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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 25 lipca 2018 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykut 5 —
Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykul 9 — Prawo wtasciciela znaku towarowego do
sprzeciwienia si¢ usunieciu przez osobe trzecia z towaréw identycznych z tymi, dla ktérych znak ten
zostal zarejestrowany, wszystkich oznaczen identycznych z owym znakiem i do umieszczenia na nich
nowych oznaczen w celu dokonania przywozu tych towaréw i wprowadzenia ich do obrotu
w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

W sprawie C-129/17
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez hof van beroep te Brussel (sad apelacyjny w Brukseli, Belgia)
postanowieniem z dnia 7 lutego 2017 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 13 marca 2017 r,,
W postepowaniu:
Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV
przeciwko
Duma Forklifts NV,
G.S. International BVBA,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢, prezes izby, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarasiinas (sprawozdawca),
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,

sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 lutego 2018 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV przez
P. Maeyaerta i J. Muyldermansa, advocaten,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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— w imieniu Duma Forklifts NV i G.S. International BVBA przez K. Janssensa i J. Keustermansa,
advocaten, a takze M.R. Gherghinaru, avocate,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego, M. Hellmanna oraz ]. Techerta, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnadde, E. Gippiniego Fourniera i F. Wilmana,
dzialajacych w charakterze petnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 5 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008,
L 299, s. 25) oraz art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Whiosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu toczacego sie miedzy Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd
(zwang dalej ,Mitsubishi”) i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (zwana dalej ,MCFE”) a Duma
Forklifts NV (zwang dalej ,Duma”) i G.S. International BVBA (zwana dalej ,GSI”) w przedmiocie
zadania majacego w szczegdlnosci na celu zaprzestanie przez te ostatnie spétki usuwania z woézkow
widlowych Mitsubishi nabywanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oznaczen
identycznych ze znakami towarowymi nalezacymi do Mitsubishi i umieszczania na nich nowych
oznaczen.

Ramy prawne
Motywy 1 i 2 dyrektywy 2008/95 stanowia:

»(1) Tres¢ 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)] zostala zmieniona. Dla zapewnienia jasnosci i zrozumialo$ci powinna zostaé
sporzadzona jej wersja ujednolicona.

(2) Przepisy w zakresie znakéw towarowych stosowane w panstwach cztonkowskich przed wejsciem
w zycie dyrektywy 89/104/EWG zawieraly réznice, ktére mogly przeszkadza¢ w swobodnym
przeplywie towaréw i swobodzie §wiadczenia uslug oraz mogly zaklécaé konkurencje w ramach
wspdlnego rynku. Z tego wzgledu niezbedne bylo zblizenie tych przepiséw w celu zapewnienia
prawidlowego funkcjonowania rynku wewnetrznego”.

Zgodnie z art. 5 tej dyrektywy, zatytufowanym ,Prawa wynikajace ze znaku towarowego”:
»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wytaczne 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;
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b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identyczno$ci 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
[odbiorcow]; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienistwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...]

3. Jezeli spelnione sg warunki okreslone w [ust. 1], 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 ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]"”.

Artykul 7 wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez znak
towarowy”, przewiduje w ust. 1:

»Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towarow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium [Unii Europejskiej] pod tym znakiem
towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda”.

Rozporzadzeniem nr 207/2009 zastapiono rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie [...] znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). Artykul 9
rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Prawa wynikajace z [unijnego] znaku towarowego”,
stanowil:

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

a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych
z tymi, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;

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

[...]

2. Na podstawie warunkéw okreslonych ust. 1 moga by¢ zakazane w szczegélnosci nastepujace
dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
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b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

¢) przywdz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]".

Artykut 13 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez [unijny]
znak towarowy”, przewidywal w ust. 1:

»[Unijny] znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania jego uzywania w odniesieniu do
towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium [Unii Europejskiej] pod tym znakiem
towarowym przez wilasciciela lub za jego zgoda”.

Rozporzadzenie nr 207/2009 zostalo zmienione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajacym rozporzadzenie nr 207/2009 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie nr 40/94 oraz uchylajacym rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opflat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), ktére weszlo w zycie w dniu
23 marca 2016 r. i z ta data znajduje zastosowanie do stanu faktycznego w postepowaniu gtéwnym.

Rozporzadzeniem 2015/2424 wprowadzono do art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 nowy ust. 4, ktéry
brzmi nastepujaco:

»Bez uszczerbku dla praw wtlascicieli nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wlascicielowi tego unijnego znaku towarowego przystuguje réwniez prawo
uniemozliwienia wszystkim osobom trzecim wprowadzania towaré6w — w ramach obrotu handlowego
— na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te,
w tym opakowania, pochodza z panstw trzecich i sa opatrzone— bez zezwolenia — znakiem
towarowym, ktory jest identyczny z unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do
takich towaréw lub ktérego nie mozna odrézni¢ — pod wzgledem jego istotnych cech — od tego znaku
towarowego.

Uprawnienie wlasciciela unijnego znaku towarowego przyznane na mocy akapitu pierwszego wygasa,
w przypadku gdy zglaszajacy lub posiadacz towaréw, w toku postepowania stuzacego ustaleniu, czy
prawo do zarejestrowanego unijnego znaku towarowego zostalo naruszone, wszczetego zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 [z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie egzekwowania praw wtlasnoséci intelektualnej przez organy celne oraz uchylajacym
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz.U. 2013, L 181, s. 15)], udowodnia, ze wlascicielowi
unijnego znaku towarowego nie przystuguje prawo zakazania wprowadzania towaréw do obrotu
w panstwie konicowego przeznaczenia”.

Analogiczny przepis zostal przewidziany w art. 10 ust. 4 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 (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), w ktérej dokonano
przeksztalcenia dyrektywy 2008/95, przewidujac jej uchylenie ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r.,
a ktéra nie znajduje jednak zastosowania do stanu faktycznego w postepowaniu gtéwnym.
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Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Mitsubishi, majaca siedzibe w Japonii, jest wlascicielem nastepujacych znakéw towarowych (zwanych
dalej ,znakami towarowymi Mitsubishi”):

— slownego unijnego znaku towarowego MITSUBISHI, zarejestrowanego w dniu 24 wrze$nia 2001 r.
pod numerem 118042 i oznaczajacego miedzy innymi towary nalezace do klasy 12 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéow
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napedzane energia
elektryczng i wézki widlowe;

— przedstawionego ponizej graficznego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 3 marca
2000 r. pod numerem 117713 i oznaczajacego miedzy innymi towary nalezace do klasy 12 tego
porozumienia, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napedzane energia elektryczna i wozki

widlowe:
.

— stownego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI, zarejestrowanego w dniu 1 czerwca 1974 r.
pod numerem 93812 i oznaczajacego miedzy innymi towary nalezace do klasy 12, w tym pojazdy
i ladowe $rodki transportu, oraz do klasy 16, w tym ksigzki i druki;

— graficznego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI, zarejestrowanego w dniu 1 czerwca
1974 r. pod numerem 92755 i oznaczajacego towary nalezace do klasy 12, w tym pojazdy i ladowe
srodki transportu, oraz do klasy 16, w tym ksiazki i druki, ktéry to znak jest identyczny
z graficznym unijnym znakiem towarowym.

MCEFE, majaca siedzibe w Niderlandach, jest wylacznie uprawniona do produkcji wézkéw widtowych
opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi i wprowadzenia ich do obrotu w EOG.

Gléwna dzialalno$cia Dumy, z siedziba w Belgii, jest zakup i sprzedaz na calym $wiecie wéozkow
widlowych, zaréwno nowych, jak i uzywanych. Ponadto oferuje ona do sprzedazy wlasne wdzki
widlowe pod nazwami ,GSI”, ,GS” czy ,Duma”. Swego czasu nalezala ona do sieci oficjalnych
dystrybutoréw woézkéw widltowych Mitsubishi w Belgii.

GSI, réwniez majaca siedzibe w Belgii, jest powiazana z Duma, z ktdra tacza ja wspélne kierownictwo
i siedziba. Jej dzialalno$¢ obejmuje produkcje i naprawe wozkéw widlowych, ktére na skale swiatowa
hurtowo importuje i eksportuje wraz z czeSciami zamiennymi. Zajmuje sie ona takze
przystosowywaniem wozkéw widlowych do obowiazujacych w Europie norm, opatruje je wlasnymi
numerami serii i dostarcza je Dumie wraz z wystawionymi certyfikatami zgodnosci UE.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze pomiedzy 1 stycznia 2004 r. a 19 listopada 2009 r. Duma
i GSI dokonywaly importu réwnoleglego wézkéw widlowych opatrzonych znakami towarowymi
Mitsubishi do EOG bez zgody wlasciciela tych znakow.

Od dnia 20 listopada 2009 r. Duma i GSI nabywaja od sp6tki wchodzacej w skiad koncernu Mitsubishi
poza EOG wozki widlowe, ktére wprowadzaja na terytorium EOG, gdzie obejmuja je procedura skfadu
celnego. Usuwaja one nastepnie z tych towaréw wszystkie oznaczenia identyczne ze znakami
towarowymi Mitsubishi, dokonuja modyfikacji niezbednych do przystosowania ich do norm
obowiazujacych w Unii, zamieniaja tablice znamionowe i numery serii oraz umieszczaja na nich wlasne
oznaczenia. Spélki te dokonuja przywozu tych towaréw, a nastepnie prowadza nimi obrét w EOG
i poza tym obszarem.
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Mitsubishi i MCFE wniosty pozew do rechtbank van koophandel te Brussel (sadu gospodarczego
w Brukseli, Belgia), zadajac w szczegé6lnosci nakazania zaprzestania tych dzialan. Poniewaz ich zadania
zostaly oddalone wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r., wniosly one apelacje od tego wyroku do hof van
beroep te Brussel (sadu apelacyjnego w Brukseli), przed ktérym domagaly sie¢ zakazania zaréwno
prowadzenia handlu réwnoleglego wézkami widlowymi opatrzonymi znakami towarowymi Mitsubishi,
jak i przywozu i sprzedazy wézkéw widlowych, w przypadku ktérych usunigto oznaczenia identyczne
z tymi znakami i umieszczono nowe oznaczenia.

Przed tym sadem Mitsubishi utrzymywala, ze usuwanie oznaczen z wdézkéw widtowych nabywanych
poza EOG i umieszczanie na nich nowych oznaczen, usuwanie tablic znamionowych i numeréw
seryjnych, dokonywanie przywozu tych wézkéw widlowych oraz obrét nimi w EOG narusza prawa,
ktére przystuguja jej z tytulu znakéw towarowych Mitsubishi. Podniosta ona w szczegdlnosci, ze
usuwanie oznaczen identycznych z tymi znakami towarowymi bez jej zgody stanowi obejicie prawa
wlasciciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG
towaréw opatrzonych tym znakiem i narusza pelnione przez znak funkcje wskazywania pochodzenia
i zagwarantowania jakosci, jak réwniez jego funkcje inwestycyjna i reklamowa. W tym zakresie
Mitsubishi zwraca uwage na fakt, ze mimo usuwania tych oznaczen konsumenci wciaz rozpoznaja
w tych towarach woézki widlowe Mitsubishi.

Duma i GSI twierdzily w szczegélnosci, ze powinny by¢ uznane za producentéw wézkéw widlowych,
ktére nabywaja poza EOG, poniewaz dokonuja w nich modyfikacji w celu przystosowania ich do
przepiséw prawa Unii, a zatem maja prawo do umieszczania na nich swoich wlasnych oznaczen.

Sad odsylajacy stwierdzil w odniesieniu do importu réwnolegltego wézkéw widlowych opatrzonych
znakami towarowymi Mitsubishi w EOG, ze ten import stanowi naruszenie praw do znakéw
towarowych i uwzglednit zadania Mitsubishi i MCFE. Co sie tyczy przywozu i prowadzenia sprzedazy
w EOG, poczawszy od 20 listopada 2009 r., wézkéw widlowych Mitsubishi pochodzacych z panstw
niebedacych czlonkami EOG, w przypadku ktérych usunieto oznaczenia identyczne ze znakami
towarowymi Mitsubishi i umieszczono nowe oznaczenia, sad odsylajacy zauwazyl, ze Trybunal nie
rozstrzygal jeszcze kwestii, czy dzialania takie jak te dokonywane przez Dume i GSI stanowia
uzywanie, ktérego wlasciciel znaku towarowego moze zakazal, przy czym wskazal, ze orzecznictwo
Trybunatu dostarcza wskazéwek pozwalajacych mu na przyjecie zalozenia, ze odpowiedZ na to pytanie
powinna by¢ twierdzaca.

W tych okolicznosciach hof van beroep te Brussel (sad apelacyjny w Brukseli) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) a) Czy na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 wiasciciel znaku
towarowego ma prawo do sprzeciwienia si¢ temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwatla
wszystkie znajdujace sie na towarach oznaczenia, ktére sa identyczne ze znakami towarowymi
(de-branding), jezeli towary te — jak w przypadku towaréw objetych procedura skladu celnego
— nie zostaly jeszcze wprowadzone do obrotu w obrebie [EOG], a dokonywane przez osobe
trzecia usuwanie ma na celu dokonanie przywozu towaréw lub ich wprowadzenie do obrotu
w [EOG]?

b) Czy odpowiedZ na pytanie pierwsze lit. a) zalezy od tego, czy przywdz lub wprowadzenie do
obrotu towaré6w w [EOG] 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 rozpoznawane przez wlasciwy krag odbiorcéw sktadajacy
sie z przecietnych konsumentéw po wygladzie zewnetrznym lub modelu jako pochodzace od
wlasciciela znaku towarowego?”.
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W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postepowania

Pismem zlozonym w sekretariacie Trybunalu w dniu 20 czerwca 2018 r. Mitsubishi wniosta
o zarzadzenie na podstawie art. 83 regulaminu postepowania przed Trybunalem otwarcia ustnego
etapu postepowania na nowo. Na poparcie tego wniosku Mitsubishi podniosta w istocie, ze opinia
rzecznika generalnego opierala sie na blednym twierdzeniu, ze uzywanie w obrocie handlowym
w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi czynne
i widoczne zachowanie. Uwaza ona ponadto, Ze opinia ta nie ustosunkowuje sie do argumentéw,
zgodnie z ktérymi usuwanie oznaczen narusza poszczegélne funkcje znaku towarowego.

Na podstawie art. 83 regulaminu postepowania Trybunal moze, w kazdej chwili, po zapoznaniu si¢ ze
stanowiskiem rzecznika generalnego, postanowi¢ o otwarciu ustnego etapu postgpowania na nowo,
w szczegdlnosci jesli uzna, ze okolicznosci zawistej przed nim sprawy nie s wystarczajaco wyjasnione,
lub jesli po zamknieciu ustnego etapu postepowania strona przedstawila nowy fakt mogacy miec
decydujace znaczenie dla rozstrzygniecia Trybunalu, lub tez jesli sprawa ma zosta¢ rozstrzygnieta na
podstawie argumentu, ktéry nie byl przedmiotem dyskusji miedzy stronami lub podmiotami
okreslonymi w art. 23 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

W niniejszej sprawie nie zachodzi taki przypadek. Istnienie nowego faktu nie zostalo bowiem w Zzaden
sposéb podniesione. Ponadto Mitsubishi, podobnie jak inne zainteresowane podmioty, ktére
uczestniczyly w niniejszym postepowaniu, zaréwno w toku pisemnego, jak i ustnego etapu
postepowania, mogla przedstawi¢ wszystkie okolicznosci faktyczne i prawne, ktére uwazala za istotne
dla udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez sad odsylajacy, w szczegélnosci w zakresie
pojecia ,uzywania w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009. Trybunal uwaza zatem, po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika
generalnego, ze dysponuje wszystkimi elementami koniecznymi do wydania rozstrzygniecia.

Ponadto odnos$nie do krytyki sformulowanej przez Mitsubishi wobec opinii rzecznika generalnego
nalezy, po pierwsze, przypomnie¢, ze statut Trybunatlu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej oraz
regulamin postepowania przed Trybunalem nie stwarzaja zainteresowanym stronom mozliwosci
przedktadania uwag w odpowiedzi na opinie przedstawiona przez rzecznika generalnego (wyrok z dnia
20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 26 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Po drugie, zgodnie z art. 252 akapit drugi TFUE zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne
przedstawianie, przy zachowaniu catkowitej bezstronnosci i niezaleznosci, uzasadnionych opinii
w sprawach, ktére zgodnie ze statutem Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wymagaja jego
udzialu. W tym wzgledzie Trybunal nie jest zwiazany ani opinia rzecznika generalnego, ani jej
uzasadnieniem. W konsekwencji okoliczno$¢, ze jedna z zainteresowanych stron nie zgadza sie
z opinia rzecznika generalnego, bez wzgledu na to, jakie kwestie poruszono w tej opinii, nie moze sama
w sobie stanowi¢ powodu uzasadniajacego otwarcie ustnego etapu postepowania na nowo (wyrok
z dnia 20 grudnia 2017 r., Acacia i D’Amato, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 27
i przytoczone tam orzecznictwo).

Majac na uwadze powyzsze rozwazania, Trybunal uwaza, ze nie nalezy zarzadza¢ otwarcia ustnego
etapu postepowania na nowo.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez swoje dwa pytania, ktére nalezy przeanalizowa¢ lacznie, sad odsylajacy zmierza w istocie do
ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten
sposdb, ze wlasciciel znaku towarowego moze sprzeciwi¢ si¢ temu, by osoba trzecia bez jego zgody
usuwala z towaréw objetych, jak w okolicznosciach sprawy w postepowaniu gtéwnym, procedura
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skladu celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczala na nich inne oznaczenia
w celu dokonania ich przywozu lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie byly dotad jeszcze
sprzedawane.

Artykul 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, ktérych tres¢ jest
identyczna, nalezy interpretowaé w ten sam sposéb (zob. podobnie postanowienie z dnia 19 lutego
2009 r., UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, pkt 42).

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze dyrektywa 2008/95, ktéra przeprowadzono ujednolicenie
dyrektywy 89/104, ma na celu, jak wynika z jej motywéw 1 i 2, zniesienie miedzy panstwami
czlonkowskimi réznic w zakresie znakéw towarowych, ktére moga przeszkadzaé w swobodnym
przeplywie towaréw i swobodzie $wiadczenia ustug oraz moga zakléca¢ konkurencje w ramach
wspdlnego rynku. Prawo znakéw towarowych stanowi bowiem zasadniczy element systemu
niezaki6conej konkurencji, ktérego ustanowienie i utrzymanie jest celem prawa Unii. W takim
systemie przedsiebiorstwa musza by¢ w stanie przywigza¢ do siebie klientéw poprzez jako$¢ swoich
towaréw i ustug, co jest mozliwe wylacznie dzieki istnieniu oznaczen odrézniajacych pozwalajacych na
ich zidentyfikowanie (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01,
EU:C:2002:651, pkt 46, 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

Przypomnienia wymaga réwniez, ze art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 13 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 ograniczaja wyczerpanie praw przystugujacych wilascicielowi z tytutlu znaku towarowego
wylacznie do przypadku, gdy towary zostaly wprowadzone do obrotu w EOG. Przepisy te umozliwiaja
wlascicielowi prowadzenie obrotu jego towarami poza EOG bez spowodowania wyczerpania jego praw
w ramach tego obszaru. Poprzez doprecyzowanie, ze wprowadzenie na rynek poza EOG nie wyczerpuje
praw wlasciciela do sprzeciwienia si¢ przywozowi tych towaréw bez jego zgody, prawodawca Unii
umozliwil wlascicielowi znaku towarowego kontrolowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu
w EOG towardw opatrzonych jego znakiem (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r., Silhouette
International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, pkt 26; z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff
i Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 32, 33; a takze z dnia 18 pazdziernika
2005 r., Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 33).

W tym wzgledzie Trybunal wielokrotnie podkreslal, ze w celu zapewnienia ochrony praw przyznanych
przez znak towarowy kluczowe jest, by wtasciciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub
w kilku z panstw czlonkowskich moégl kontrolowaé pierwsze wprowadzenie do obrotu w EOG
towarow opatrzonych tym znakiem (wyroki: z dnia 15 pazdziernika 2009 r., Makro
Zeltbedieningsgroothandel i in., C-324/08, EU:C:2009:633, pkt 32; z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in.,
C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 60; a takze z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14,
EU:C:2015:497, pkt 31). Z orzecznictwa Trybunalu wynika ponadto, ze to prawo wlasciciela znaku
towarowego odnosi sie do kazdego egzemplarza tego towaru (zob. podobnie wyroki: z dnia 1 lipca
1999 r., Sebago i Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, pkt 19, 20; a takze z dnia 3 czerwca
2010 r., Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, pkt 31).

Co wiecej, art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 207/2009 przyznaja wlascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego prawo
wylaczne, ktére zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i b) tej dyrektywy i z art. 9 ust. 1 lit. a) i b) tego
rozporzadzenia uprawnia wlasciciela do zakazania kazdej osobie trzeciej, ktéra nie posiada jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z jego znakiem dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych éw znak zostal zarejestrowany, lub oznaczenia, w przypadku ktérego
z powodu jego identycznoséci z tym znakiem lub jego podobienistwa do tego znaku badz podobienstwa
towaréow lub uslug oznaczonych tym znakiem i danym oznaczeniem istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad odbiorcéw, ktére obejmuje takze prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia
ze znakiem towarowym.

8 ECLIL:EU:C:2018:594
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Trybunal mial juz wielokrotnie mozliwo$¢ stwierdzi¢, ze prawo wylaczne zostalo przyznane
wlascicielowi znaku towarowego po to, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych intereséw jako
wlasciciela tego znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, by znak éw mégt pelni¢ wlasciwe mu
funkcje, co oznacza, ze wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych
uzywanie danego oznaczenia przez osobe trzecia narusza lub moze naruszaé pelnione przez znak
funkcje. Wspomniane powyzej funkcje obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku towarowego,
jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub uslugi, ale réwniez inne
jego funkcje takie jak w szczegélnosci funkcje polegajaca na zagwarantowaniu jakosci tego towaru lub
ustugi czy tez funkcje komunikacyjng, inwestycyjna lub reklamowa (zob. wyroki: z dnia 12 listopada
2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 51; z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal
i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08
do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 77, 79; a takze z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora
British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 37, 38).

Jezeli chodzi o powyzsze funkcje, warto przypomnieé, ze podstawowa funkcja znaku towarowego jest
zagwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy, ze towar lub ustuga oznaczone danym
znakiem towarowym pochodza z okre$lonego przedsiebiorstwa, umozliwiajac mu odréznienie tego
towaru lub ustugi od towaréw i ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw (wyrok z dnia 23 marca
2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 82 i przytoczone tam
orzecznictwo). Znak towarowy sluzy w szczegélnosci poswiadczeniu, ze wszystkie oznaczone nim
towary lub ustugi zostaly wyprodukowane lub dostarczone pod kontrola jednego przedsiebiorstwa,
ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jako$¢, co jest potrzebne do tego, by znak
towarowy mogl odgrywaé swoja role zasadniczego elementu w systemie niezakldconej konkurencji
(zob. podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651,
pkt 48; a takze z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 80).

Przez inwestycyjna funkcje znaku towarowego rozumie si¢ mozliwo$¢ wykorzystania przez wlasciciela
znaku do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalajacej na pozyskanie i przywigzanie do siebie
konsumentéw za pomoca rozmaitych technik handlowych. W ten sposéb, w przypadku gdy uzywanie
przez osobe trzecig taka jak konkurent wlasciciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym
znakiem dla towaréw lub uslug identycznych z towarami i ustugami, dla ktérych 6w znak jest
zarejestrowany, istotnie ogranicza wykorzystanie przez wlasciciela jego znaku do celéw zdobycia lub
utrzymania reputacji pozwalajacej na pozyskanie i przywigzanie do siebie konsumentéw, takie
uzywanie narusza omawiana funkcje. Wspomniany wilasciciel jest w rezultacie uprawniony do
zakazania takiego uzywania na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 lub w przypadku unijnego
znaku towarowego na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyrok
z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 60—62).

Funkcja reklamowa z kolei polega na wykorzystaniu znaku w celach reklamowych, aby dostarczy¢
konsumentowi informacji na temat towaréw lub ustug i przekona¢ go do ich zakupu. W zwigzku
z powyzszym wlasciciel znaku towarowego jest w szczegdlnosci uprawniony do zakazania osobie
trzeciej, ktéra nie posiada jego zgody, uzywania oznaczenia identycznego z jego znakiem dla towaréw
lub uslug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, jezeli owo
uzywanie negatywnie wplywa na mozliwo$§¢ wykorzystania znaku przez wlasciciela jako elementu
promocji sprzedazy lub instrumentu strategii handlowej (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca
2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 91, 92).

Co sie tyczy pojecia ,uzywania w obrocie handlowym”, Trybunal mial juz okazje stwierdzi¢, ze
wyliczenie rodzajow uzywania, ktérego wtasciciel znaku towarowego moze zakazal, zawarte w art. 5
ust. 3 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, nie jest wyczerpujace (zob.
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; a takze z dnia 23 marca 2010 r.,
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Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 65) oraz ze obejmuje ono
wylacznie czynne zachowania osoby trzeciej (zob. wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15,
EU:C:2016:134, pkt 40).

Trybunal zauwazyl réwniez, ze uzywane w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub wykazujacego wzgledem niego podobienistwa wymaga, by uzywanie to mialo miejsce
w kontekscie dzialalno$ci handlowej majacej na celu przysporzenie korzysci gospodarczej, a nie
w sferze prywatnej (zob. wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497,
pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo). Trybunal wyjasnil, ze wyrazen ,uzywanie” i ,w obrocie
handlowym” nie mozna interpretowa¢ w ten sposob, iz dotycza one wylacznie bezposrednich
stosunkéw miedzy przedsiebiorca a konsumentem, a w szczegélnosci, ze do uzywania oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym dochodzi woéwczas, gdy podmiot gospodarczy uzywa tego
oznaczenia w ramach wlasnej komunikacji handlowej (zob. wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP
Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 40, 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym wypadku z postanowienia odsylajacego wynika, ze Duma i GSI, bez zgody Mitsubishi,
nabywaja poza EOG wézki widlowe Mitsubishi i wprowadzaja je na terytorium EOG, gdzie wdzki te
zostaja objete procedura skladu celnego. Podczas gdy towary te sa objete procedura skladu celnego,
spolki te calkowicie usuwaja z nich oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi Mitsubishi,
dokonuja modyfikacji majacych na celu przystosowanie ich do norm obowigzujacych w Unii,
zamieniaja tablice znamionowe i numery seryjne, umieszczaja na nich wlasne oznaczenia, a nastepnie
dokonuja ich przywozu i prowadza nimi obrét w EOG i poza tym obszarem.

W odréznieniu od spraw zakonczonych wyrokami przywotanymi w pkt 31 niniejszego wyroku, towary,
ktorych dotyczy sprawa w postgpowaniu gléwnym, nie sa wiec opatrzone znakami towarowymi
w momencie dokonania ich przywozu i prowadzenia nimi obrotu w EOG i poza tym obszarem.
W odréznieniu takze od innych wyrokéw przytoczonych w pkt 34—39 niniejszego wyroku, osoby
trzecie nie wydaja sie¢ uzywaé w tym momencie w jakikolwiek sposéb oznaczen identycznych
z omawianymi znakami towarowymi lub oznaczen wykazujacych wzgledem nich podobienstwa,
a w szczeg6lnosci nie czynia tego w ramach ich komunikacji handlowej. Powyzsze rézni sprawe
w postepowaniu gléwnym od okolicznosci opisanych w pkt 86 wyroku z dnia 8 lipca 2010 r.,
Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), do ktérego odnidst sie sad odsylajacy, a w ktérym Trybunat
wskazal, ze w przypadku gdy sprzedawca usuwa bez zgody wlasciciela znaku towarowego umieszczong
na towarach wzmianke o tym znaku i zastepuje ja etykieta, na ktérej widnieje nazwa tego sprzedawcy,
skutkiem czego znak towarowy wytworcy danych towaréw jest calkowicie niewidoczny, wlasciciel
rzeczonego znaku jest uprawniony sprzeciwi¢ sie temu, by taki sprzedawca uzywat jego znaku w celu
promowania wlasnej sprzedazy, poniewaz narusza to podstawowa funkcje tego znaku towarowego.

Niemniej jednak nalezy zauwazy¢, po pierwsze, Ze usuniecie oznaczen identycznych ze znakiem
towarowym uniemozliwia, by towary, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, byly przy pierwszym
wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem, a w rezultacie pozbawia jego wlasciciela
skorzystania z podstawowego prawa, ktdére zostalo mu przyznane przez orzecznictwo przypomniane
w pkt 31 niniejszego wyroku, do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towaréw
opatrzonych jego znakiem.

Po drugie, usuniecie oznaczen identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na towarach
nowych oznaczen w celu pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG narusza funkcje znaku
towarowego.

Co sie tyczy funkcji wskazywania pochodzenia, wystarczy przypomnie¢, ze w pkt 48 wyroku z dnia

16 lipca 2015 r.,, TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497), Trybunal zauwazyl juz, iz kazde
dzialanie osoby trzeciej utrudniajace wlascicielowi znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub
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w  kilku panstwach cztonkowskich wykonywanie jego prawa do kontrolowania pierwszego
wprowadzenia do obrotu w EOG towaréw oznaczonych tym znakiem towarowym ze swej natury
narusza te podstawowa funkcje znaku towarowego.

Sad odsytajacy zastanawia sie¢ nad wplywem, jaki moze mie¢ fakt, ze przywiezione lub wprowadzone do
obrotu towary wcigz moga by¢ rozpoznane przez wlasciwy krag odbiorcéow skladajacy sie
z przecietnych konsumentéw po wygladzie zewnetrznym lub modelu jako pochodzace od wtlasciciela
znaku towarowego. Wskazuje on bowiem, Ze mimo usuniecia z wézkéw widlowych oznaczen
identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenia na nich nowych oznaczen konsumenci wchodzacy
w sklad wlasciwego kregu odbiorcéw dalej postrzegaja te towary jako wozki widlowe Mitsubishi.
W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze o ile podstawowa funkcja znaku towarowego moze zostad
naruszona niezaleznie od tej okolicznosci, o tyle taka okoliczno$¢ moze podkresla¢ skutki owego
naruszenia.

Co wiecej, usuniecie z towaréw oznaczen identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na nich
nowych oznaczen ogranicza mozliwo$¢ przywiazania do siebie klientow przez wilasciciela znaku
poprzez jako$¢ jego towaréw i narusza funkcje inwestycyjna i reklamowa znaku, jezeli — tak jak
w niniejszym wypadku — dany towar nie jest jeszcze sprzedawany pod tym znakiem na konkretnym
rynku przez samego wtlasciciela lub za jego zgoda. Okoliczno$¢ bowiem, ze towary wlasciciela znaku
towarowego zostaja wprowadzone do obrotu przed wprowadzeniem ich tam pod tym znakiem przez
niego samego, z tym skutkiem, ze konsumenci poznaja te towary, zanim beda mieli mozliwo$¢
skojarzenia ich z owym wlascicielem, jest w stanie istotnie utrudni¢ wykorzystanie znaku przez
rzeczonego wlasciciela do zdobycia reputacji pozwalajacej na pozyskanie i przywigzanie do siebie
konsumentéw za pomoca rozmaitych technik handlowych, a takze postuzenie si¢ nim jako elementem
promocji sprzedazy lub instrumentem strategii handlowej. Poza tym takie dzialania pozbawiaja
wlasciciela mozliwosci osiagniecia, w drodze pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG, korzysci
ekonomicznej z towaru opatrzonego znakiem towarowym, a zatem realizacji swojej inwestycji.

Po trzecie, poprzez naruszenie prawa wlasciciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego
wprowadzenia na rynek w EOG towaréw opatrzonych tym znakiem, a takze funkcji znaku
towarowego, dokonywane przez osobe trzecig bez zgody tego wlasciciela usuwanie z danych towaréw
oznaczen identycznych z owym znakiem i umieszczanie na nich nowych oznaczen w celu dokonania
przywozu tych towaréw i wprowadzenia ich do obrotu w EOG, a takze w celu obejscia prawa
wlasciciela do zakazania przywozu tych towaréw opatrzonych jego znakiem, sg sprzeczne z celem
zapewnienia niezakléconej konkurencji.

Wreszcie w $wietle przypomnianego w pkt 38 niniejszego wyroku orzecznictwa dotyczacego pojecia
»uzywania w obrocie handlowym”, nalezy wskaza¢, ze dzialanie polegajace na usuwaniu przez osobe
trzecia oznaczen identycznych ze znakiem towarowym w celu umieszczenia wlasnych oznaczen
stanowi czynne zachowanie ze strony tej osoby trzeciej, ktére — poniewaz ma na celu dokonanie
przywozu i prowadzenie obrotu danymi towarami w EOG, a zatem wystepuje w kontekscie
dziatalno$ci handlowej stuzacej uzyskaniu korzysci gospodarczej w rozumieniu orzecznictwa
przypomnianego w pkt 39 niniejszego wyroku — moze zosta¢ uznane za uzywanie znaku w obrocie
handlowym.

Z ogoétu powyzszych wzgledéw nalezy stwierdzi¢, ze wlasciciel znaku towarowego moze na podstawie
art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciwi¢ sie takim dzialaniom.

Na powyzszy wniosek pozostaje bez wplywu okoliczno$é, ze usuwanie oznaczen identycznych ze
znakiem towarowym i umieszczanie nowych oznaczen odbywa si¢ w momencie, gdy towary sa jeszcze
objete procedura sktadu celnego, poniewaz dzialania te sa dokonywane w celu dokonania ich przywozu
i prowadzenia nimi obrotu do EOG, na co w sprawie w postepowaniu gléwnym wskazuje fakt, ze
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Duma i GSI dokonuja w woézkach widlowych modyfikacji w celu przystosowania ich do norm
obowiazujacych w Unii, a takze, dodatkowo, fakt, ze wodzki te sa nastepnie, przynajmniej w czesci,
faktycznie przywozone i wprowadzane do obrotu w EOG.

W tym kontekscie nalezy réwniez zauwazy¢, ze art. 9 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie ze
zmiang wprowadzona rozporzadzeniem 2015/2424, ktéry znajduje zastosowanie do stanu faktycznego
w postepowaniu gtéwnym poczawszy od dnia 23 marca 2016 r., upowaznia obecnie wlasciciela do
uniemozliwienia wszystkim osobom trzecim wprowadzania towaré6w — w ramach obrotu handlowego
— na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te,
w tym opakowania, pochodza z panstw trzecich i opatrzone sa — bez zezwolenia — znakiem
towarowym, ktory jest identyczny z unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do
takich towaréw lub ktdérego nie mozna odrézni¢ — pod wzgledem jego istotnych cech — od tego znaku
towarowego. To prawo wlasciciela wygasa jedynie woéwczas, gdy w toku postepowania stuzacego
ustaleniu, czy doszlo do naruszenia prawa do znaku towarowego, zglaszajacy lub posiadacz towaréw
udowodnia, ze wlascicielowi nie przysluguje prawo do zakazania wprowadzania towaréw na rynek
w panstwie konicowego przeznaczenia.

W swietle powyzszych rozwazan odpowiedZ na przedstawione pytania winna brzmie¢: art. 5 dyrektywy
2008/95 i art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze wlasciciel znaku
towarowego moze sprzeciwi¢ si¢ temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwata z towaréw objetych,
jak w okoliczno$ciach sprawy w postepowaniu gléwnym, procedura skladu celnego wszystkie
oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczala na nich inne oznaczenia w celu dokonania
przywozu tych towaréw lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie byly dotad jeszcze
sprzedawane.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunatl (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych i art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy interpretowaé¢ w ten sposob, ze wlasciciel
znaku towarowego moze sprzeciwi¢ si¢ temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwala
z towaréw objetych, jak w okolicznosciach sprawy w postepowaniu gléwnym, procedura skladu
celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczala na nich inne oznaczenia
w celu dokonania przywozu tych towaréw lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie
byly dotad jeszcze sprzedawane.

Podpisy
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