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. Zgodnie z zasadg lojalnej wspotpracy Unia i Panstwa Cztonkowskie wzajemnie sie szanujg

i udzielajg sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadan wynikajgcych z Traktatow.
Panstwa Cztonkowskie podejmujg wszelkie srodki ogdlne lub szczegdlne wtasciwe dla
zapewnienia wykonania zobowigzan wynikajgcych z Traktatow lub aktéw instytucji Unii.
Panstwa Cztonkowskie utatwiajg wypetnianie przez Unie jej zadan i powstrzymuja sie od
podejmowania wszelkich srodkow, ktére mogtyby zagrazac urzeczywistnieniu celéw Unii.

. W Swietle tego przepisu wszystkie panstwa cztonkowskie, a mianowicie ich organy i sady

sg bezwzglednie obowigzane stosowac sie do norm prawa unijnego, z uwzglednieniem
rezultatéw ich wyktadni przez Trybunat Sprawiedliwosci UE w postepowaniu o udzielenie
odpowiedzi na pytania prejudycjalne.

. W zakresie objetym wymienionym w tytule wyrokiem znaczenie majg nastepujace akty

prawa unijnego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16
grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii

PODSTAWY PRAWNE
ART. 4 UST. 3 TUE




INACZENIE WYRQK()W TRYBUNALU
SPRAWIEDLIWOSCI WYDANYCH
W TRYBIE PREJUDYCJALNYM ART. 267 TFUE

1. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej jest wtasciwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:
a) o wyktadni Traktatow;
b) o waznosci i wyktadni aktéw przyjetych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne
Unii;

W przypadku gdy pytanie z tym zwigzane jest podniesione przed sgdem jednego z Panstw
Cztonkowskich, sad ten moze, jesli uzna, ze decyzja w tej kwestii jest niezbedna do wydania
wyroku, zwrécic sie do Trybunatu z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.

W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawistej przed sagdem krajowym,
ktérego orzeczenia nie podlegajg zaskarzeniu wedtug prawa wewnetrznego, sad ten jest
zobowigzany wnies¢ sprawe do Trybunatu.

Jezeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawistej przed sgdem krajowym dotyczacej osoby
pozbawionej wolnosci, Trybunat stanowi w jak najkrétszym terminie.

. Sad krajowy, ktéry orzeka w sprawie ma uprawnienie do skierowania takiego pytania, natomiast
sad, ktérego orzeczenie ma charakter ostateczny, ma obowigzek skierowania odpowiednio
zredagowanego pytania do Trybunatu Sprawiedliwosci.
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STAN FAKTYCZNY

Japonskie przedsiebiorstwo Mitsubishi jest wtascicielem
znakow towarowych unijnych oraz stownego znaku
towarowego Beneluksu zarejestrowanych m. in. dla klas
towarowych 12. Znaki towarowe skfadajg sie ze stowa
Mitsubishi oraz Emblematu Mitsubishi. Japoniskie
przedsiebiorstwo Mitsubishi udzielito przedsiebiorstwu
Holenderskiemu nalezgcemu do grupy Mitsubishi
wytgczng licencje na wytwarzanie i sprzedaz woézkow
widtowych opatrzonymi znakami towarowymi
Mitsubishi.




STAN FAKTYGZNY
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Wiasciciel znakow towarowych (japoriskie
przedsiebiorstwo Mitsubishi) oraz holenderskie
przedsiebiorstwo, licencjobiorca wniesli do Sagdu
Handlowego w Brukseli przeciwko dwdém belgijskim
przedsiebiorcom Duma i GSI pozew z powodu
naruszenia znakoéw towarowych Mitsubishi.




STAN FAKTYCZNY

Powddztwo zostato oparte na nastepujgcym stanie
faktycznym. Pozwani od kilku lat nabywajg wozki
podnosnikowe Mitsubishi poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, wprowadzajg do obrotu na rynku EOG,
przenoszg je do sktadéw celnych. W sktadach celnych
usuwajg znaki towarowe Mitsubishi, nastepnie dokonuja
koniecznych przerdbek technicznych niezbednych do
umozliwienia ich dystrybucji w Unii Europejskiej i nastepnie
umieszczajg na nich wtasne znaki towarowe.




STAN FAKTYGZNY

Wynika z tego ze dokonujg importu wézkéw widtowych i 0 4
sprzedajg je na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Powddki dostrzegajg w tym postepowaniu
naruszenie ich unijnych znakdéw towarowych i znakdéw
towarowych Beneluksu. Powotujg sie przy tym na prawo
kontrolowania importu towaréw pod znakami Mitsubishi na
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wskazuja, ze
czynnosci pozwanych naruszajg objete ochrong prawng funkcje
znaku towarowego. Po usunieciu znaku towarowego wtasciwe
kregi obrotu dostrzegajg bowiem, ze chodzi o produkty
Mitsubishi. Sad Handlowy w Brukseli oddalit powddztwo.
Powodowie wniesli apelacje od tego wyroku.




PYTANIA PREJUDYCJALNE

SAD APELACYINY W BRUKSELI ZAWIESI: POSTEPOWANIE PRZED SADEM KRAJOWYM | PRZED0ZYt TRYBUNALOWI
SPRAWIEDLIWOSCI NASTEPUJACE TRZY PYTANIA PRAWNE:

Czy na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 Czy odpowiedz na pytanie pierwsze lit. a) Czy na odpowiedz na pytanie pierwsze
rozporzqdzenia nr 207/2009 wtasciciel znaku zalezy od tego, czy przywoz lub ma wpfyw to, ze w ten sposéb
towarowego ma prawo do sprzeciwienia sie temu, by wprowadzenie do obrotu towarow w przywiezione lub wprowadzone do
osoba trzecia bez jego zgody usuwata wszystkie [EOG] nastepuje pod wtasnym znakiem obrotu towary sq ciggle rozpoznawane
znajdujqce sie na towarach oznaczenia, ktére sq identyfikacyjnym umieszczonym przez przez wtasciwy krqg odbiorcow
identyczne ze znakami towarowymi (de-branding), jezeli osoby trzecie (re-branding)? sktadajqcy sig z przecigtnych

towary te — jak w przypadku towaréw objetych procedurg konsumentow po wyglqdzie

sktadu celnego — nie zostaly jeszcze wprowadzone do zewnetrznym lub modelu jako

obrotu w obrebie [EOG], a dokonywane przez osobe pochodzqgce od witasciciela znaku
trzeciq usuwanie ma na celu dokonanie przywozu towarowego?”.

towarow lub ich wprowadzenie do obrotu w [EOG]?
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Trybunat zostat zatem zobowigzany do przeprowadzenia wyktadni art. 5 dyrektywy

2008/95 i art. 9 rozporzadzenia 207/2009




1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wtascicielowi wytgczne prawa do tego znaku. Wtasciciel jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim, ktdre 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;
ag b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do znaku towarowego oraz

identycznosci lub podobienstwa towardow lub ustug, ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej; prawdopodobierstwo wprowadzenia w btad
obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kaide panstwo cztonkowskie moze réwniez postanowic, ze wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom
trzecim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do
znaku towarowego w odniesieniu do towardw lub ustug, ktdre nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak
towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renomg we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odrézniajgcego charakteru lub renomy lub jest dla
nich szkodliwe.

3. Jezeli spetnione sg warunki okreslone w ust. 1 i 2, mogg byc¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dziatania:

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 Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
C) przywdz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;
uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

PYTANIA PREJUDYCJALNE

ART. 5 DYREKTYWY 2008/95

(PRAWA WYNIKAJACE ZE ZNAKU TOWAROWEGO)
OBECNIE ART. 10 DYREKTYWY 2015/2436




Przepis art. 9 rozporzadzenia 207/2009 zawiera tozsama horme
(obecnie art. 16 rozporzadzenia 1001/2017)

\Es



ADZENIA 1001/2017).




STANOWISKO RZECZNIKA
GENERALNEGO

W toku postepowania rzecznik generalny przedstawit opinie pisemna.

Wedtug rzecznika , nie stanowi uzycia znaku towarowego w rozumieniu art. 5
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszgcych
sie do znakow towarowych i art. 9 rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26
lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] usuniecie przez
osobe trzecig bez zgody wtasciciela znaku towarowego oznaczer umieszczonych na
towarach, gdy:

— towary te nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym ze wzgledu na umieszczenie w sktadzie celnym, w ktorym zostaty
poddane modyfikacjom majgcym na celu przystosowanie ich do przepisow
technicznych Unii; i

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

Rzecznik Generalny
Manuel Campos Sdnchez-Bordona
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Rzecznik generalny wykluczyt zatem
naruszenie prawa do znaku w
przedmiotowym stanie faktycznym, ze
wzgledu na brak uzywania znaku
towarowego przy wprowadzaniu do
obrotu na terytorium EOG towardw
juz z innym znakiem ze skfadu celnego.

Rzecznik generalny wskazywat, iz

takie zachowanie moze

ewentualnie by¢ kwalifikowane

jako czyn nieuczciwej
konkurencji w krajowym
ustawodawstwie.

03




STANOWISKO
TRYBUNALU SPRAWIEDLIWOSCH

Trybunat w wyroku z 25 lipca 2018 r. uznaje, ze Artykut 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 znakow towarowych

i art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009
r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy
interpretowacé w ten sposoéb, ze witasciciel znaku towarowego moze
sprzeciwic sie temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwata

z towarow objetych, jak w okolicznosciach sprawy w postepowaniu
gtéwnym, procedurg sktadu celnego wszystkie oznaczenia
identyczne z tym znakiem i umieszczata na nich inne oznaczenia

w celu dokonania przywozu tych towaréw lub wprowadzenia ich do
obrotu w EOG, gdzie nie byty dotad jeszcze sprzedawane.




Trybunat zajat odmienne stanowisko niz rzecznik generalny.

Przyjat bowiem, iz w okolicznosciach stanu faktycznego dochodzi
do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego.
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Trybunat przyznaje, iz towary, o ktérych
mowa W postepowaniu w momencie

przywozu i prowadzenia nimi obrotu w
ramach EOG, nie sg opatrzone znakiem

towarowym Mitsubishi
(pkt 41).

Trybunat stwierdza jednak, ze usuniecie oznaczen
identycznych ze znakiem towarowym uniemozliwia, by
towary, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, byty przy
pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone
owym znakiem, a w rezultacie pozbawia jego wfasciciela
skorzystania z podstawowego prawa /.../ do kontrolowania
pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towardw
opatrzonych jego znakiem (pkt 42).

02
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| dalej /.../ usuniecie oznaczen identycznych
ze znakiem towarowym i umieszczenie na
towarach nowych oznaczen w celu
pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG
narusza funkcje znaku towarowego (pkt 43).

04

Wedtug Trybunatu /.../ usuniecie z towardow oznaczen identycznych ze znakiem towarowym i
umieszczenie na nich nowych oznaczen ogranicza mozliwos$¢ przywigzania do siebie klientéw przez
wiasciciela znaku poprzez jakosc jego towardw i narusza funkcje inwestycyjng i reklamowa znaku, jezeli
— tak jak w niniejszym wypadku — dany towar nie jest jeszcze sprzedawany pod tym znakiem na
konkretnym rynku przez samego wtasciciela lub za jego zgodg. Okolicznos¢ bowiem, ze towary
wiasciciela znaku towarowego zostajg wprowadzone do obrotu przed wprowadzeniem ich tam pod tym
znakiem przez niego samego, z tym skutkiem, ze konsumenci poznajg te towary, zanim bedg mieli
mozliwos¢ skojarzenia ich z owym wiascicielem, jest w stanie istotnie utrudni¢ wykorzystanie znaku
przez rzeczonego wiasciciela do zdobycia reputacji pozwalajacej na pozyskanie i przywigzanie do siebie
konsumentéw za pomocg rozmaitych technik handlowych, a takze postuzenie sie nim jako elementem
promocji sprzedazy lub instrumentem strategii handlowe]. Poza tym takie dziatania pozbawiajg
wtasciciela mozliwosci osiggniecia, w drodze pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG, korzysci
ekonomicznej z towaru opatrzonego znakiem towarowym, a zatem realizacji swojej inwestycji.(pkt 46).
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Woreszcie, poprzez naruszenie prawa wtasciciela znaku towarowego do
kontrolowania pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG towardw opatrzonych
tym znakiem, a takze funkcji znaku towarowego, dokonywane przez osobe trzecig
bez zgody tego wtasciciela usuwanie z danych towardw 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 wiasciciela do zakazania przywozu tych towardéw opatrzonych jego
znakiem, sg sprzeczne z celem zapewnienia niezaktdconej konkurencji (pkt 47).

| dalej, wedtug Trybunatu, dziatanie polegajgce na usuwaniu przez
osobe trzecig oznaczen identycznych ze znakiem towarowym w celu
umieszczenia wiasnych 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 dziatalnosci handlowej stuzgcej uzyskaniu korzysci
gospodarczej /.../ moze zostac uznane za uzywanie znaku w obrocie
handlowym. (pkt 48)
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KRYTYKA STANOWISKA TRYBUNALU

01

Trybunat udzielajac odpowiedzi na pytania
postawione przez sad krajowy faktycznie wykroczyt
poza swoje wczesniejsze stanowisko, zgodnie z
ktérym naruszenie znaku towarowego mozna byto
stwierdzi¢ jedynie w przypadku uzywania znaku
towarowego dla towardw lub ustug w komunikacji
wtasciciela znaku towarowego z rynkiem.

04

Stanowisko Trybunatu jest sprzeczne z pkt 18
preambuty dyrektywy 2015/2436, ktéry stanowi ze
,naruszenie praw do znaku towarowego mozna
stwierdzi¢ tylko wowczas, gdy ustalono, ze znak lub
oOznaczenie naruszajace te prawa uzywane sa w
obrocie handlowym do celéw odrdznienia towaréw
lub ustug. Uzywanie oznaczenia do celdw innych niz
odroéznianie towarow lub ustug powinno podlegaé
przepisom prawa krajowego”.

Wyrok spotkat sig w doktrynie europejskiej z dos¢ jednolitg krytyka.
Argumenty krytyczne w zwigztym ujeciu przedstawiajg sig nastepujaco.

02

Decydujace znaczenie powinno mie¢ uzywanie znaku
towarowego w obrocie gospodarczym. Jezeli znak
towarowy zostat usuniety z towaru, to nie mozna

maéwic o jego uzywaniu na towarze lub tez w zwigzku

z towarem.

05

W przypadku usuniecia znaku towarowego i
natozenia znaku innego przedsiebiorcy wiasciwe
powinny byc¢ krajowe przepisy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

03

Trybunat Sprawiedliwosci w przesztosci wydawat
wyroki pozwalajgce usung¢ znak towarowy
uprawnionego i natozy¢ nowy znak towarowy tego
samego przedsiebiorcy w przypadku importu
produktow leczniczych z jednego panstwa
cztonkowskiego do drugiego panstwa
cztonkowskiego. Ta praktyka jest w petni nadal
aktualna. Wyrok w sprawie Mitsubishi pozostaje w
sprzecznosci z wczesniejszym orzecznictwem
dotyczacym importu rownolegtego farmaceutykdw.

06

Trybunat zachowat sie tak jak ustawodawca.
Przekroczyt bowiem granice wyktadni przepisow
przewidzianej w art. 267 TFUE i wypracowat nowa
norme prawna.



WNIOSKI ,
(£ PUNKTU WIDZENIA POLSKICH PRZEDSIEBIORCOW)




WNIOSK |
(Z PUNKTU WIDZENIA POLSKICH PRZEDSIEBIORCOW)

Wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci wydany w
trybie prejudycjalnym wigze
wszystkie organy i instytucje
panstw cztonkowskich.
Dlatego, w toku postepowania
0 naruszenie prawa z
rejestracji unijnego znaku
towarowego i prawa
ochronnego na znak
towarowy, pod nowym
znakiem towarowym lub
anonimowo na tym obszarze,
sady powinny stosowac sie do
stanowiska Trybunatu
Sprawiedliwosci.

Wyrok ten powinien by¢
jednak rozumiany wtasciwie,
zgodnie z jego sentencja.
Odnosi sie on jedynie do
usuwania znakéw towarowych
z towardw znajdujacych sie w
sktadach celnych na
terytorium Unii Europejskiej
przed ich wprowadzeniem do
obrotu na tym terytorium.

Wyrok ten nie moze by¢
rozumiany, jako stanowisko
Trybunatu dotyczgce
generalnego zakazu usuwania
znakdéw z towaréw
znajdujacych sie w obrocie na
terytorium Unii Europejskiej, a
nastepnie ich wprowadzenia
do obrotu. Wyrok nie odnosi
sie takze do sytuacji usuniecia
znaku towarowego z towarow
poza terytorium Unii
Europejskiej i wprowadzenia
ich nastepnie do obrotu w
Unii. Takie dziatania nie sg
bowiem objete zakresem tego
wyroku.

Wyrok ten pozostawia wiele
kwestii bez odpowiedzi i
dlatego sady mogg skorzystac
z mozliwosci skierowania
pytania prejudycjalnego
ponownie do Trybunatu
Sprawiedliwosci. Powinno to
umozliwi¢ skorygowanie i
wyjasnienie dalszych
zagadnien przez Trybunat
Sprawiedliwosci (np.
wymienionych w pkt 3).
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