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[.]

przeciwko

PHZB.V.,

z siedzibg w Zoetermeer,

DRUGIEJ STRONIE w postgpowaniu kasacyjnym,

zwanej dalej: PHZ,

[...][Or.2]
1. Przebieg postepowania kasacyjnego
1.1 [..]

1.2] [...] [przebieg postgpowania krajowego]

2. Punkty wyjsciowe dla oceny,saduti stan faktyczny
2.1. Postgpowanie kasacyjne opiera Sig¢ na nastgpujgeych zatozeniach.

(i) EPAL jest wlascicielem, unijnego stownego/graficznego znaku
towarowego ,EPALY, “zarejestrowanego pod nr472415 dnia
22 grudnia 1998 nMa oznaczenie migdzy innymi ,,przeznaczonych do
ponowniego uzytkuWpalet” (klasy 6 i20). Znak ten jest wspolnym
znaKiem towarowym.

(i) lstnigje prywatnoprawny system standaryzowania tak zwanych palet
EUR/EPAL“(zwany dalej rowniez: systemem EPAL). System ten
zaktada, ‘ze_palety (zwane dalej: europaletami), spetniaja okreslone
normy “ihwymogi techniczne, réwniez w przypadku ich naprawy.
Wiramach tego systemu produkcja i naprawa europalet, a takze handel
nimi, jest zastrzezony dla przedsiebiorstw, ktore posiadaja licencje
wydang przez EPAL (licencjobiorcy).

(i) Do zadan EPAL nalezy zarzadzanie jakosScig 1 kontrola jakoSci
europalet. Na paletach tych juz w trakcie produkcji wypalany jest znak
towarowy EUR i/lub EPAL i w takim stanie sg one wprowadzane do
obrotu gospodarczego. Celem EPAL jest tworzenie i utrzymanie
Swiatowego systemu, W ktorym jakos$¢ |1 wlasciwosci palet sa
niezmienne, co ma na celu umozliwienie wymiany nimi. Ponadto
EPAL przeciwdziata podrabianiu palet.
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(iv) PHZ nie dysponuje licencjg, 0ktorej mowa powyzej W pkt (ii).
W 2014 r. naprawiata ona europalety oznaczone znakiem towarowym
EPAL i wprowadzata je do dalszego obrotu.

2.2.1 W zakresie, w jakim ma to takze znaczenie dla postepowania W przedmiocie
skargi kasacyjnej, EPAL domaga si¢ W niniejszym postgpowaniu:

- ustalenia, ze naprawa palet i wprowadzanie do dalszego obroét przez PHZ
naprawionych palet, ktore zostaty pierwotnie wprowadzone do obrotu pod
znakiem towarowym EPAL, stanowito naruszenie znaku towarowego
I odpowiednio czyn niedozwolony;

- wydania nakazu zaprzestania naprawy i dalszego™ obrotu paletami
oznaczonych znakiem towarowym EPAL pod rygorem nalozenia Kary
pieni¢znej.

EPAL podnosi przy tym, mowigc W skrocig, ze,PHZ nie tylkomhaprawiata
palety oznaczone znakiem towarowym ERALjlecz wprowadzata je rowniez
do dalszego obrotu. [Or. 3]

2.2.2 Rechtbank [Den Haag] (sad rejonowy), uwzglednil t€ zadania w zakresie,
w jakim dotycza one dalszege wprewadzania do obrotu europalet, ale
oddalit je w zakresie dotyczgeym samej naprawy europalet?.

2.2.3 [Gerechtshof] [Den Haag] “(sad “okregowy) utrzymat w mocy wyrok
rechtbank w zakregie, wyakimyzobowiazywat on PHZ do zaprzestania
| powstrzymywania Si¢, Z skutkiem, natychmiastowym od dnia dorgczenia
wyroku, od dalszege wprowadzania do obrotu palet oznaczonych znakiem
towarowym “ERAL,\ ktorehzostaly naprawione przez PHZ iw przypadku
ktorych naprawa ‘ta. polegataina zmianach w stanie palet, ktore nie maja
drugerzednegoyznaczenia Wrozumieniu wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
Beneluksusw sprawie, Valeo, ato wszystko pod grozba natozenia kary
pienteznej. Whpozostalym zakresie [gerechts]hof uchylit wyrok rechtbank
I oddalit, zgdania® EPAL2. W zakresie, w jakim ma to znaczenie dla
postepowania Weprzedmiocie skargi kasacyjnej, [gerechts]hof zwazyl przy
tym, co nastepuje:

Zarzuty podnoszone w srodku odwotawczym nie obejmowaty natozonego
przez rechtbank zakazu w zakresie, w jakim dotyczy on dalszego
wprowadzania do obrotu palet naprawionych przez PHZ i w odniesieniu do
ktorych naprawy te polegaty na ,,zmianach wich stanie, ktére nie majg
Znaczenia drugorzednego” W rozumieniu wyroku Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Beneluksu w sprawie Valeo. (pkt 3.2)
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Eoropalety, ktore sa przedmiotem niniejszego postepowania, zostaty
wprowadzone do obrotu przez wilasciciela znaku towarowego lub za jego
zgoda. Zuwagi na art. 13 - majgcego jeszcze zastosowanie W Niniejszym
postepowaniu — rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (zwanego dalej
»WZT”) EPAL moze zatem zakaza¢ dalszego wprowadzania do obrotu
tylko, jezeli ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiac¢ si¢ dalszemu
obrotowi towarami, w szczegdlnosci jezeli stan palet jest zmieniony lub
pogorszony po ich wprowadzeniu do obrotu. (pkt 3.6)

Na rozprawie w drugiej instancji EPAL wyjasnia, ze samo zepsucié\si¢ palet
przed ich naprawa - azatem nie sama naprawa —<'Stanowi“zmiang
w rozumieniu art. 13 ust. 2 WZT. Nie uwaza ona juz (zatem) naprawy za
zmian¢ W stanie palet. Oznacza to, ze zadanie powolujace si¢ ‘maruszenie
znaku towarowego nie moze zosta¢ uwzglednione ‘W Oparciu Ojstnienie
zmian w rozumieniu art. 13 ust. 12 WZT, poniewaz nie padniesiono, ani nie
wykazano, zeby PHZ podejmowala dziatania “w stosunku do palet
w pogorszonym stanie. (pkt 4.2-4.3)

EPAL jest zdania, ze pomimo tegonjest,moway0 prawnie uzasadnionych
powodach w rozumieniu art. 13 S\WZT, “poniewaz funkcja wskazania
pochodzenia i odpowiednio funkcja zagwarantewania jakosci przez znak
towarowy EPAL nie moze byCizagwarantowana, skoro naprawy wykonuje
podmiot niebedacy licencjobierca. (pkt 4.4 1'4.7).

Wiasciciel znaku ‘towarowegon,moze ‘sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi
towarem, jezeli istaiejgkabtemu prawnic uzasadnione powody i dalszy obrét
moze naruszy¢ funkcje znaku towarowego. (pkt 4.5)

Funkcja wskazaniaspoechodzenia zostaje naruszona migedzy innymi wtedy,
gdy Znak, towatowy, jestyuzyty w reklamie podmiotu wprowadzajacego do
dalszego obrotu Wytenssposob, iz moze powstaé wrazenie, ze pomiedzy tym
podmigtem, awtasciciclem znaku towarowego (tutaj: EPAL i/lub jej
cztonkami) “wistnieja powigzania gospodarcze, W szczegOlnosci ze
przedsigbiotstwo podmiotu wprowadzajacego do dalszego obrotu nalezy do
sicel dystrybucji wtasciciela znaku towarowego lub pomigdzy tymi dwoma
przedsigbiorstwami istnieje szczegdlna wiez. PHZ wprowadza zakupione
przez siebie palety do dalszego obrotu. Sprzedaje ona zatem towary
z drugiej reki i nalezy zatozy¢, ze jej odbiorcy 0 tym wiedzg. PHZ informuje
rowniez 0 tym na swojej [Or. 4] stronie internetowej, na ktorej widnieje
europaleta ze znakiem towarowym EPAL. Nie s3 to okolicznosci tego
rodzaju, iz mozna by 0 nich powiedzieé, ze sprawiajg wrazenie, ze pomigdzy
PHZ i EPAL/jej cztonkami istniejg powigzania gospodarcza, ani ze strona
internetowa PHZ powaznie narusza renome znaku towarowego. (pkt 4.9)

Funkcja wspolnego znaku towarowego EPAL jest zagwarantowanie, ze
towary pochodzg od czlonka/licencjobiorcy EPAL (zatem: oryginalnego
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pochodzenie), co zaswiadcza o0ich jakoSci W momencie pierwszej
sprzedazy. Funkcja znaku towarowego nie jest zaswiadczanie O jakosci
W pOzniejszym czasie | nie gwarantuje on rowniez, ze podmioty trzecie nie
beda dokonywac napraw. Za pomocg wspolnego znaku towarowego nie
mozna zatem wymusi¢ tego, ze po tym jak palety zostang za zgoda
wlasciciela znaku towarowego wprowadzone do obrotu, beda naprawiane
wylacznie przez cztonkéw 1 licencjobiorcoOw wilasciciela znaku towarowego
zgodnie z okreslonymi normami, aby utrzymaé W ten sposob ich jakos¢ po
pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Funkcja wskazania pochodzenia nie
jest zatem — w przeciwienstwie do tego co twierdzi EPAL — przedmiotem
sporu w przypadku, w ktérym podmiot niebedacy licencjobierea, wiykonuje
naprawy, na skutek czego stala jako$¢ europalet przy dalszym
wprowadzaniu do obrotu nie moze zosta¢ zagwarantowana. (pkt'4.10)

Z powyzszych wzgledow nie zostala rowmiez “naruszona ) funkcja
zapewnienia jakosci, ani funkcja inwestycyjnasPonadto nalezy,zauwazyc¢, ze
stanowisko EPAL, zgodnie z ktérym naprawy ‘dokenane ‘przez PHZ nie
stanowig zmiany W stanie towaru, skutkuje przyjeciem, iz dalszy obrot
naprawionymi przez PHZ paletami ‘nie narusza tych funkcje znaku
towarowego, poniewaz stan palet nie jest (zatem)Zmieniany w trakcie
naprawy, a wigc nie nalezy ich,uwazac za gotsze pod wzgledem jakosci, niz
przed naprawg, azatem irowniez za'moggce ‘zaszkodzi¢ renomie znaku
towarowego EPAL. (pkt 4¢11)

Pomocnicze twierdzenia ERAL, zgodnie z ktorymi kazda naprawa przez
podmiot niebedacy licencjobioregistanowi zmian¢ W stopniu wyzszym niz
0 drugorzednym znaczeniw, sa wewnetrznie sprzeczne, niezrozumiate i tracg
w $wietle powyzszegoznagczenie. 4.13)

Nie istaieja zatem, prawniesuzasadnione powody w rozumieniu art. 13 ust. 2
WZT, jake ze zadna,z funkcji znaku towarowego EPAL nie zostala, ani nie
moze zostaé, naruszona dalszym wprowadzaniem do obrotu przez PHZ.
(pkt 4.14) Prawo. ze znaku towarowego EPAL jest zatem rOwniez
wyczerpane ‘Ww,stosunku do europalet stanowigcych przedmiot niniejszego
pestepowania. 5.1)

EPAL"izasadnia pomocniczo swoje zadania wystgpieniem czynu
niedozwolonego. EPAL oparlo to zagdanie na twierdzeniu, ze wprowadzanie
przez PHZ do ponownego obrotu palet ze znakiem towarowym EPAL, ktore
nie spelniaja norm systemu EPAL, stanowi naruszenie tego systemu.
Zadanie uzasadnione czynem niedozwolonym opiera si¢ przy tym w swojej
istocie na twierdzeniu, ze PHZ uzywa znaku towarowego EPAL, a zatem
zadania te dzielg los zadan opartych na prawie do znaku towarowego.
(pkt 5.3)
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3. Ocena podstaw kasacji

3.1.1 Czg¢s¢ 1 kasacji dotyczy twierdzenia EPAL, iz ma ono prawnie uzasadnione
powody, aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi paletami, poniewaz stan
tych palet jest zmieniony lub pogorszony.

W czescei 1.1.1 1 1.1.2 EPAL podnosi zarzut, ze [gerechts]hof (w pkt 4.2) nie
uwzglednit twierdzenia EPAL, zgodnie z ktorym ma ona prawnie
uzasadnione powody, wyrazajace si¢ W dazeniu do utrzymania systemu
EPAL, jego kontroli izapobieganiu jego naruszenia. W cze¢Seiach tych
podnosi ona ponadto zarzut, ze [gerechts]hof niezasadnie \pominat
twierdzenia EPAL, zgodnie z ktorymi kazda naprawa przez RHZ(lub inny
podmiot [Or. 5] niebedacy licencjobiorcg) powinna by€ uwazana za zmiang
W stopniu  wyzszym, niz 0 drugorzednym znaczeniu., W tychi cz¢sciach
wskazuje ona, ze twierdzenie, zgodnie z ktorym “towar ulega, zmianie
poprzez zepsucie si¢ palety przed jej naprawa, pozestaje bezwszczerbku dla
twierdzenia, ze kazda naprawa przez PHZ powinna by¢ uwazana za zmiang
W stopniu wyzszym, niz 0 drugorzednymrznaczeniu:

W czesci 1.1.3 EPAL kwestionuje, Stanowisko %[gerechts]hof zawarte
w pkt 4.3 i podnosi si¢ (moéwigc Wiskrogie)y,ze 0zmianie moze by¢é mowa
réwniez W przypadku, gdy towary nic ulegly zepsuciu.

W czesci 1.1.4 EPAL podnaesi zarzuty, zgodnie z ktorymi [gerechts]hof nie
uwzglednit w pkt 4.3, iz ERATypodnesita, ze naprawa zepsutych palet przez
PHZ nie ma wplywu na“fakt, iz ichystan ulegt zmianie na skutek ich
zepsuciasig.

W czesei, 115, EPAD, podnosi, zarzuty, zgodnie z ktdrymi [gerechts]hof
(w pkt 4.13), nie, uwzglednit,” 1z z utrwalonego orzecznictwa wynika, Ze
podn@szene przez strongitwierdzenia pomocnicze nie moga zosta¢ pominigte
jedynie z tego wzgledu, ze sa one sprzeczne z twierdzeniami gtownymi tej
strony.

3:.1.2W cze§c1 2 EPAL podnosi zarzut, ze (zawarte W pkt4.5) stwierdzenie
[oerechtsihof® wskazuje na naruszenie prawa w zakresie, w jakim
[gereehts]hof jako kryterium przyjal, ze wiasciciel znaku towarowego moze
sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi towarem tylko jezeli (i) jest mowa
owprawnie uzasadnionych powodach i (ii) dalszy obroét moze naruszy¢
funkcje znaku towarowego. Kiedy wtasciciel znaku towarowego ma prawnie
uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami,
obrot ten narusza takze funkcje znaku towarowego. Zgodnie z twierdzeniem
EPAL sformulowanym W tej czesci nie chodzi zatem 0 dwa wymagajace
odrebnego spetnienia kryteria.

3.1.3 W czgsci 3.1 EPAL podnosi W pierwszej kolejnosci zarzut, ze [gerechts]hof
(w pkt 4.9) popehit blad nie uwzgledniajac, ze ten, kto wprowadza do
obrotu zmienione towary, wprowadzajac je do obrotu musi co do zasady
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zrobi¢ wszystko, czego mozna od niego W sposob uzasadniony oczekiwac,
aby wyraznie wskaza¢, ze chodzi otowary zmienione. Ponadto
[gerechts]hof popeit btad nie uwzgledniajac, Zze wrazenie istnienia
powigzan gospodarczych pomigedzy PHZ z jednej strony, a EPAL lub
cztonkami EPAL z drugiej strony, moze powsta¢ nie tylko na skutek
reklamy danych towarow, lecz réwniez na skutek obrotu tymi towarami, lub
tez jakiekolwiek uzycia symbolu podobnego do znaku towarowego lub
Z nim identycznego. Moze mie¢ przy tym znaczenie na przyktad to, czy
poprzez oznakowanie towaru mozna unikng¢ powstania nieprawdziwego
wrazenia istnienia gospodarczych powigzan pomiedzy wilascicielem znaku
towarowego a podmiotem trzecim. Czg¢$¢ ta odsyta w tymykontekscie do
wyroku Trybunatu Sprawiedliwos$ci Beneluksu w sprawie Valeo® “wyroku
Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej w sprawie Viking,Gas/Kaesan
Gas* i wyroku Hoge Raad w sprawie Kool/Primagaz>.

3.1.4 Czgs¢ 3.2 jest skierowana przeciwko stanowisku [gerechts]hef (zawartemu
w pkt 4.10), zgodnie zktérym funkcja “znaku ‘towarowego nie jest
zaswiadczenie O jako$ci po pierwszym wprowadzeniu_do obrotu, nie
gwarantuje on réwniez, ze podmioty trzecie nic beda dokonywaty napraw
I za pomocg wspdlnego znaku towarowego nic moznawymusic, by po tym
jak palety zostang za zgoda wtasciciela znakwtowarowego wprowadzone do
obrotu, byly naprawiane wylgcznie przez okreslone osoby (prawne) - jego
cztonkow/licencjobiorcowss zgodnie z okreslonymi normami, aby utrzymac
W ten sposob ich jako$épo pierwszym wprowadzeniu do obrotu.

W czesci 3.2.1 EPAL =zarzuea, [gerechtslhof, ze popelnil btad nie
uwzgledniajac, iz funkeje znaku towarowego EPAL [Or. 6] dotycza jakosci
nie tylko przy, pierwszym,wprowadzeniu do obrotu, lecz roéwniez pdznie;j.
Ma to zwigzek, zZyodzajem tewarow, ktore sg zamienne, przeznaczone do
(wielokrotnege) “ponewnego uzycia 1s3 czesto obcigzane znacznym
ciczarem.\Zgodnie "z t3 “ez¢scia, produkcja i naprawa palet musza zatem
spethia¢ wysekie standardy, a uzytkownicy palet muszg mdc mie¢ zaufanie,
Ze paletysspelniajgte standardy.

W. czgsei 3.2.2 EPAL zarzuca, iz W ostatnim zdaniu pkt 4.10 [gerechts]hof
popetnit blad pomijajagc twierdzenie EPAL, zgodnie z ktorym jedynie dalszy
obrgt “naprawionymi przez PHZ paletami oznaczonymi jej znakiem
towarowym stanowi naruszenie jej prawa do znaku towarowego. EPAL
podnosita wszak, ze jezeli PHZ chce naprawia¢ samodzielnie europalety, ale
nie chce zosta¢ cztonkiem EPAL, to powinna usunaé¢ znak towarowy EPAL
i/lub zamalowa¢ go, aby W ten sposob uswiadomi¢ opinii publicznej, ze

8 TSB z dnia 6 listopada 1992 r., [...] [sprawy A 89/1 i A 91/1]
4 TSUE z dnia 14 lipca 2011 r., sprawa C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

5 HR z dnia 5 stycznia 2018 r., ECLI:NL:HR:2018:10
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chodzi o palety w zmienionym stanie. Zgodnie z tg czeScig, mozliwe jest
usunigcie wspdlnego znaku EPAL bez uszczerbku dla uzytecznosci i/lub
atrakcyjnosci produktu.

W czgscei 3.2.3 EPAL zarzuca, ze w (W pkt 4.10) [gerechts]hof popetnit btad
w odniesieniu do rodzaju wspdlnego znaku towarowego i zwigzanych z nim
nicodlacznie aspektow. Regulamin wspolnego znaku towarowego EPAL
stawia wymogi zarowno samym cztonkom EPAL, jak rowniez w kontekscie
uzywania znaku towarowego przez cztonkow EPAL. Jak wynika z tej czesci
srodka zaskarzenia, wspdlny znak towarowy EPAL ma w zwigzku z tym
rowniez funkcje polegajaca na zapewnieniu jako$ci £pow,plerwszym
wprowadzeniu do obrotu. W czesci 3.2.4 EPAL zarzuca, ze | gerechts]hof
oparl si¢ na niewlasciwym zalozeniu w zakresie[ funkcjly, wskazania
pochodzenia, przyjmujac, ze odnosi si¢ ona wylaeznie do'ymomentu
pierwszego wprowadzenia do obrotu, anie dolokresu pozniejszego. Jak
wynika z tej czgsci srodka zaskarzenia, przypadki, @ ktoryeh'mowa w art 13
ust. 2 WZT odnosza si¢ wszak z definicji do,dalszego obratu towarami po
ich pierwszym wprowadzeniu do obrotug

3.1.5Czes$¢ 4 jest skierowania przeciwkion(zawartemu W.pkt 5.3) stwierdzeniu
[gerechts]hof, zgodnie z ktérym “zadaniey EPAL, W zakresie, w jakim
wywodzone sg Z zarzucanego popeiniefianczynughiiedozwolonego, opieraja
si¢ W istocie na twierdzeniu, ze¢ PHZ uzywayznaku towarowego EPAL,
a zatem zadania te dzielg Ylos Zadan wywodzonych z prawa do znaku
towarowego. Jak wynika, ziczesci 43, [gerechts]hof pomingt twierdzenia
EPAL, zgodnie “zktorymi “PHZ “nie dokonuje napraw zgodnie
Z obowigzujacymi y, Witym Szakresie  Scistymi normami  jakosci
I specyfikacjami, a‘takze nie wywiazuje si¢ z innych zobowigzan, do ktorych
przestrzegania'zobowiazani sg'cztonkowie EPAL, podczas gdy jednoczesnie
wprowadza de. obrotu, palety jako europalety. W ten sposéb PHZ uzyskuje
korzy$ci “kosztem “EPAL i czlonkéw systemu EPAL, dopuszcza sig
niedezeiwej “konkureneji i podwaza interesy stowarzyszenia EPAL i jego
systemu.w\WV tejuezesci srodka zaskarzenia EPAL zarzuca [gerechts]hof, Ze
popehit blad*mie przeprowadzajac badania, czy ten sposob dziatania jest
pezprawny “w stosunku do EPAL jako wlasciciela wspoOlnego znaku
towarowego.

3.2.1'We jwszystkich czgsciach $rodka zaskarzenia, poza czgs$cig 4, sa zatem
zawarte zarzuty odnoszace si¢ do pytania czy na podstawie art. 13 ust. 2
(majacego jeszcze zastosowanie W niniejszym postepowaniu, a zatem tego
z22009r.) WZT, EPAL moze, powotujac si¢ na wspolny znak towarowy,
sprzeciwi¢ si¢ dalszemu wprowadzaniu do obrotu przez PHZ, ktora nie jest
cztonkiem, ani licencjobiorcag EPAL, palet oznaczonych znakiem EPAL,
wprowadzonych do obrotu przez EPAL ztym znakiem towarowym
w zakresie, w jakim zostaty one naprawione przez PHZ.
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3.2.2 Zgodnie z art. 13 ust. 2 w zwiazku z art. 13 ust. 1 WZT sprzeciw ten jest
mozliwy jedynie, jezeli EPAL ma ku temu prawnie uzasadnione powody,
o ktorych zgodnie ztrescig tych przepisow jest mowa W szczegélnoSci
[Or. 7], jezeli stan towarow ulega zmianie lub pogorszeniu po ich
wprowadzeniu do obrotu.

3.2.3 TSUE nie wypowiedziat si¢ jeszcze nigdy w przedmiocie pytania czy (a jesli
tak, to wjakich okolicznosciach) dalszy obrot naprawionymi produktami
oznaczonymi znakiem towarowym przez podmiot niebedacy licencjobiorca
moze stanowi¢ dla wilasciciela znaku towarowego prawnie uzasadniony
powdd, aby sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami oznaezonymi tym
znakiem.

3.2.4 Pierwszym pytaniem, ktore pojawia si¢ obok powyzszego pytania gtownego,
jest to czy wyrazona przez TSUE w kontekscie wykladniy(w szczegolnosci)
art. 5 ust. 1 lit (a) dyrektywy dotyczacej znakow towarowych /nr89/104
majaca na celu ochrong znakow towarowyeh ,,dekteyna funkcji™ - funkcja
wskazania pochodzenia, funkcja zagwarantowania, jakosci, jak rowniez
funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa®,- odgrywa rowniez
role w stosowaniu art. 13 ust. 2 WZT, ajesli tak, tosczy miesci si¢ ona
w zakresie wyktadni pojecia ,,prawmie ‘wzasadnionych powodow” czy tez
obowigzuje ona jako dodatkewy wymaég, ktory musi zostac¢ spetniony przez
wlasciciela znaku towarowego chceacego skuteeznie sprzeciwi¢ si¢ dalszemu
obrotowi. Powstaje rowniez, pytanie czy W okoliczno$ciach, w ktorych
dalszy obrot narusza lubwmoze nagusza¢ jedng ztych funkcji, mozna
w dalszym ciggu mowic 0 ,,prawnie uzasadnionych powodach”.

3.2.5 Mozna sobigywyobtazi¢ sytuacjeaw ktorej dla mozliwos$ci sprzeciwienia si¢
przez wiascicicla, znaku towarowego dalszemu obrotowi naprawionymi
towarami znaczemnienbedzie mie¢ (a) to czy chodzi o produkty, ktorych
naprawa,wna przyklad ze wzgledow bezpieczenstwa, wymaga spelnienia
wysekich wymogéw technicznych (b) to, czy przy ich naprawie dokonuje
sigazmiany W Stanie towaru o drugorzednym znaczeniu, czy tez nie (tak jak
mialoytomiejsce W orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci Beneluksu
Wydanym na,gruncie 6wczesnego ustawodawstwa Beneluksu?). Dotyczy to
zatem kwestii, czy dla pytania o prawnie uzasadnione powody znaczenie ma
rodzaj danych towarow lub dokonywanych napraw.

3 2.6 Powstaje przy tym rowniez pytanie, czy szczegodlne okolicznosci dotyczace
niniejszego przypadku, o ktorych mowa powyzej w pkt 2.1 (iii) i (iii) maja
lub moga mie¢ znaczenie dla oceny istnienia prawnie uzasadnionych
powodow.

6 Zobacz ostatni wyrok TSUE w tym przedmiocie z dnia 19 wrzeénia 2013 r., sprawa C-661/11,
ECLI:EU:C:2013:577 (Martin Y Paz/Depuydt)

! TSB z dnia 6 listopada 1992 r., [...] [sprawy A 89/1 i A 91/1] (Automotive/Valeo)
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3.2.7 Biorgc pod uwage tre$¢ orzeczenia TSUE w sprawie Viking Gas/Kosan Gas®

prawdopodobnie uzna¢ nalezy, ze prawnie uzasadnione powody istniejg, gdy
znak towarowy jest uzywany W ten sposob, iz moze sprawi¢ wrazenie, ze
miedzy wiascicielem znaku towarowego (lub jego licencjobiorcami) a osoba
trzecig wprowadzajaca towary do obrotu, istniejg powigzania gospodarcze,
a W szczegolnosci, ze ta osoba trzecia nalezy do sieci dystrybucji wtasciciela
lub Ze te dwie osoby tacza szczegodlne stosunki. Z drugiej strony na gruncie
tego wyroku nalezatoby prawdopodobnie orzec, ze prawnie uzasadnione
powody nie wystgpuja, jezeli po dokonaniu naprawy zostanie wyraznie
zasygnalizowane, ze nie zostala ona wykonana przez wiasciciela znaku
towarowego lub jego licencjobiorce. Bytoby to mozliwe dzi¢ki 0znakowaniu
na paletach, ewentualnie w potaczeniu z usunigciem znaku'towarowego.
Moze mie¢ przy tym znaczenie to, czy znak towarowy [O 8] mezna
usung¢ W prosty sposob, bez uszczerbku dla wlageiwosei technicznych czy
tez praktycznej uzytecznosci palet.

3.2.8 Jako, Ze niniejsza sprawa dotyczy znaku wspolnege, to powstaje ponadto

pytanie czy odpowiedzi na powyzsze pytania odnoesza,sie,roOwniez W petnym
zakresie do takiego znaku, czy tez nie. Istotneyjest przy tym, ze WZT
(azatem to z2009r.), odmiennie “niz\unijney, rozporzadzenie 0 znaku
towarowym z 2015 r. (nr 2017/100T), nie wymienia znaku certyfikujacego,
azatem zuwagi na zawarty w arti67wprzepis WZT powinno by¢
prawdopodobnie interpretowanew ten sposob, ze wspdlny znak stanowi lub
moze stanowi¢ dalej idgeg gwarancje jakosciyniz tylko w czasie pierwszego
wprowadzenia do 40brotu “(tosznaczy wprowadzenia do obrotu przez
wilasciciela znaku towarowego Itb jego cztonkow).

3.2.9 Jako, ze TSUE nie ‘orzekl dotyehczas w zakresie wszystkich tych pytan

prawnychiia saone istothe dlarozstrzygnigcia niniejszej sprawy, Hoge Raad
kierujetdo TSUE nizej, sformutowane pytania W przedmiocie wyktadni.

[...] [zawieszenic'postepowania)

5.

10

[...]

[-%] Twzmianki dotyczace procedury]

Pytania w przedmiocie wykladni
1.

(@) Czy dla mozliwosci skutecznego powotania si¢ na art. 13 ust. 2 WZT
konieczne jest, aby dalszy obrét danymi towarami oznaczonymi znakiem

TSUE z dnia 14 lipca 2011 r., sprawa C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485
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towarowym naruszat jedng lub wiecej funkcji znaku towarowego, 0 ktorych
mowa powyzej W pkt 3.2.4?

(b) Jezeli na pytanie 1(a) zostanie udzielona odpowiedz twierdzaca, to czy
oprocz istnienia ,,prawnie uzasadnionych powodow” jest to dodatkowy
wymog, ktory musi by¢ spetniony?

() Czy dla mozliwosci skutecznego powotania si¢ na art. 13 ust. 2 WZT
wystarczajace jest, aby naruszenie dotyczyto jednej czy wigcej niz jednej
funkcji znaku towarowego, o ktérych mowa w pytaniu 1(a)?

2.

(@ Czy mozna w sposob ogoélny powiedzieé, ze wlasciciel znaku
towarowego moze, powotujac si¢ na art. 13 usti 26 WZT, sprzeciwi€ si¢
dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi jego znakiemyjezeli towary te sa
naprawiane przez podmiot inny niz wiaSeiciel znaku “towarowego
I podmioty, ktorym udzielit on na to zgody?

(b) Jezeli na pytanie 2(a) zostanie udzielona edpowiedz przeczaca, to czy
istnienie — po dokonaniu przez “esobe trzecig{ naprawy towarow
wprowadzonych do obrotugprzezy, lub za, zgoda wtasciciela znaku
towarowego - ,,prawnie uZasadnionych, powodow” w rozumieniu art. 13
ust. 2 WZT jest uzaleznione od“todzaju [@r. 9] towarow lub dokonanych
napraw (jak wyjasnione, blize; W pkt3.2.5 powyzej) lub od innych
okolicznosci, takich jak ‘szczegblne okolicznosci niniejszego przypadku,
0 ktorych mowa powyzej w pkt 2:L.(ii) i (iii)?

3.

(@) .Czy sprzeciw. wiasciciela znaku towarowego wobec dalszego obrotu
towarami haprawionyini przez osobe trzecig, 0 ktorym mowa w art. 13 ust. 2
WZT, jest wykluczeny, jezeli znak towarowy jest uzywany W taki sposob, iz
nic‘moze'sprawiéawrazenia, ze mi¢dzy wilascicielem znaku towarowego (lub
jego lieengjobiercami) a osobg wprowadzajaca towary do obrotu istniejg
powiazania gospodarcze, na przyktad jezeli na skutek usunigcia znaku
towarewego i/lub wprowadzenie dodatkowego oznakowania staje si¢ jasne,
ze naprawa nie zostala dokonana przez wiasciciela znaku towarowego, ani
Jego licencjobiorce, ani za zgoda wlasciciela znaku towarowego, ani jego
licencjobiorcy?

(b) Czy ma przy tym znaczenie kwestia, czy znak towarowy da si¢ usung¢
W prosty sposob, bez uszczerbku dla wlasciwosci technicznych lub
uzytecznosci towarow?

4.

11
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Czy dla udzielenia odpowiedzi na powyzsze pytania znaczenie ma, zZe

dotycza one znaku wspolnego w rozumieniu WZT, ajezeli tak, to jakim
kontekscie?

Orzeczenie

[.]

[...] [Hoge Raad kieruje powyzsze pytania [do TSUE]4 izawiesza
postegpowanie]

[...] [formuta koncowa] [Or. 10]
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