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W Zbior Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
GIOVANNIEGO PITRUZZELLI
przedstawiona w dniu 12 maja 2022 r.!

Sprawa C-197/21

Soda-Club (CO2) SA,
SodaStream International BV
przeciwko
MySoda Oy

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Korkein oikeus (sad
najwyzszy, Finlandia)]

Odestanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Wyczerpanie — Butle do ponownego napelniania
zawierajace dwutlenek wegla — Wprowadzenie do obrotu w panstwie cztonkowskim przez
wlasciciela znaku towarowego lub za jego zgoda — Odsprzedaz przez osobe trzecig, po
przepakowywaniu i opatrzeniu znakiem towarowym tej osoby, w tym samym panstwie
cztonkowskim — Nadal widoczny znak towarowy butli bedacej w obrocie wygrawerowany na
szyjce butli — Przepakowywanie — Przeslanki okreslone w wyroku Bristol-Meyers Suibb i in. —
Transpozycja na produkty inne niz farmaceutyczne — Transpozycja do sytuacji dotyczacej
pojedynczego panstwa czlonkowskiego — Przestanka konieczno$ci — Wrazenie istnienia
powiazan gospodarczych

1. Dwudziesty pierwszy wiek charakteryzuje sie¢ powszechna $wiadomos$cia wplywu naszych
wzorcow konsumpcji na podstawowe kwestie, takie jak w szczegélnosci ochrona $rodowiska.
W swoim komunikacie z 2015 r. ,Zamknigcie obiegu — plan dzialania UE dotyczacy gospodarki
o obiegu zamknietym”?, Komisja Europejska w nastepujacy sposéb wychwala zalety tego typu
gospodarki: ,[p]rzejscie na gospodarke o obiegu zamknietym, gdzie wartos¢ produktéw,
materialéw i zasoboéw w gospodarce jest utrzymywana tak dlugo, jak to mozliwe, a wytwarzanie
odpadéw ograniczone do minimum, stanowi istotny wklad w wysitki Unii zmierzajace do
stworzenia zréwnowazonej, niskoemisyjnej, zasobooszczednej i konkurencyjnej gospodarki”.
Taka cyrkularno$¢ gospodarki oznacza, ze towary po raz pierwszy wprowadzone do obrotu
w Unii przez wlascicieli znakéw towarowych beda ponownie wykorzystywane, uzupelniane lub
napelniane przed ich dalszym ponownym obrotem. Taki jest kontekst niniejszego wniosku
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, ktéry daje Trybunalowi sposobno$¢ okreslenia
warunkoéw, w jakich powinno nastapi¢ niezbedne zharmonizowanie uzasadnionych intereséw
tych wlascicieli znakéw towarowych z interesami oséb trzecich, ktére ponownie wykorzystuja
i odsprzedaja ich towary.

' Jezyk oryginalu: francuski.
2 COM(2015) 614 final z dnia 2 grudnia 2015 r.
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I. Ramy prawne

A. Prawo Unii

1. Rozporzgdzenie (UE) 2017/1001

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej? uchylito i zastapilo, ze skutkiem od
1 pazdziernika 2017 r., rozporzadzenie (WE) nr 207/2009*.

3. Artykul 15 rozporzadzenia 2017/1001, zatytulowany ,Wyczerpanie praw wynikajacych
z unijnego znaku towarowego”, stanowi:

»1. Wlasciciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego uzywania
w odniesieniu do towaréw, ktdre zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby
sprzeciwiac sie¢ dalszemu obrotowi towarami, w szczegé6lnosci, jezeli stan towaréw zmienit sie lub
pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu”.

2. Dyrektywa (UE) 2015/2436

4. Artykul 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych?®, zatytutowany ,Wyczerpanie praw wynikajacych ze znaku towarowego”,
ma nastepujace brzmienie®:

»1. Wlasciciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania uzywania tego znaku
w odniesieniu do towardéw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym
znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby
sprzeciwiac si¢ dalszemu obrotowi towarami, w szczegé6lnosci, jezeli stan towaréw zmienit si¢ lub
pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu”.

* Dz.U. 2017, L 154, s. 1.

* Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienione
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwane dalej
srozporzadzeniem 207/2009”). Artykul 13 rozporzadzenia nr 207/2009 odpowiada art. 15 rozporzadzenia 2017/1001.

> Dz.U. 2015, L 336, s. 1.

¢ Od dnia 15 stycznia 2019 r. przepis ten zastepuje i odpowiada w bardzo szerokim zakresie art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
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B. Prawo finskie

5. Artykul 9 ust. 1 tavaramerkkilaki (544/2019) [ustawy o znakach towarowych (nr 544/2019)]
z dnia 26 kwietnia 2019 r. ma zastosowanie do krajowych znakéw towarowych od dnia 1 maja
2019 r. Przewiduje on, ze wlasciciel znaku towarowego nie moze zakaza¢ uzywania tego znaku
towarowego w odniesieniu do towardéw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego
zgoda. Artykul 9 ust. 2 tej ustawy stanowi, ze niezaleznie od ust. 1 wlasciciel znaku towarowego
moze zakaza¢ uzywania znaku towarowego w odniesieniu do towaréw, jezeli ma uzasadniony
powdd, by sprzeciwiaé sie oferowaniu towaréw lub dalszemu obrotowi nimi. Wtasciciel znaku
towarowego moze zakaza¢ uzywania znaku towarowego w szczegdlnosci wtedy, gdy stan
towar6ow ulega zmianie lub ich jako$¢ pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu’.

II. Postepowanie gléwne, pytania prejudycjalne oraz postepowanie przed Trybunalem

6. Soda-Club (C02) SA i SodaStream International BV (zwane dalej lacznie ,SodaStream”)
produkuja i sprzedaja domowe urzadzenia karbonizujace przeznaczone do uzytku oséb
prywatnych. Urzadzenia te umozliwiajg tatwe przygotowywanie wody gazowanej i smakowych
napojow gazowanych z wody z kranu. W Finlandii urzadzenia te sa sprzedawane pod znakiem
towarowym SODASTREAM. Urzadzenia te sa sprzedawane w opakowaniu, ktére zawiera
ponadto aluminiowa butle z dwutlenkiem wegla, ktéra mozna ponownie napetnia¢ i na ktérej
wygrawerowany jest znak towarowy SODASTREAM lub SODA-CLUB. Butla opatrzona jest
réwniez etykieta z jednym z tych znakéw towarowych. Ponadto SodaStream oferuje w sprzedazy
indywidualnej butle napetnione dwutlenkiem wegla. SodaStream jest wtascicielem unijnych oraz
krajowych znakéw towarowych SODASTREAM i SODA-CLUB. Zarejestrowane znaki towarowe
SODASTREAM i SODA-CLUB odnosza si¢ zaréwno do rozpatrywanych butli, jak i zawartego
w nich dwutlenku wegla.

7. MySoda Oy ma siedzibe w Finlandii. Prowadzi obrét urzadzeniami podobnymi do tych
sprzedawanych przez SodaStream pod znakiem towarowym MYSODA w opakowaniach
niezawierajacych jednak butli. Od 2016 r. MySoda sprzedaje na rynku finiskim butle napetnione
dwutlenkiem wegla, ktére sa kompatybilne nie tylko z jej wlasnymi urzadzeniami
karbonizujacymi, ale takze =z urzadzeniami sprzedawanymi przez SodaStream. Butle
z dwutlenkiem wegla napelniane i sprzedawane przez MySoda to miedzy innymi ponownie
napelniane butle pierwotnie wprowadzonych do obrotu przez SodaStream. MySoda otrzymuje
od dystrybutoréw puste butle z dwutlenkiem wegla pochodzace od SodaStream, ktére zostaly
zwrécone przez konsumentéw. Nastepnie MySoda usuwa etykiete umieszczong na butli przez
SodaStream. Po ponownym napelnieniu butli umieszcza na niej wlasna etykiete. Nie ulega
watpliwosci, ze tak umieszczona etykieta zawsze pozostawia widoczne grawerunki na butli,
w tym znaki towarowe SODASTREAM i SODA-CLUB.

8. W Finlandii butle z dwutlenkiem wegla sa dostepne w punktach sprzedazy detalicznej.
SodaStream i MySoda nie maja wlasnych sklepéw.

7 Ze wzgledu na czas trwania praktyki zakwestionowanej przed sadem odsylajacym nalezy réwniez odnie$¢ si¢ do § 10a tavaramerkkilaki
(1715/1995) [ustawy o znakach towarowych (1715/1995)] obowigzujacej do dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz § 8 tavaramerkkilaki (616/2016)
[ustawy o znakach towarowych (616/2016)] obowiazujacej do dnia 30 kwietnia 2019 r. Te dwa przepisy odpowiadaly co do istoty § 9
obecnie obowiazujacej ustawy o znakach towarowych.
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9. MySoda uzywala dwéch réznych etykiet. Na tak zwanej etykiecie ,rézowej” znajdowatlo sie
napisane duzymi literami logo MySoda opatrzone adnotacjg, ze jest to ,finski dwutlenek wegla do
urzadzen karbonizujacych”. Obok szczegélowych danych o produkcie, ktére byly napisane matg
czcionka, znajdowala si¢ informacja o spoélce, ktéra napelnita butle, a takze wskazanie witryny
internetowej, gdzie mozna uzyska¢ dalsze informacje. Na tak zwanej etykiecie ,bialej” wyrazenie
»~dwutlenek wegla” napisane bylo wielkimi literami w pieciu jezykach. Szczegélowe dane
o produkcie, tj. nazwa spdtki, ktéra napelnita butle, wraz ze wskazowka, ze spdtka ta nie jest
powiazana z pierwotnym dostawca butli ani z jego przedsiebiorstwem lub znakami towarowymi
widocznymi na butli, a takze z odestaniem do witryny internetowej MySoda, byly napisane drobna
czcionka.

10. Uznawszy, ze praktyka ta narusza jej prawa do znaku towarowego i ze ma kilka uzasadnionych
powodow, aby sie jej sprzeciwi¢, SodaStream wniosta powddztwo przeciwko MySoda
o stwierdzenie, Ze ta ostatnia naruszyla jej znaki towarowe w Finlandii poprzez uzywanie ich bez
zezwolenia w ramach prowadzonej przez nia dziatalnosci handlowej oraz poprzez wprowadzanie
do obrotu opatrzonych tymi znakami towarowymi ponownie napetnionych butli z umieszczonym
na nich wlasnym znakiem towarowym MySoda, po usunieciu i zastapieniu oryginalnych etykiet,
bez zgody SodaStream lub ponownie napelnionych butli po zastgpieniu oryginalnych etykiet
nowymi. SodaStream wniosla o zaniechanie postepowania, ktére uwazala za naruszenie oraz
zazadata odszkodowania.

11. W wyroku wstepnym z dnia 5 wrze$nia 2019 r. markkinaoikeus (sad gospodarczy, Finlandia)
uwzglednil zadania SodaStream w zakresie stosowania przez MySoda etykiet rézowych i oddalit
roszczenia w odniesieniu do etykiet bialych. Markkinaoikeus (sad gospodarczy) stwierdzit, ze
prawo wylaczne wynikajace ze znaku towarowego SodaStream zostalo wyczerpane w odniesieniu
do butli z dwutlenkiem wegla, ktére spétka ta pierwotnie wprowadzita do obrotu. Aby sprzeciwic¢
sie praktyce stosowanej przez MySoda, SodaStream powinna zatem wykazac uzasadniony interes.
Po odrzuceniu kryteriéw okreslonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.® na tej podstawie, ze
spor miedzy SodaStream i MySoda nie dotyczyl importu réwnoleglego, markkinaoikeus (sad
gospodarczy) opart sie na wyroku Viking Gas’, stwierdzajac, ze praktyka MySoda nie zmienia ani
nie pogarsza stanu butli z dwutlenkiem wegla pierwotnie wprowadzonej do obrotu przez
SodaStream ani jej zawartosci. Praktyka ta wedlug tego sadu nie szkodzi réwniez reputacji
SodaStream ani nie spowodowata zadnych szkdd, ktére moglyby stanowi¢ uzasadniony powdéd
do sprzeciwienia si¢ tej praktyce przez SodaStream. O ile praktyka dotyczaca etykiet bialych nie
stworzyla zdaniem odno$nego sadu falszywego wrazenia istnienia powigzan gospodarczych
miedzy MySoda a SodaStream, o tyle nie mozna tego samego powiedzie¢ o stosowaniu etykiet
r6zowych, ktére u wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta moga wywola¢ wrazenie, ze istnieja powigzania gospodarcze miedzy
tymi dwoma podmiotami. W szczegdlnosci, z uwagi na centralna pozycje logo MySoda na
etykiecie rézowej, wspomniany sad uznal, ze konsument mégt uwierzy¢, iz butla z dwutlenkiem
wegla pochodzi od MySoda. W tym wzgledzie istnial uzasadniony powdd, dla ktérego
SodaStream sprzeciwiala sie uzywaniu etykiet rézowych.

12. SodaStream i MySoda wniosly $§rodki odwolawcze od tego wyroku wstepnego do Korkein
oikeus (sadu najwyzszego, Finlandia), ktéry je dopuscit.

8 Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. (C-427/93, C-429/93 i C-436/93, zwany dalej ,wyrokiem Bristol-Myers Squibb i in.”, EU:C:1996:282).
°  Wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. (C-46/10, zwany dalej ,wyrokiem Viking Gas”, EU:C:2011:485).
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13. Zdaniem SodaStream, MySoda, usuwajac etykiete opatrzona jej znakiem towarowym, a wiec
wskazujaca na pochodzenie butli z dwutlenkiem wegla i umieszczajac nowa etykiete, dokonuje
ponownego etykietowania towaru, co juz stanowi naruszenie funkcji znaku towarowego
polegajacej na wskazywaniu pochodzenia i powinno podlega¢ przestankom okreslonym
w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. lub przynajmniej przestance konieczno$ci. Wymiana
etykiety na opisanych powyzej warunkach nie jest za§ konieczna dla wprowadzenia do obrotu
ponownie napelnionych butli z dwutlenkiem wegla, poniewaz umieszczenie na takiej butli
naklejki umozliwiajacej przedstawienie informacje dotyczacych podmiotu napelniajacego
w mniejszym stopniu naruszaloby prawa wlasciciela znaku towarowego. SodaStream ma zatem
prawo sprzeciwi¢ sie praktyce stosowanej przez MySoda. Jako kolejny uzasadniony powdd
sprzeciwu SodaStream powoluje sie¢ rowniez na falszywe wrazenie, jakie wywoluje jej zdaniem
praktyka MySoda w odniesieniu do istnienia powiazan gospodarczych miedzy nia a MySoda.

14. Ze swojej strony MySoda twierdzi, ze kryteria okreslone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.
nie maja zastosowania w niniejszej sprawie, poniewaz chodzi tu o handel wewnatrz jednego
panstwa czlonkowskiego. MySoda nie przepakowuje oryginalnego produktu sprzedawanego
w ramach importu réwnoleglego. Zmiana etykiety nie narusza jej zdaniem funkcji znaku
towarowego, poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw rozumie, ze etykieta, ktéra umieszcza, okresla
jedynie pochodzenie dwutlenku wegla i podmiot napetniajacy butle, podczas gdy grawerunek
znajdujacy sie na butli, ktéry okresla jej pochodzenie, pozostaje widoczny. W kazdym razie
wymiana etykiety SodaStream jest konieczna, poniewaz zwykla naklejka na ponownie
napelnionej butli stwarzataby wieksze ryzyko pomylki co do tozsamosci podmiotu ostatnio
napelniajacego butle, jako ze butle te sa przeznaczone do wielokrotnego napelniania. Wymiana
etykiety pozwala unikng¢ sytuacji, w ktérej ten sam towar miatby kilka kodéw kreskowych,
a ponadto jest czesto konieczna, gdy oryginalna etykieta zostala uszkodzona lub sie oderwala.
MySoda twierdzi, ze postepuje zgodnie z praktyka branzowa stale stosowana w Finlandii do tego
stopnia, Ze przestrzega jej rowniez sama SodaStream. Wreszcie MySoda wskazala przed sadem
odsylajacym, ze nie jest jedyna spoétka dzialajaca na rynku napetniania butli dwutlenkiem wegla
i ze w zwiazku z tym jest réwniez mozliwe, Ze etykiety, ktére zastepuje, nie s3 etykietami
SodaStream, lecz poprzednich podmiotéw, ktére napetnity butle.

15. Sad odsytajacy uwaza, ze w prawie Unii nie ma jasnej i szczegdélowej regulacji dotyczacej
warunkoéw, w jakich wlasciciel znaku towarowego ma uzasadnione powody, aby sprzeciwiac sie
dalszemu obrotowi towarami wprowadzonymi na rynek. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
Trybunalu co najmniej w przypadku przepakowywania produktéw leczniczych pochodzacych
z importu réwnoleglego, ktére obejmuje nakladanie nowej etykiety, istnieje zagrozenie dla
gwarancji pochodzenia znaku towarowego. W ten sposéb takie przepakowanie wplywa na
szczegblny przedmiot znaku towarowego. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze wlasciciel
znaku towarowego moze zakaza¢ sprzedazy przepakowanych produktéw, jezeli dystrybutor nie
udowodni, ze postepowanie to spelnia kryteria okre$lone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.!.
Wihasciciel znaku towarowego moze zatem zakazaé przepakowywania produktu, chyba ze
przepakowywanie jest niezbedne w celu umozliwienia wprowadzania do obrotu produktéw
bedacych przedmiotem importu réwnoleglego, a uzasadnione interesy wlasciciela znaku
towarowego sa poza tym chronione'. Sad odsylajacy zauwaza réwniez, ze z wyroku Viking Gas,
w ktérym jednak nie powotano sie na orzecznictwo Trybunatu w zakresie przepakowywania ani
na kryteria okre$lone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., wynika, ze w przypadku, gdy podmiot

1 Sad odsylajacy powoluje sie na wyroki: z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 29 i 30);
z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 28-30).

' Sad odsylajacy przywoluje tutaj wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 52, 53).
12 Sad powoluje si¢ tutaj wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 34).
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napelniajacy butle gazowe wprowadzone do obrotu w tym samym panstwie czlonkowskim
umiescil na tych butlach swoje wlasne etykiety, uzasadniony powdd do sprzeciwienia sie
postepowaniu podmiotu napelniajacego butle moze istnie¢ takze wéwczas, gdy uzywanie znaku
towarowego odbywa sie w ten sposdb, iz sprawia wrazenie, ze miedzy wlascicielem znaku
towarowego a podmiotem napelniajacym istnieja powigzania gospodarcze .

16. Sad odsylajacy zauwaza po pierwsze, ze z orzecznictwa Trybunalu nie wynika jasno, ze
przestanka koniecznosci, tak jak zostala zdefiniowana w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., ma
zastosowanie do przepakowywania towaréw wprowadzonych do obrotu w tym samym panstwie
czlonkowskim. Sad odsytajacy nie jest pewien, czy moze zakwalifikowa¢ czynno$¢ dokonywana
przez MySoda jako ,przepakowywanie” w rozumieniu orzecznictwa Trybunatu, zwazywszy, ze
w ramach sporu w postepowaniu gléwnym dotyczy ona butli przeznaczonych do wielokrotnego
napelniania. Sad odsylajacy zastanawia sie réwniez, czy decydujace znaczenie ma to, ze wlasciwy
krag odbiorcéw dojdzie do wniosku, ze etykieta wskazuje wylacznie na pochodzenie dwutlenku
wegla, nawet jesli wlasciciel znaku towarowego przy pierwotnym wprowadzaniu do obrotu butli
z dwutlenkiem wegla umiescil na niej etykiete opatrzona jego wlasnym znakiem towarowym
w celu wskazania pochodzenia wspomnianej butli. Nie jest réwniez jasne, czy wnioski wyciagniete
w wyroku Viking Gas mozna zastosowa¢ w ramach sporu w postepowaniu gléwnym, poniewaz
wyrok ten dotyczyl znakéw towarowych umieszczonych na butlach gazowych przez wlasciciela
znaku towarowego, ktéry pierwotnie wprowadzil te butle do obrotu, przy czym znaki towarowe
nie zostaly nigdy usuniete ani zakryte. W ramach sporu w postgpowaniu gléwnym pozostaje
widoczny jedynie znak towarowy wygrawerowany na szyjce butli z dwutlenkiem wegla.

17. Po drugie, w $wietle orzecznictwa Trybunalu, a w szczegdlnosci wyroku Loendersloot™,
czasami wystarczajace moze okazac sie umieszczenie na butlach zwyklej naklejki zawierajacej
dodatkowe informacje, bez koniecznosci usuwania etykiety umieszczonej przez wilasciciela znaku
towarowego, ktéry wprowadzil butle do obrotu. Z orzecznictwa wynika réwniez, ze przestanka
koniecznosci nie jest spelniona, jezeli stosowana praktyka jest podyktowana wylacznie checia
uzyskania korzysci gospodarczej’. Butle ponownie napelniane dwutlenkiem wegla musza
zawiera¢ informacje o podmiocie je napetniajacym. Zakladajac, ze kryteria okreslone w wyroku
Bristol-Myers Squibb i in. maja zastosowanie, a w szczegdlnosci przestanka koniecznosci, sad
odsylajacy zastanawia sig, czy nalezy wzia¢ pod uwage przeznaczenie butli. Otdz, jako ze butle na
dwutlenek wegla sa przeznaczone do wielokrotnego napelniania, moze pojawi¢ sie kwestia
trwalo$ci w czasie etykiet umieszczonych przez wlasciciela znaku towarowego, ktéry wprowadzit
wspomniane butle do obrotu. Dokladniej rzecz ujmujac, chodzi o to, czy uszkodzenie etykiety
umieszczonej na butli przez wlasciciela znaku towarowego lub jej oderwanie z butli badz fakt, ze
inny podmiot napelniajacy butle mégt juz wczes$niej zastapi¢ oryginalna etykiete swoja wlasna,
moga stanowi¢ okolicznosci, na podstawie ktérych mozna uznaé, ze wymiana etykiety lub
zastgpienie wlasna etykieta podmiotu napelniajacego jest konieczne do wprowadzenia do obrotu
ponownie napelnionej butli.

13 Sad odsylajacy odnosi sie w tym miejscu do pkt 37 wyroku Viking Gas.
¥ Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. (C-349/95, EU:C:1997:530).
1> Sad odsylajacy przywoluje tutaj wyrok z dnia 12 pazdziernika 1999 r., Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494, pkt 44).
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18. W tych okolicznosciach Korkein oikeus (sad najwyzszy, Finlandia) postanowil zawiesi¢
postepowanie i postanowieniem, ktére wplynelo do sekretariatu Trybunalu w dniu 29 marca
2021 r., zwrdcil sie¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1. Czy tzw. kryteria Bristol-Myers Squibb wypracowane w orzecznictwie [Trybunatu] w zakresie
przepakowywania i ponownego etykietowania w sprawach dotyczacych importu
réownoleglego, a w szczegdlnosci tzw. przestanka koniecznosci, znajduja zastosowanie réwniez
w przypadku przepakowywania lub ponownego etykietowania towaréw, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu w panstwie czlonkowskim przez wtasciciela znaku towarowego lub
za jego zgoda, w celu dalszej odprzedazy w tym samym panstwie czlonkowskim?

2. W przypadku gdy wlasciciel znaku towarowego w chwili wprowadzenia do obrotu butli
zawierajacej dwutlenek wegla opatrzyt ja swoim znakiem towarowym, ktéry jest zaréwno
umieszczony na etykiecie butli, jak i wygrawerowany na jej szyjce, czy wspomniane wyzej
kryteria »Bristol-Myers Squibb«, a w szczegdlnosci tzw. przestanka koniecznosci znajduja
zastosowanie réwniez wtedy, gdy osoba trzecia ponownie napetnia butle dwutlenkiem wegla
w celu dalszej odprzedazy, usuwa z niej oryginalna etykiete i zastepuje ja etykieta z wlasnym
znakiem towarowym, przy czym znak towarowy wprowadzajacego butle do obrotu jest nadal
widoczny w grawerunku na szyjce butli?

3. Czy w opisanej powyzej sytuacji mozna uznad, ze usuniecie i zastapienie etykiety zawierajacej
znak towarowy zagraza zasadniczo funkcji znaku towarowego, jaka jest wskazywanie
pochodzenia butli, czy tez — w odniesieniu do mozliwosci zastosowania warunkéow
odnoszacych si¢ do przepakowywania i ponownego etykietowania — ma znaczenie
okolicznos¢, iz

— nalezy zalozy¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw dojdzie do wniosku, ze etykieta odnosi si¢
wylacznie do pochodzenia dwutlenku wegla (a zatem do podmiotu napetniajacego butle);
lub

— nalezy zalozy¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw dojdzie do wniosku, ze etykieta odnosi si¢
rowniez, przynajmniej czesciowo, do pochodzenia butli?

4. W przypadku gdy usuniecie i zastapienie etykiety butli dwutlenku wegla jest oceniane pod
katem przeslanki koniecznosci, czy przypadkowe uszkodzenie lub oderwanie etykiet
umieszczonych na butlach wprowadzonych do obrotu przez wiasciciela znaku towarowego
lub ich usuniecie i zastapienie przez poprzedni podmiot napelniajacy moze stanowic
okoliczno$¢, na podstawie ktérej regularne zastepowanie etykiet wlasnymi etykietami
podmiotu napelniajagcego nalezy uzna¢ za konieczne do wprowadzenia ponownie
napetnionych butli do obrotu?”.

19. MySoda, SodaStream, rzad finski oraz Komisja przedstawily Trybunatowi swoje uwagi na
pi$mie.

III. Analiza

20. Przed przystapieniem do analizy pytan skierowanych do Trybunatu chcialbym zaznaczy¢, ze

w niniejszej opinii odwotam sie¢ do odpowiednich przepiséw rozporzadzenia 2017/1001
i dyrektywy 2015/2436, a mianowicie w szczegélnosci do art. 15 rozporzadzenia 2017/1001
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i art. 15 dyrektywy 2015/2436'. W zakresie, w jakim stan faktyczny zarzucany MySoda miat
poczatek w 2016 r., oraz biorac pod uwage podobienstwo przepiséw dotyczacych wyczerpania
prawa przyznanego przez krajowe i unijne znaki towarowe, rozwazania, ktdére zostana poswiecone
art. 15 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 dyrektywy 2015/2436, beda mialy zastosowanie réwniez
do interpretacji odpowiednich przepiséw zawartych w aktach poprzednio obowigzujacych'.
Z tego samego powodu orzecznictwo Trybunalu oparte na tych wczesniejszych przepisach
pozostaje istotne dla rozstrzygniecia postepowania gtéwnego.

A. W przedmiocie pytan prejudycjalnych pierwszego, drugiego i czwartego

21. Poprzez pytania prejudycjalne pierwsze, drugie i czwarte, ktére moim zdaniem nalezy
rozpatrywac tacznie, sad odsylajacy zwraca sie do Trybunatu o wyjasnienie, czy kryteria okreslone
w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. maja mie¢ zastosowanie w przypadku, gdy towary sa
odsprzedawane przez osobe trzecig po ich pierwszym wprowadzeniu do obrotu w Unii przez
wlasciciela znaku towarowego w tym samym panstwie czlonkowskim, w ktérym zostaly po raz
pierwszy wprowadzone do obrotu. Ponadto zastanawia sie, czy te kryteria, a w szczegélnosci
przestanka koniecznosci, maja zastosowanie w sytuacji, gdy osoba trzecia napeilnia butle
dwutlenkiem wegla w celu jej dalszej odsprzedazy, usuwa z niej oryginalna etykiete i zastepuje ja
wlasng etykieta, pozostawiajac jednoczesnie widoczny znak towarowy wtlasciciela
wygrawerowany na szyjce butli. Wreszcie sad odsylajacy zastanawia sig, jaki wplyw na ocene
przestanki koniecznosci przepakowywania moze mie¢ okolicznos$é, ze etykiety umieszczane przez
wlasciciela znaku towarowego na butlach przeznaczonych do wielokrotnego napelniania
i wielokrotnego uzytku, ze wzgledu na swéj charakter, ulegaja zniszczeniu, a nawet oderwaniu, co
powoduje potencjalnie konieczno$¢ ich regularnej wymiany dla celéw dalszego obrotu nimi.
Pytania te sa zadawane w celu rozstrzygniecia, czy SodaStream ma prawo sprzeciwiaé sig
postepowaniu MySoda.

22. Ta mozliwo$¢ sprzeciwu, stanowiaca odstepstwo od podstawowej zasady swobodnego
przeplywu towaréw, ma na celu wylacznie ochrone praw, ktére wchodza w zakres szczegdlnego
przedmiotu znaku towarowego, rozumianego w $wietle jego zasadniczej funkcji®®. Szczegélnym
przedmiotem prawa do znaku towarowego jest zwlaszcza zapewnienie wlascicielowi wylacznego
prawa do uzywania znaku towarowego w ramach pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu
i jego ochrona przed konkurentami, ktérzy chcieliby naduzyé pozycji i renomy znaku
towarowego, sprzedajac towary bezprawnie oznaczone tym znakiem towarowym'. Zasadnicza
funkcja znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi lub uzytkownikowi konicowemu
identycznosci pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, by umozliwi¢c mu
odrdznienie, bez ewentualnego wprowadzenia w blad, owego towaru od towaréw o innym
pochodzeniu®. Jednakze prawo wlasciciela znaku towarowego do sprzeciwienia si¢ dalszemu
wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych jego znakiem towarowym nie jest nieograniczone
w takim zakresie, w jakim z koniecznosci stanowi ograniczenie podstawowej zasady swobodnego
przeptywu towaréw.

W przedmiocie kompletnosci harmonizacji dokonanej w art. 15 dyrektywy 2015/2436 zob. analogicznie wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.,
Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 30). W odniesieniu do art. 7 pierwszej 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) zob.
wyroki: Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 25, 26); z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 17).

17 Czyli art. 13 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95.

18 Zobacz wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 28).

19 Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 44) i wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 37).
% Zobacz wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 37).
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23. Kwestia wyczerpania prawa przyznanego przez unijny lub krajowy znak towarowy jest zatem
uregulowana w art. 15 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 dyrektywy 2015/2436. Te dwa przepisy,
sformutowane podobnie, maja w szczegélnosci na celu pogodzenie zasadniczych intereséw
zwigzanych z ochrong praw do znaku towarowego i intereséw zwigzanych ze swobodnym
przeplywem towaréw miedzy panstwami czlonkowskimi?. Z przepiséw tych wynika, ze
wlasciciel znaku towarowego nie moze, co do zasady, sprzeciwi¢ sie uzywaniu tego znaku
towarowego po pierwszym wprowadzeniu do obrotu przez wlasciciela znaku towarowego lub za
jego zgoda®. Zasada wyczerpania prawa przyznanego przez znak towarowy, ktéra wprowadzaja
te dwa przepisy, stanowi zatem ograniczenie praw wylacznych przyznanych wlascicielom znaku
towarowego. Zwigzek miedzy ta wylacznoscia a swobodnym przeplywem towaréw byt
wielokrotnie ilustrowany w orzecznictwie Trybunalu®. O ile zatem wlasno$¢ znaku towarowego
sama w sobie powoduje konieczne ograniczenie swobodnego przeplywu towaréw w imie ochrony
wlasnosci przemystowej i handlowej, o tyle intensywno$¢ tej ochrony zmniejsza si¢ w miare
ujawniania sie antykonkurencyjnych zagrozen dla rynku, w szczegdlnos$ci podziatu.

24. Strony sa zgodne co do tego, ze butle, o ktérych mowa, zostaly wprowadzone po raz pierwszy
do obrotu na terytorium Finlandii przez SodaStream, wlasciciela znaku towarowego. Biorac za
podstawe powyzsze wskazania, ta ostatnia nie moglaby sprzeciwi¢ sie praktyce bedacej
przedmiotem postepowania gtéwnego.

25. Nie dochodzi jednak do wyczerpania prawa do znaku towarowego, jesli wlasciciel moze
wykazaé uzasadniony powod sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami*. Chociaz w art. 15
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 jako przyklady wymieniono
zmiane i pogorszenie si¢ stanu towardéw, przepisy te nie zawieraja wyczerpujacej listy
uzasadnionych powodéw, ktére moga uniemozliwi¢ zastosowanie zasady wyczerpania®.

26. W kontekscie importu rownoleglego produktéw farmaceutycznych Trybunat orzek! miedzy
innymi, ze art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 nalezy interpretowal w ten sposéb, ze
wlasciciel znaku towarowego moze zasadnie sprzeciwi¢ si¢ dalszemu wprowadzaniu do obrotu
produktu farmaceutycznego, jezeli importer dokonal przepakowania tego produktu i ponownie
umies$cil na nim znak towarowy wlasciciela, chyba ze: po pierwsze, zostanie ustalone, ze
korzystanie przez wlasciciela z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia sie
wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktéw pod tym znakiem towarowym
przyczynitoby sie do sztucznego podziatu rynkéw miedzy panstwami cztonkowskimi; po drugie,
zostanie wykazane, ze przepakowywanie nie moze naruszy¢ oryginalnego stanu produktu
wewnatrz opakowania; po trzecie, na nowym opakowaniu zostana wyraznie wskazane podmiot,
ktéry dokonatl przepakowania produktu, oraz nazwa wytwdércy produktu; po czwarte, wyglad
przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzi¢ renomie znaku towarowego i jego
wlasciciela; oraz, po piate, importer poinformuje wlasciciela znaku towarowego przed
wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedazy i dostarczy mu, na jego zadanie,
probke przepakowanego produktu®. Niespelnienie jednej z przestanek okreslonych w wyroku

21 Zobacz wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-143/00, EU:C:2002:246, pkt 18).

2 Zobacz art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436.

% Zobacz w szczeg6lnosci wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).
% Zobacz art. 15 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436.

% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 36).

% Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 79).
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Bristol-Myers Squibb i in. wystarczy do tego, by wlasciciel znaku towarowego mégt zasadnie
sprzeciwi¢ sie dalszemu obrotowi opatrzonym jego znakiem towarowym produktem
farmaceutycznym, ktoéry zostal przepakowany?.

27. Zatem ocena prawa SodaStream do sprzeciwu wobec postepowania MySoda wymaga
ustalenia, czy postepowanie to stanowi przepakowywanie w rozumieniu orzecznictwa Trybunalu
(pytanie drugie)*. Nastepnie nalezy ustali¢, czy wnioski ptynace z wyroku Bristol-Myers Squibb
i in. maja zastosowanie tylko do sytuacji importu réwnolegtego, ktéry nieuchronnie wiaze sie
z obrotem danym towarem na terytorium innego panstwa czlonkowskiego niz to, w ktérym
zostal on po raz pierwszy wprowadzony do obrotu (pytanie pierwsze). Wreszcie, przed
rozwazeniem zastosowania przeslanki koniecznos$ci w rozumieniu wspomnianego wyroku
Bristol-Myers Squibb i in. do okolicznosci postepowania gtéwnego, nalezy zbada¢, czy kryteria
wskazane w tym wyroku zostaly okreslone konkretnie przy uwzglednieniu szczegélnego rodzaju
rozpatrywanych w nim towaréw, tj. produktéw farmaceutycznych.

1. W przedmiocie istnienia przepakowywania

28. Jesli chodzi o kwestig, czy postepowanie MySoda bedace przedmiotem postepowania
gtéwnego stanowi przepakowywanie, Trybunal orzekl juz, cho¢ w innym kontekscie, ze
»nhakladanie nowej etykiety na produkty lecznicze opatrzone znakiem towarowym, podobnie jak
zmiana ich opakowan, narusza specyficzny przedmiot znaku towarowego [...]. Zmiana wynikajaca
z zastosowania nowego opakowania lub nowej etykiety produktu leczniczego opatrzonego
znakiem towarowym z samej swej istoty stwarza rzeczywiste zagrozenie dla gwarancji
pochodzenia, ktérej ochrone zapewnia¢ ma znak towarowy”®. Trybunal wyjasnil nastepnie, ze
umieszczenie na oryginalnym opakowaniu wyrobu medycznego, ktére poza tym pozostaje
nienaruszone i nie jest otwierane, niewielkiego rozmiaru etykiety, ktéra nie zakrywa oryginalnego
znaku towarowego i ktéra jedynie wskazuje importera réwnoleglego jako podmiot
odpowiedzialny za wprowadzenie tego produktu na rynek poprzez wskazanie jego danych, kodu
kreskowego i centralnego numeru farmaceutycznego, nie stanowi przepakowywania. Poniewaz
nie jest prawdopodobne, aby czynno$¢ taka miala wplyw na szczegdlny przedmiot znaku
towarowego, nie stanowi uzasadnionego powodu dla sprzeciwu wlasciciela znaku towarowego
wobec dalszego obrotu danym towarem?¥. Nie wydaje mi sie jednak mozliwe sprowadzenie
praktyki bedacej przedmiotem postepowania gtéwnego, opisanej w pkt 9 niniejszej opinii, do tej
ostatniej hipotezy. MySoda otwiera bowiem butle z dwutlenkiem wegla, zajmuje sie ich obsluga,
kontroluje, czysci, a nastepnie napelnia je, po czym plombuje i ponownie etykietuje®'. Nie mozna
tez wykluczy¢, ze w rezultacie moze doj$¢ do naruszenia szczegdlnego przedmiotu ochrony znaku
towarowego, nawet jesli znak towarowy SodaStream wygrawerowany na szyjce pozostanie
widoczny*. W zwigzku z tym nastepuje przepakowywanie butli z dwutlenkiem wegla, ktére
zostaly pierwotnie wprowadzone do obrotu na rynku finskim przez ten ostatni podmiot.

7 Zobacz w szczegdlnosci pkt wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 31, 60).
# Zobacz wyrok z dnia 17 maja 2018 r., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, pkt 29).

¥ Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 29, 30). Zobacz takze wyrok z dnia
17 maja 2018 r., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, pkt 30).

%0 Zobacz wyrok z dnia 17 maja 2018 r., Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, pkt 35-37).

3 W tym wzgledzie calo$¢ tych czynno$ci wydaje mi sie duzo bardziej ztozona niz zwykly ,recykling”, do czego sie to sprowadza wedlug
rzadu finskiego.

2 Widocznosé¢ grawerunku nie jest bowiem w zaden sposéb poréwnywalna z widocznoscia etykiety. W tych okolicznosciach, nawet jesli

nie jest to przypadek catkowitego zatajenia, niniejsza sprawa jest podobna, ale nie identyczna, do przypadku analizowanego w pkt 86
wyroku z dnia 8 lipca 2010 r. Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416).
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2. W przedmiocie mozliwosci zastosowania w ramach sporu w postepowaniu glownym kryteriow
okreslonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

29. W odniesieniu do kwestii powigzania miedzy kryteriami okreslonymi w wyroku Bristol-Myers
Squibb i in. a sytuacjami importu réwnoleglego na wstepie zaznaczam, ze chociaz spor
w postepowaniu gléwnym dotyczy faktycznie sytuacji na rynku finskim, etykiety umieszczone
przez MySoda sa w pieciu jezykach, co wskazuje na pelny potencjal ewentualnej dystrybucji
napelnionych butli poza terytorium Finlandii.

30. Chce takze zauwazy¢, ze kryteria wymienione we wskazanym wyroku s, przynajmniej
z punktu widzenia ich brzmienia, calkowicie mozliwe do przeniesienia na sytuacje taka jak
w postepowaniu gtéwnym, poniewaz dotycza one, w ostatecznym rozrachunku, zakresu ochrony
przyznanej przez znak towarowy i jej granic. W tym wzgledzie zgadzam si¢ z SodaStream, gdy
twierdzi ona, ze interes wlasciciela znaku towarowego w uzyskaniu ochrony przed ewentualnym
naruszeniem gwarancji pochodzenia towaru oznaczonego jego znakiem towarowym jest taki
sam, niezaleznie od tego, czy naruszenie to ma miejsce na terytorium tego samego panstwa
cztonkowskiego, w ktérym dany towar zostat po raz pierwszy wprowadzony do obrotu, czy tez na
terytorium innego panstwa czlonkowskiego.

31. Przede wszystkim ochrona wlasnosci intelektualnej nie moze by¢ tak daleko posunieta, by
legitymizowa¢ rynek zmonopolizowany, a tym samym zakl6canie konkurencji*. Moim zdaniem
ryzyko dla rynku jest poréwnywalne, poniewaz sprzeciw wobec przepakowywania moze miec
bezposrednie konsekwencje w postaci przyczynienia si¢ do sztucznego podzialu rynku, nawet
jesli jest to rynek krajowy. Jestem zatem sklonny zgodzi¢ sie z Komisja, ze ograniczenie praktyki
do jednego panstwa czlonkowskiego nie jest decydujace przy ustalaniu, czy kryteria okres$lone
w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. maja zastosowanie. Gdyby uzna¢ inaczej, istniatoby ryzyko
przyznania SodaStream mozliwo$ci bezwarunkowego czerpania korzysci z przysztej odsprzedazy
wlasnych produktéw. Co prawda, Trybunat nie odniést sie do wyroku Bristol-Myers Squibb i in.
w swoim wyroku Viking Gas, cho¢ ten réwniez dotyczy! sytuacji napelniania butli gazowych
ograniczonej do terytorium jednego panstwa czlonkowskiego. Byla to jednak inna czynno$c,
analizowana przede wszystkim z punktu widzenia swobody wyboru i prawa wlasnosci
konsumenta, ktéry nabyl butle gazowa w chwili jej pierwszego wprowadzenia do obrotu®.
Kwestia prawa konkurentéw do napetniania i wymiany butli gazowych pojawita sie¢ dopiero na
samym koncu analizy®, przy czym Trybunat ograniczyt si¢ w sentencji wyroku do przypomnienia
wymogu ,slusznego powodu”, nie precyzujac kryteriow*. Ponadto, jak slusznie zauwazyl sad
odsylajacy, znak towarowy bedacy przedmiotem niniejszej sprawy nie zostal usuniety ani zakryty.

32. Jesli chodzi o to, czy przestanki okreslone w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. sa
specyficzne dla produktéw farmaceutycznych i wyrobéw medycznych, to z jednej strony lektura
tego wyroku nie wydaje mi si¢ wskazywal, ze kryteria te s3 ograniczone do tego rodzaju
produktéow?, a z drugiej strony Trybunal orzek! juz, ze tak nie jest®®, poniewaz czynnik
uruchamiajacy zastosowanie tych kryteriéw nie wynika z jakosci produktéw, lecz z faktu, ze

% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 31, 32). Wrecz przeciwnie, prawo do znaku towarowego jest rozumiane jako istotny element systemu
niezakléconej konkurencji.

3 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 31, 35).

% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 35, 36—41).

% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 42 i sentencja).

%7 Zobacz na przykiad wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 59, 60, 75)

W przedmiocie stosowania tych przestanek do butelek napojéw spirytusowych zob. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., Loendersloot
(C-349/95, EU:C:1997:530).
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produkt opatrzony znakiem towarowym byl przedmiotem interwencji osoby trzeciej bez zgody
wlasciciela znaku towarowego, co moze zakldci¢ gwarancje pochodzenia zapewniana przez ten
znak towarowy®. Nie zgadzam si¢ zatem z zaproponowana przez Komisje interpretacja pkt 27
i 28 wyroku Junek Europ-Vertrieb®, poniewaz nie wynika z nich, ze Trybunal wykluczyt co do
zasady zastosowanie kryteriéw okreslonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. do produktéw
innych niz farmaceutyczne. Punkty te sluza, moim zdaniem, jedynie przypomnieniu kontekstu,
w szczegblnosci faktycznego, ktéry doprowadzil do przyjecia wczesniejszego orzecznictwa
Trybunatu.

33. Ze wszystkich tych elementéw wynika zatem, ze wydaje sie, iz nic nie stoi na przeszkodzie, aby
w postepowaniu gtéwnym zastosowac przestanke koniecznosci okreslona w wyroku Bristol-Myers
Squibb i in.

3. W przedmiocie przestanki koniecznosci w rozumieniu wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

34. Z przestanki tej, w brzmieniu nadanym jej w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., wynika, ze
wlasciciel znaku towarowego moze zasadnie sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi produktem, jezeli
importer przepakowal produkt i ponownie opatrzyl go znakiem towarowym, chyba ze zostanie
w szczegllnosci ustalone, iz korzystanie przez wlasciciela z praw do znaku towarowego w celu
sprzeciwienia sie¢ obrotowi przepakowanymi produktami opatrzonymi tym znakiem towarowym
przyczynia sie do sztucznego podzialu rynkéw miedzy panstwami czlonkowskimi lub,
w niniejszej sprawie, (wtérnego) rynku krajowego. Tak jest w szczegdlnosci, zdaniem Trybunatu,
gdy przepakowywanie jest, po pierwsze, niezbedne dla wprowadzania produktu do obrotu
w panstwie czlonkowskim przywozu, a po drugie, dokonywane w takich okolicznosciach, ze
oryginalny stan produktu nie moze przez to zosta¢ naruszony*. Uprawnienie wlasciciela prawa
do znaku towarowego chronionego w panstwie czlonkowskim do sprzeciwienia sig
wprowadzaniu do obrotu pod tym znakiem towarowym przepakowanych produktéw powinno
by¢ ograniczone jedynie do zakresu, w jakim przepakowywanie tego produktu przez podmiot
dokonujacy jego przywozu jest miezbedne dla wprowadzania go do obrotu*. We wszystkich
przypadkach przestanka koniecznos$ci bedzie rozpatrywana przez pryzmat zasadniczej funkcji
przypisywanej znakowi towarowemu*.

35. Przepakowywanie jest zatem niezbedne w celu wprowadzenia danego produktu do obrotu
w innym panstwie czlonkowskim, jezeli zmiana opakowania jest podyktowana wymogami
prawnymi*. Trybunal orzekl natomiast, ze przepakowywanie nie wydaje sie konieczne, jesli jego
motywem jest wylacznie dgzenie importera réwnolegtego do uzyskania korzysci gospodarczej®.

36. Przestanke koniecznosci nalezy ocenia¢ wylacznie w odniesieniu do okolicznosci
przepakowywania produktu w celu jego dalszego wprowadzenia do obrotu, a nie w odniesieniu
do sposobu lub stylu, w jakim to przepakowywanie zostalo dokonane*. Przestanka koniecznosci
nie jest jednak sama w sobie wystarczajaca, poniewaz po sprawdzeniu koniecznosci

% Zobacz wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, pkt 27).

“ Wyrok z dnia 17 maja 2018 r. (C-642/16, EU:C:2018:322).

# Zobacz pkt 79 wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

# Zobacz pkt 56 wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

% Zobacz pkt 22 niniejszej opinii.

#  Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 53). Zobacz réwniez wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in.
(C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 36).

% Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
% Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).
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przepakowywania konieczne bedzie jeszcze upewnienie sig, Ze chronione sg uzasadnione interesy
wlasciciela znaku towarowego, aby stwierdzi¢, ze nie moze on sprzeciwia¢ sie¢ odsprzedazy
swojego produktu®, i to wlasnie na tym kolejnym etapie badany bedzie sposéb lub styl

przepakowywania.

37. Nalezy réowniez przypomnie¢ role, jaka w analizie przestanki koniecznosci musi odgrywac
znak towarowy w systemie niezakléconej konkurencji. Zgodnie z argumentacja Komisji uwazam,
ze przeslanke dotyczaca koniecznosci przepakowywania nalezy stosowaé, majac na uwadze
wymog zachowania réwnowagi miedzy interesami wlasciciela znaku towarowego a, w tym
przypadku, interesami dystrybutoréw. W tym wzgledzie chcialbym podkresli¢, ze czynno$¢
podjeta przez MySoda jest bardziej skomplikowana niz zwykta odsprzedaz butli juz dostepnej na
rynku, poniewaz butla ta zostanie ponownie napelniona dwutlenkiem wegla przez MySoda.

38. O ile do sadu odsylajacego nalezy ocena, czy w $wietle okoliczno$ci sporu w postepowaniu
gléwnym przepakowywanie dokonane przez MySoda jest konieczne dla celéw wprowadzenia do
obrotu ponownie napelnionych butli dwutlenkiem wegla, o tyle sad ten wyraznie zwraca si¢ do
Trybunalu o wskazéwki dla potrzeb dokonania tej oceny.

39. SodaStream wprowadza na rynek produkty do ponownego wykorzystania®. Krytykuje
MySoda za samodzielne organizowanie ponownego uzywania i napelniania butli opatrzonej
znakiem towarowym SodaStream. Aby przeciwstawié si¢ dzialalnosci MySoda — ktéra zreszta,
jak sie wydaje, jest uznawana i regulowana przez ustawodawstwo przynajmniej na poziomie
krajowym, w przypadku substancji zaklasyfikowanej jako niebezpieczna, takiej jak dwutlenek
wegla — SodaStream nie dysponuje $rodkami prawnymi innymi niz dochodzenie swoich praw do
znaku towarowego na butli.

40. Mamy wiec alternatywe.

41. Zjednej strony, poniewaz dzialalno$¢ prowadzona przez MySoda wydaje si¢ zgodna z prawem
i z przeznaczeniem towaréw wprowadzanych do obrotu przez SodaStream, wyobrazmy sobie, ze
MySoda kontynuuje dzialalno$¢ polegajaca na napelnianiu, ale zakazano jej w imie praw
wynikajacych ze znaku towarowego usuwania etykiety. W obrocie znajdowalby sie towar,
ktéoremu warto$§¢ dodana zostala wyraznie przyznana przez podmiot niebedacy wlascicielem
znaku towarowego, ale ktéry bytby oznaczony etykieta tylko tego ostatniego. Znak towarowy jako
gwarancja pochodzenia mialby oczywiscie pelna skuteczno$¢ w odniesieniu do butli, ale nie
mialby jej w odniesieniu do samego gazu i uslugi napelniania. Taka sytuacja, ktéra jest czysto
teoretyczna, bylaby réwniez problematyczna w odniesieniu do przypisania odpowiedzialnosci
w przypadku problemdédw w nastepstwie napelnienia, poniewaz mogloby sie btednie wydawa¢, ze
odpowiedzialno$¢ ponosi wtasciciel znaku towarowego na butli, a nie podmiot, ktéry ja napetnit.
Jak wspomniano powyzej, dzialalno§¢ prowadzona przez MySoda nie polega na zwyklej
odsprzedazy butli. W takiej sytuacji etykieta nie odzwierciedlalaby rzeczywistego stanu towaru
przeznaczonego do sprzedazy na rynku wtérnym.

¥ Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C-348/04, EU:C:2007:249, pkt 30)

*  Réznica ta wydaje mi si¢ mie¢ zasadnicze znaczenie dla odréznienia niniejszej sprawy od coraz czestszych przypadkéw tzw. ,,upcyklingu”,

ktére na razie pozostaja jeszcze w pewnego rodzaju szarej strefie prawnej (mam tu na mysli na przyktad kwestie odzyskiwania guzikéw
opatrzonych luksusowym znakiem towarowym z autentycznej i legalnie nabytej odziezy w celu przerobienia ich na bizuteri¢ przez osobe
trzecig, ktéra nie jest wlascicielem danego luksusowego znaku towarowego).

ECLI:EU:C:2022:387 13



OpiNia G. PitruzzeLLr — Sprawa C-197/21
Sopa-CLus (CO2) 1 SODASTREAM INTERNATIONAL

42. Z drugiej strony, gdyby przyja¢ argument SodaStream, ze jej znak towarowy umieszczony na
produkcie wielokrotnego uzytku jest chroniony w sposéb ciagly, takze po pierwszym
wprowadzeniu do obrotu, taki argument skutkowalby uniemozliwieniem jakiejkolwiek obslugi
butli nadajacych sie do ponownego napelnienia przez podmiot trzeci. Jedynie SodaStream
moglaby zatem zgodnie z prawem ponownie napelniac i odsprzedawac butle, mimo ze ochrona
przyznana przez znak towarowy i prawo do sprzeciwu, jakie przyznaje on wlascicielowi znaku
towarowego, dotycza jedynie przedmiotowych butli, a nie pézniejszych czynnosci, i nie moga
skutkowaé¢ podzialem rynkéw, a tym samym zakléceniem konkurencji®. Z uwag
przedstawionych przez SodaStream wynika, ze uwaza ona za niezbedne zapewnienie, by pod jej
znakami towarowymi byly sprzedawane tylko te butle z dwutlenkiem wegla, co do ktérych moze
zagwarantowaé, ze sa bezpieczne i prawidlowo napelnione. Sad odsylajacy wydaje sie by¢
najbardziej kompetentny do rozstrzygania miedzy tym argumentem odnoszacym si¢ rzekomo do
bezpieczenstwa® a jego ewentualnym manipulacyjnym wykorzystaniem w celach
antykonkurencyjnych®.

43. W tych szczegdlnych okoliczno$ciach, biorac pod uwage charakter i przeznaczenie towaréw,
ich przepakowywanie - rozumiane jako obsluga (otwieranie, czyszczenie, sprawdzanie),
napelnianie i, moze przede wszystkim, ponowne etykietowanie butli juz wprowadzonych do
obrotu — wydaje mi si¢ a priori niezbedne dla uzytku, do ktérego sa przeznaczone butle nadajace
sie do ponownego napelniania, i dla udostepnienia rynku wtérnego niezaleznym podmiotom.
Ponowne etykietowanie, pod warunkiem ze odbywa sie w jasnych i niewprowadzajacych w biad
warunkach, paradoksalnie przyczynia si¢ moim zdaniem do zachowania zasadniczej funkcji
znakéw towarowych, niezaleznie od tego, czy chodzi o znak towarowy osoby, ktéra jako pierwsza
wprowadzila butle na rynek, czy o znak towarowy osoby, ktéra napetnila ja przed odsprzedaza.
W moim przekonaniu przestanka koniecznosci jest wiec spelniona choéby z tego powodu,
zwlaszcza ze nalezy ja ocenia¢ w $wietle okolicznosci danej sprawy, uwzgledniajac
w szczeg6lnosci réznice w stosunku do stanu faktycznego w postepowaniu gtéwnym w sprawie
Bristol-Myers Squibb i in. Biorac pod uwage zywotnos¢ butli z dwutlenkiem wegla, ktére wedlug
MySoda moga by¢ napelniane okolo 100 razy, moge réwniez zaakceptowac fakt, ze stan
zachowania oryginalnej etykiety bedzie sie pogarszal i ze w potencjalnym przypadku kolejnych
napelnient dokonywanych przez rézne podmioty ten, ktéry jako ostatni zmieni etykiete na butli,
niekoniecznie bedzie tym, ktéry usunat oryginalna etykiete.

¥ W istocie Trybunal orzekl wczesniej, w nieco innym kontekscie, ze ,umozliwienie licencjobiorcy prawa do znaku towarowego

tworzonego przez ksztalt butli kompozytowej i wlascicielowi umieszczonych na niej znakdéw towarowych sprzeciwiania si¢ — na

podstawie praw zwiazanych z tymi znakami towarowymi — pdzniejszemu napelnianiu butli ograniczyloby w nienalezyty sposéb
konkurencje na rynku nizszego szczebla zwigzanym z napelnianiem butli gazowych, a nawet obejmowaloby ryzyko podziatu tego rynku,
gdyby wspomnianemu licencjobiorcy i wlascicielowi udalo si¢ narzuci¢ uzywanie jego butli dzieki jej szczegélnym wlasciwosciom

technicznym, ktérych ochrona nie stanowi przedmiotu prawa znakéw towarowych” (wyrok Viking Gas, pkt 34).

MySoda ze swej strony wskazuje, ze dziatalnos$¢ polegajaca na napelnianiu butli substancja uwazana za niebezpieczng, taka jak dwutlenek

wegla, jest w Finlandii dzialalnoscia $ci$le regulowana i kontrolowang, a w szczegblnosci podlega przestrzeganiu odpowiednich

przepiséw prawa Unii.

1 Dla przykfadu, SodaStream, wskazawszy, ze posiada od 55 do 60% udzialu w rynku napetniania butli dwutlenkiem wegla w Finlandii,
w poréwnaniu z udzialem MySoda wynoszacym 30-35%, proponuje — jako $rodek mniej naruszajacy jej prawa do znaku towarowego niz
umieszczenie etykiet bedacych przedmiotem postepowania gléwnego i jako element umozliwiajacy wykazanie, Ze ponowne
etykietowanie dokonywane przez MySoda nie jest niezbedne — zwrécenie sie do dystrybutoréw o posortowanie butli, ktére zwracane s
puste, i odsylanie ich odpowiednim wlascicielom znaku towarowego w celu napelnienia. Jednak gdyby postepowaé w ten sposéb,
ostatecznie nie istnialoby rozgraniczenie rynkéw miedzy rynkiem urzadzen karbonizujacych sprzedawanych tradycyjnie z co najmniej
jedna butla napelniong dwutlenkiem wegla a wlasciwym rynkiem samego ponownego napetniania butli dwutlenkiem wegla, poniewaz
znak towarowy urzadzenia i pierwszej butli nieuchronnie warunkowalaby to, u ktérej spétki mozna by napelnia¢ butle nastepne sto razy.
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4. Wnioski

44. Z powyzszego wynika, ze w kontek$cie sporu w postepowaniu gléwnym art. 15 ust. 2
rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 nalezy interpretowa¢ w ten
sposéb, ze wlasciciel znaku towarowego moze zasadnie sprzeciwic sie dalszemu obrotowi przez
osobe trzecia na terytorium tego samego panstwa czlonkowskiego, w ktérym butle
z dwutlenkiem wegla zostaly po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez tego wlasciciela lub
za jego zgoda, owymi butlami, ktére zostaly ponownie napelnione przez wspomniana osobe
trzecig, gdy ta osoba trzecia przepakowala te butle i ponownie umiescita na nich swdj znak
towarowy, chyba ze zostanie ustalone, ze taki sprzeciw przyczyniltby sie do sztucznego podziatu
rynku. Aby oceni¢ istnienie takiego ryzyka, do sadu odsylajacego nalezy sprawdzenie, czy
dokonane przepakowywanie, biorac pod uwage charakter danego towaru i jego przeznaczenie,
wydaje sie konieczne dla zapewnienia dostepu 0s6b trzecich do rynku napetniania dwutlenkiem
wegla. Gdyby sad odsylajacy mial uzna¢, ze przepakowywanie dokonane przez osobe trzecia bylo
konieczne, musialby jeszcze upewni¢ si¢ co do tego, ze uzasadnione interesy wtasciciela znaku
towarowego sa poza tym chronione.

B. W przedmiocie pytania trzeciego

45. Poprzez pytanie trzecie sad odsylajacy zmierza do ustalenia, czy usuniecie i zastapienie
etykiety, na ktdérej umieszczony jest znak towarowy, wplywa zasadniczo na funkcje znaku
towarowego, czy tez dla celéw stosowania kryteriéw dotyczacych przepakowywania i zmiany
etykiety nalezy nadal ocenia¢, czy wlasciwy krag odbiorcéw rozumie, ze etykieta wskazuje jedynie
na pochodzenie dwutlenku wegla, czy tez przeciwnie, nalezy przyja¢, ze krag odbiorcéw rozumie,
iz etykieta wskazuje réwniez, przynajmniej cze$ciowo, na pochodzenie butli .

46. Podobnie jak SodaStream, rozumiem to trzecie pytanie prejudycjalne jako odnoszace sie do
przestanki, ktéra jest odrebna i niezalezna od przestanki dotyczacej koniecznosci
przepakowywania. Jak wskazano bowiem w pkt 36 niniejszej opinii, nawet gdyby praktyka bedaca
przedmiotem postepowania gléwnego zostala uznana za konieczna w rozumieniu pierwszej
z przestanek okreslonych w wyroku Bristol-Myers Squibb i in., nie wystarczyloby to do
stwierdzenia, ze SodaStream nie moze sprzeciwic sie tej praktyce, poniewaz przestanki te wydaja
sie mie¢ charakter kumulatywny. Innymi slowy, po ustaleniu obiektywnej koniecznosci
przepakowywania nalezy zbadac jego faktyczna realizacje.

47. Trzecia przestanka okre$lona w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. wymaga, by nazwa
podmiotu, ktéry przepakowal towar, oraz nazwa jego producenta byly wyraznie wskazane na
nowym opakowaniu oraz by dane te byly wydrukowane w taki sposéb, aby osoba o normalnym
wzroku i normalnej uwadze byla w stanie je zrozumie¢*. Wymagana jasno$¢ informacji musi
zatem umozliwi¢ zapobiezenie dezorientacji konsumenta®.

2 W tym wzgledzie kwestia, czy umieszczenie na butli naklejek w mniejszym stopniu naruszaloby prawa SodaStream do znaku
towarowego, bedzie musiata zosta¢ oceniona przez sad odsylajacy, w szczegélnosci w celu ustalenia, czy nie zachodziloby przeciwnie
wieksze ryzyko wprowadzenia w blad konsumentéw, w szczeg6lnoéci w przypadku wielokrotnego umieszczania etykiet przy napeltnianiu
butli.

Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 79).

% W niektérych przypadkach mozna sobie fatwo wyobrazié, ze czwarta przestanka, odnoszaca sie do obowiazku nieszkodzenia renomie
znaku towarowego i jego wiasciciela, moglaby by¢ rozpatrywana lacznie z trzecia przeslanka. Stwierdzam jednak, ze nie jest to
przedmiotem pytan prejudycjalnych skierowanych do Trybunatu.
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48. Aby zachowa¢ gwarancje pochodzenia znaku towarowego, nowe etykietowanie nie moze
w szczegblnosci sprawiac¢ wrazenia, ze miedzy osoba trzecia odsprzedajaca towar a wlascicielem
znaku towarowego istnieja powiazania gospodarcze, a w szczegélnosci, ze przedsiebiorstwo
dalszego sprzedawcy nalezy do sieci dystrybucji wlasciciela tego znaku towarowego lub ze te dwa
przedsiebiorstwa lacza szczegélne stosunki®. Jesli wlasciwie poinformowany i dostatecznie
uwazny konsument ma trudnosci z ustaleniem pochodzenia towaréw, nie mozna uzna¢, ze prawa
do znaku towarowego zostaly wyczerpane®. Z wyroku Viking Gas* wynika w szczegdélnosci, ze
ocena istnienia wrazenia powigzan gospodarczych musi uwzgledniaé¢ etykietowanie butli
i warunki ich wymieniany*. Nalezy rowniez wzia¢ pod uwage praktyke stosowana w branzy oraz
to, czy konsumenci sa przyzwyczajeni, ze butle gazowe sg napelniane przez innych dystrybutoréw.
Woéweczas bedzie mozna zalozy¢, ze konsument, ktéry udaje sie bezposrednio do konkurenta, aby
napelni¢ swoja butle lub wymieni¢ pusta butle na peilna, bedzie mégt tatwiej zorientowac sie, ze
brak jest powigzania miedzy danym konkurentem a wlascicielem znaku towarowego®. Trybunat
uznal réwniez, ze okoliczno$¢, iz znak towarowy na butli pozostaje widoczny pomimo
dodatkowego etykietowania® dokonanego przez konkurenta, jest istotnym elementem, poniewaz
wydaje sie¢ wykluczaé, by wspomniane etykietowanie zmienialo stan butli poprzez catkowite
zamaskowanie ich pochodzenia®'.

49. Podczas umieszczania nowej etykiety osoba trzecia nie moze kierowac sie ztym zamiarem, na
przyklad faktyczna checia oszukania konsumenta. Jednakze usuniecie etykiety przez MySoda
niekoniecznie wydaje si¢ zawinione, poniewaz nie zawsze jest mozliwe ustalenie, czy to MySoda
usuneta z danej butli oryginalng etykiete, czy tez usunela etykiete podmiotu ostatnio
napelniajacego butle gazem. Usuniecie mozna uzasadni¢, biorac pod uwage szczegdlny charakter
danego towaru, tj. butli nadajacych sie do ponownego napetlniania. Znak towarowy na butli
pozostaje widoczny, poniewaz jest wygrawerowany na szyjce, wobec czego samo dokonanie
ponownego etykietowania niekoniecznie musi mie¢ wplyw na podstawowa funkcje znaku, jaka
jest gwarancja pochodzenia butli. Wydaje mi si¢ jednak, ze to do sadu odsylajacego nalezy
ustalenie, jakie jest dokladne rozumienie tej zmiany etykiet przez wlasciwie poinformowanego
i dostatecznie uwaznego konsumenta®. Zalezy to oczywiscie od poziomu wiedzy tego
konsumenta na temat funkcjonowania i praktyk® stosowanych na rynku napelniania butli
z dwutlenkiem wegla. Zalezy to jednak réwniez od jasnosci informacji zawartych na etykiecie,
ktéra musi — bez niejasnosci co do tego, kto jest faktycznie odpowiedzialny za produkcje butli —
zawiera¢ informacje o podmiocie ostatecznie napelniajacym butle dwutlenkiem wegla.

50. Dodam, ze rzad finski podkreslil aspekty $srodowiskowe sporu w postepowaniu gtéwnym,
argumentujac, ze odzysk butli poprzez napelnianie i ponowne wykorzystywanie powinien by¢
wspierany w ramach polityki zapobiegania powstawaniu odpadéw, ktéra jest jednym z celéw

% Zobacz wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 80). Zobacz takze wyrok Viking Gas (pkt 37, 39).

% Zobacz w odniesieniu do internautéw wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 81). W odniesieniu do
konsumentéw, w ogélnosci, zob. wyrok Viking Gas (pkt 39 i 40).

7 Wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. (C-46/10, EU:C:2011:485).
% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 39).
% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 40). Dla przypomnienia, nie ma to miejsca w ramach sporu w postepowaniu gléwnym.

W niniejszej sprawie dwie naklejki zostaly umieszczone na butli przez przedsiebiorstwo, ktére ja napetnilo, przy czym znaki stowne
i graficzne przedsiebiorstwa, ktére po raz pierwszy wprowadzilo butle na rynek, nie zostaly usuniete ani zakryte (zob. wyrok Viking Gas,
pkt 11).

¢ Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 41).

Zachowuje to sformulowanie, ktére wydaje mi si¢ mniej wiecej odpowiada¢ sformutowaniu uzytemu w wyroku Bristol-Myers Squibb i in.
(zob. dla poréwnania pkt 48 niniejszej opinii).

W tym wzgledzie, jak zauwazyla Komisja, w przeciwienistwie do stanu faktycznego w postepowaniu gléwnym w wyroku Viking Gas, butle
napelnione ponownie nie sa sprzedawane w sklepach opatrzonych szyldem podmiotu napetniajacego, wobec czego konsumentowi moze
by¢ trudniej odréznié, jaka doktadng role petni kazdy ze znakéw towarowych umieszczonych na tych butlach.
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realizowanych przez dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniajaca dyrektywe 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych®.
W tym celu zdaniem tego rzadu nie powinno si¢ nadmiernie komplikowa¢ procesu odzyskiwania
butli poprzez nadmierne uwzglednianie praw producenta butli, wlasciciela znaku towarowego.

51. W $wietle wszystkich tych czynnikéw jestem zdania, ze art. 15 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze gdy osoba
trzecia napelnia gazem butle z dwutlenkiem wegla i odsprzedaje ja, usuwa etykiete zawierajaca
znak towarowy producenta butli, pozostawiajac widoczny znak towarowy wygrawerowany na
szyjce, i umieszcza swoja wlasna etykiete, nalezy oceni¢ ogdlne wrazenie, jakie wywoluje nowa
etykieta, w celu ustalenia, czy informacje dotyczace podmiotu, ktéry przepakowal towar, oraz
informacje dotyczace producenta tego towaru wydaja sie jasne i jednoznaczne dla wlasciwie
poinformowanego i dostatecznie uwaznego konsumenta. W szczegélnosci informacje te,
przedstawione za pomoca nowego etykietowania, nie powinny sugerowacd, ze istnieja powigzania
gospodarcze lub szczegélne stosunki miedzy osoba trzecia napelniajaca butle a wlascicielem
znaku towarowego. Aby oceni¢ wrazenie, jakie wywoluje nowe etykietowanie, nalezy wzia¢ pod
uwage konkretne praktyki stosowane w danym sektorze oraz poziom $wiadomosci konsumentéow
dotyczacy tych praktyk.

C. W przedmiocie zastosowania testu wynikajgcego z wyroku Viking Gas

52. Tytulem ewentualnym, gdyby Trybunal nie poszedl za tokiem rozumowania
zaproponowanym powyzej, wydaje sie, ze mozna by rozwazy¢ zastosowanie testu
przedstawionego w wyroku Viking Gas, co przyniostoby mniej wiecej taki sam rezultat.

53. Przypominam, ze w tej sprawie Trybunal musial okresli¢ warunki, na jakich uprawniony
z wylacznej licencji na uzywanie kompozytowych butli gazowych przeznaczonych do ponownego
uzycia, ktorych ksztalt jest chroniony jako tréjwymiarowy znak towarowy i na ktérych
uprawniony umiescil swoja nazwe i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe stowny
i graficzny, mog}t sprzeciwié sie na mocy art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy 89/104 temu, by butle te
po ich zakupie przez konsumentédw, ktérzy nastepnie zuzyli gaz pierwotnie w nich zawarty,
zostaly wymienione przez osobe trzecia za optata na butle kompozytowe, ktére nie pochodzity od
tego posiadacza®.

54. Trybunal uznal najpierw, ze butle przeznaczone do ponownego wykorzystania sa
prawdziwym towarem, a nie tylko opakowaniami®. Nastepnie dokonal on wywazenia, z jednej
strony, uzasadnionego interesu licencjobiorcy znaku towarowego tworzonego przez ksztalt butli
i wlasciciela umieszczonych na niej znakéw towarowych w czerpaniu korzysci z praw zwigzanych
z tymi znakami towarowymi, a z drugiej strony, réwnie uzasadnionych intereséw nabywcéw butli,
w tym w szczeg6lnosci interesu polegajacego na pelnym korzystaniu z prawa wtasnosci do tych
butli, jak réwniez ogdlnego interesu polegajacego na utrzymaniu niezakléconej konkurencji®.
Wreszcie Trybunal przypomnial, Ze realizacja wartos$ci ekonomicznej znakéw towarowych

¢ Dz.U. 2018, L 150, s. 141.

% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 15).
% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 30).
¢ Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 31).
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dotyczacych butli wynika z ich sprzedazy oraz ze sprzedaz, ktéra umozliwia taka realizacje
warto$ci ekonomicznej znaku towarowego, powoduje wyczerpanie wylacznych praw
przyznanych przez pierwsza dyrektywe 89/104%.

55. Z punktu widzenia nabywcdw, jesli ich prawo wlasno$ci mialoby by¢ ograniczone prawami do
znaku towarowego nawet po sprzedazy, nie mogliby juz swobodnie wykonywa¢ wspomnianego
prawa wlasnosci, lecz byliby zwigzani z jednym tylko dostawca gazu dla celéw pdzniejszego
napelniania butli®. Z punktu widzenia konkurencji taka sytuacja pozwolitaby licencjobiorcy
prawa do znaku towarowego na ograniczenie w nienalezyty sposéb konkurencji na rynku
nizszego szczebla zwiazanym z napelnianiem butli gazowych i obejmowalaby ryzyko podziatu
tego rynku”.

56. Trybunatl orzekl zatem, ze sprzedaz butli kompozytowej ,powoduje wyczerpanie praw, ktére
dla licencjobiorcy prawa do znaku towarowego [...] wynikaja [z tego znaku towarowego]
i przeniesienie na nabywce prawa swobodnego rozporzadzania ta butla, tacznie z prawem
wymiany lub napelnienia po zuzyciu oryginalnego gazu w wybranym przez siebie
przedsiebiorstwie [...], ale takze u jednego z jego konkurentéw. Uzupelnieniem tego prawa
nabywcy jest prawo tych konkurentéw do dokonywania w granicach okre§lonych w art. 7 ust. 2
[pierwszej] dyrektywy 89/104 napelniania i wymiany pustych butli””, przy czym granicami tymi
jest istnienie uzasadnionych powodéw mogacych usprawiedliwi¢ sprzeciw wobec dalszego
obrotu towarami wprowadzonymi do obrotu przez wtlasciciela znaku towarowego. Takie
uzasadnione powody moga polega¢ na zmianie lub pogorszeniu si¢ stanu towaréw opatrzonych
znakiem towarowym, uzywaniu przez osobe trzecia oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub do niego podobnego, ktére powaznie szkodzi renomie znaku towarowego lub
ktore sprawia wrazenie, ze miedzy wlascicielem znaku towarowego a ta osoba trzecig istnieja
powiazania gospodarcze (takie jak istnienie szczegélnych stosunkéw miedzy nimi lub
przynalezno$¢ do sieci dystrybucyjnej wlasciciela)’”. Przy ocenie istnienia wrazenia powiazan
gospodarczych nalezy wzig¢ pod uwage oznakowanie butli i warunki ich wymiany”, ktére nie
moga prowadzi¢ do tego, by wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny
przecietny konsument uznal, Ze istnieja powiazania miedzy dwoma odno$nymi
przedsiebiorstwami lub ze gaz uzywany do napelniania pochodzi od wtlasciciela znaku
towarowego. Nalezy réwniez wziag¢ pod uwage praktyki stosowane w branzy oraz to, czy
konsumenci sa przyzwyczajeni, ze butle gazowe sa napelniane przez innych dystrybutoréw.
Wéwczas bedzie mozna zatozy¢, ze konsument, ktéry udaje sie bezposrednio do konkurenta, aby
napetni¢ swoja butle lub wymieni¢ pusta butle na pelna, bedzie mégt tatwiej zorientowac sie, ze
brak jest powigzania miedzy danym konkurentem a wtascicielem znaku towarowego’. Trybunat
uznal réwniez, ze okoliczno$¢, iz znak towarowy na butli pozostaje widoczny pomimo
dodatkowego etykietowania” wykonanego przez konkurenta, jest istotnym czynnikiem,
poniewaz wydaje sie wyklucza¢ mozliwos¢, ze oznakowanie zmienito stan butli poprzez
zamaskowanie ich pochodzenia’.

% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 32).

% Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 33).

" Zobacz wyroku Viking Gas (pkt 34).

T Wyrok Viking Gas (pkt 35).

7 Zobacz Wyrok Viking Gas (pkt 36, 37).
7 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 39).

™ Zobacz wyroku Viking Gas (pkt 40).

W niniejszej sprawie dwie naklejki zostaly umieszczone na butli przez przedsiebiorstwo, ktére ja napetnilo, przy czym znaki stowne
i graficzne przedsigbiorstwa, ktére po raz pierwszy wprowadzilo butle na rynek, nie zostaly usuniete ani zakryte (zob. wyrok Viking Gas,
pkt 11).

7 Zobacz wyrok Viking Gas (pkt 41).
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57. Transponujac powyzsze wskazania na grunt sporu rozpatrywanego w postepowaniu
gléwnym, nalezy stwierdzi¢, ze art. 15 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 dyrektywy 2015/2436
nie pozwalaja wlascicielowi znaku towarowego dla butli na dwutlenek wegla przeznaczonych do
ponownego napelnienia, a nastepnie ponownego uzycia, sprzeciwi¢ si¢ temu, by butle te, po ich
nabyciu przez konsumentéw, ktérzy zuzyli gaz, po ich dostarczeniu przez tych konsumentéw do
punktéw sprzedazy zajmujacych sie zbieraniem pustych butli i po ich ponownym napelnieniu
przez bedaca konkurentem osobe trzecia, byly sprzedawane przez te osobe trzecia po
umieszczeniu przez nia na wspomnianych butlach wlasnego znaku towarowego przy
jednoczesnym pozostawieniu widocznego znaku towarowego wtlasciciela, chyba ze wlasciciel
znaku towarowego jest w stanie wykaza¢ uzasadniony pow6d w rozumieniu wyzej wymienionych
przepiséw. Sad odsylajacy bedzie musial wowczas ustali¢, czy praktyka bedaca przedmiotem
postepowania gléwnego powaznie narusza renome wlasciciela znaku towarowego lub czy
uzywanie identycznego oznaczenia moze wywola¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych
miedzy tym wlascicielem znaku towarowego a dana osoba trzecig. W tym celu zwraca sie uwage
sadu odsylajacego na postrzeganie przez wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego
i rozsadnego konsumenta ewentualnego istnienia powiazan gospodarczych miedzy wlascicielem
znaku towarowego a bedaca konkurentem osoba trzecia. Nalezy wzig¢ pod uwage zwyczaje
konsumentéw i praktyki rynkowe. Wreszcie sad odsylajacy powinien réwniez upewnic sie, ze
etykietowanie dokonane przez bedaca konkurentem osobe trzecia nie spowodowato zmiany stanu
butli.

IV. Whnioski

58. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, aby na pytania zadane przez Korkein oikeus (sad
najwyzszy, Finlandia) odpowiedzie¢ w nastepujacy sposéb:

1) W ramach sporu w postepowaniu gléwnym art. 15 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej i art. 15 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéow towarowych nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze wlasciciel
znaku towarowego moze zasadnie sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi przez osobe trzecig na
terytorium tego samego panstwa czlonkowskiego, w ktérym butle z dwutlenkiem wegla
zostaly po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez tego wlasciciela lub za jego zgoda,
owymi butlami, ktdére zostaly ponownie napelnione przez wspomniana osobe trzecia, gdy ta
osoba trzecia przepakowala te butle i ponownie umie$cita na nich swéj znak towarowy, chyba
ze zostanie ustalone, ze taki sprzeciw przyczynitby sie do sztucznego podzialu rynku. Aby
oceni¢ istnienie takiego ryzyka, do sadu odsylajacego nalezy sprawdzenie, czy dokonane
przepakowywanie, biorac pod uwage charakter danego towaru i jego przeznaczenie, wydaje
si¢ konieczne dla zapewnienia dostepu oséb trzecich do rynku napelniania dwutlenkiem
wegla. Gdyby sad odsylajacy mial uzna¢, ze przepakowywanie dokonane przez osobe trzecia
bylo konieczne, musialby jeszcze upewnié sie co do tego, ze uzasadnione interesy wtasciciela
znaku towarowego sa poza tym chronione.

2) Artykul 15 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 nalezy
interpretowa¢ w ten sposéb, ze gdy osoba trzecia napetnia gazem butle z dwutlenkiem wegla
i odsprzedaje ja, usuwa etykiete zawierajaca znak towarowy producenta butli, pozostawiajac
widoczny znak towarowy wygrawerowany na szyjce, i umieszcza swoja wlasna etykiete, nalezy
oceni¢ ogdlne wrazenie, jakie wywoluje nowa etykieta, w celu ustalenia, czy informacje

ECLI:EU:C:2022:387 19



20

OpiNia G. PitruzzeLLr — Sprawa C-197/21
Sopa-CLus (CO2) 1 SODASTREAM INTERNATIONAL

dotyczace podmiotu, ktéry przepakowal towar, oraz informacje dotyczace producenta tego
towaru wydaja sie jasne i jednoznaczne osobie o normalnym wzroku i normalnej uwadze.
W szczegdlnosci informacje te, przedstawione za pomoca nowego etykietowania, nie powinny
sugerowad, ze istnieja powigzania gospodarcze lub szczegdlne stosunki miedzy osoba trzecia
napelniajaca butle a wlascicielem znaku towarowego. Aby oceni¢ wrazenie, jakie wywoluje
nowe etykietowanie, nalezy wzia¢ pod uwage konkretne praktyki stosowane w danym sektorze
oraz poziom $wiadomosci konsumentéw dotyczacy tych praktyk.
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