,praktyka wprowadzajaca w btad”).

94. W innych porzadkach prawnych, jak np. w niemieckim, doktryna jest sktonna uznac przypadki
»de-brandingu” i ,re-brandingu” towaréw za dzialania tworzace co do zasady przeszkody dla
konkurencji ~ (Wettbewerbsbehinderung), @ w  szczegélnosci  przeszkody  dla  sprzedazy
(Absatzbehinderung) i dla reklamy (Werbebehinderung) ™.

95. Przedstawiajac te uwagi, nie zamierzam ingerowa¢ w mozliwosci, jakimi dysponuje sad odsylajacy
na bazie swojego prawa krajowego do zakwalifikowania dziatan bedacych przedmiotem postepowania.
Ograniczam si¢ do otwarcia perspektywy, z ktérej mozna dostrzec reakcje procesowe wobec
ewentualnie niezgodnego z prawem dzialania w zakresie wykraczajacym poza prawo odnoszace si¢ do
znakéw towarowych 7.

V. Whnioski

96. Majac na uwadze powyzsze, proponuje Trybunalowi, aby na pytania przedstawione przez Hof van
beroep Brussel (sad apelacyjny w Brukseli, Belgia) odpowiedzial w nastepujacy sposdb:

Nie stanowi uzycia znaku towarowego w rozumieniu art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych i art. 9 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] usuniecie przez
osobe trzecia bez zgody wlasciciela znaku towarowego oznaczen umieszczonych na towarach, gdy:

— towary te nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym
ze wzgledu na umieszczenie w skladzie celnym, w ktérym zostaly poddane modyfikacjom majacym
na celu przystosowanie ich do przepiséw technicznych Unii; i

— usuniecie oznaczen zostalo przeprowadzone w celu przywozu lub wprowadzenia do obrotu tych
towarow w Europejskim Obszarze Gospodarczym opatrzonych (nowym) znakiem towarowym,
innym od pierwotnego.

74 Hiszpanska ustawa 29/2009 zmieniajaca system prawny dotyczacy nieuczciwej konkurencji i reklamy w celu poprawy ochrony konsumentéw
i uzytkownikéw z dnia 30 grudnia [2009 r.] (BOE nr 315 z dnia 31 grudnia 2009 r., s. 112039) ustanawia ,jednolity system prawny
w odniesieniu do nieuczciwos$ci czynéw wprowadzajacych w blad i agresywnych, wymagajacy takiego samego poziomu dzialan naprawczych
niezaleznie od tego, czy adresatami sa konsumenci czy przedsiebiorcy”.

75 Zobacz KH. Fezer, Markenrecht, Monachium 2009, C.H. Beck, wydanie 4, s. 249, pkt 87, 88; a takze F. Hacker w: P. Strobele, F. Hacker,
Markengesetz — Kommentar, Kolonia 2009, wydawnictwo Carl Heymanns, wydanie 9, s. 48, pkt 62. W obu przytoczone zostalo orzecznictwo
sadéw niemieckich.

76 Chociaz sad odsylajacy nie zadal w tym zakresie pytania, Mitsubishi stwierdza, Ze jej pozew przeciwko Dumie i GSI opieral si¢ takze,
dodatkowo, na belgijskich przepisach o nieuczciwej konkurencji.
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