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ROZSTRZYGNIECIE KORKEIN OIKEUS (SADU NAJWYZSZEGO)

Przedmiot postepowania

Spor dotyczy prawa podmiotu zajmujacego si¢ napetnianiem i dystrybucja butli
CO., ktore zostaly wprowadzone do obrotu w panstwie cztonkowskim przez
wilasciciela znaku towarowego lub za jego zgoda, do usunigcia z butli etykiety
opatrzonej znakiem towarowym wlasciciela znaku towarowego 1 zastgpienia jej
wilasng. W odniesieniu do unijnych znakow towarowych chodzi 6 wyktadni¢
art. 13 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26%utego 2009 .
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, w brzmighiu, zmignionym
obowigzujacym od dnia 23 marca 2016r. rozporzadzéniem ‘), Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 [...] [Or.2]. (zwanego dalej
,rozporzadzeniem W sprawie unijnego znaku towarowege?) ‘eraz art:154ust. 2
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) “20%7/1001° z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii“Europejskiej(zwanego
dalej ,,nowym rozporzadzeniem w sprawigspunijnego.. zhaku ‘towarowego”).
W odniesieniu do krajowych znakéw towarowych ¢hodzi o wyktadnie art. 7 ust. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE,z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ‘ustawodawstw \\panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towafowych (zwanej “dalej ,.dyrektywa 0 znakach
towarowych”) oraz art. 15 ust,2" dyrektywy “Parfamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 =z dnia 16 grudnias, 2015 r.%, majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czienkewskich odneszacych si¢ do znakéw towarowych
(zwanej dalej ,,nowa dyréktywa Owznakach towarowych”).

Wyktadni wymaga kwestia, czy. tzw. keyteria Bristol-Myers Squibb (wyrok z dnia
11 lipca 1996 rqw sprawach potaezofiych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-
Myers Squibb i 1), ktore, zostalty wypracowane W orzecznictwie Trybunatlu dla
oceny przepakowywania towaréw, Ww szczegdlnosci w przypadku importu
rownoleglego produktow leczniczych, znajdujg zastosowanie do postgpowania
podmiotu zayjmujacego sie napetnianiem i dystrybucja butli CO2. W szczegdlnosci
chodzi tu“e zastésowanic przestanki koniecznos$ci, ktora jest jednym z wyzej
wymienionych, Kryteriow, to znaczy o to, czy wtasciciel znaku towarowego moze
uniemezliwi¢ \sprzedaz butli, oile usuni¢cie etykiety wlasciciela znaku
towarowego™wi umieszczenie nowej etykiety nie jest konieczne, aby mdc
wprowadzi¢ do obrotu w panstwie cztonkowskim ponownie napetnione butle.

[Or. 3]

W tym wzgledzie wymaga przede wszystkim wykladni to, czy uzasadniony
powod wilasdciciela znaku towarowego, by sprzeciwia¢ si¢ odprzedazy
przepakowanych towar6w w panstwie cztonkowskim, podlega jednolitym
kryteriom, niezaleznie od tego, czy chodzi 0 import rownolegly towaroéw nabytych
W innym panstwie cztonkowskim, czy tez 0 przepakowywanie towardw
pierwotnie wprowadzonych do obrotu wtym samym panstwie cztonkowskim.
Ponadto wymaga wyktadni to, czy postepowanie napetniajacego butle CO2 nalezy



SODA-CLUB (CO2) | SODASTREAM INTERNATIONAL

uzna¢ — W rozumieniu orzecznictwa Trybunalu — za przepakowywanie produktu
obejmujace umieszczanie nowej etykiety.

W przypadku zastosowania przestanki konieczno$ci wyktadni wymaga w dalszym
ciagu to, jakie znaczenie dla spelnienia tego kryterium nalezy przypisaé
przeznaczeniu produktow podlegajacych ocenie, tj. butli CO., to znaczy
okolicznosci, ze butle te maja by¢ ponownie napetniane. W tym wzgledzie nie jest
réwniez jasne, czy dokonywana regularnie przez napelniajacego wymiana etykiet
moze zosta¢ uznana za konieczng do wprowadzania produktu na rynek z tego
wzgledu, ze w przypadku niektorych butli zwrdconych w celu mapetnienia
oryginalna etykieta mogla zosta¢ uszkodzona lub zastgpionan,juz, wczesniej
etykietg podmiotu napetniajacego innego niz wlasciciel znaku towatowego, ktory
pierwotnie wprowadzil butle do obrotu. [Or. 4]

Istotne okolicznosci faktyczne
Zawista sprawa

Soda-Club (C02) SA (zwana dalej, razem',z SodaStream\ International B.V.
»SodaStream™) jest wilascicielem krajowyeh “znakow tewarowych nr 70211
SODASTREAM 177984 SODASTREAM. Ponadte.Soda-Club (CO2) SA jest
wlascicielem unijnego znaku towarewego nr.87957 SODA-CLUB. SodaStream
International B.V. jest wiascicielem “unijnych “znakéw towarowych nr 295923
SODASTREAM, nr 1039965nSODASTREAM inr 1246511 SODASTREAM.
Wymienione wyzej zargjestrowaneyznaki towarowe SODASTREAM i SODA-
CLUB dotyczg zaroéwno,dwutlenkuweglayjak i przedmiotowych butli.

SodaStream prowadzi w'Filandii pod” znakiem towarowym SodaStream obrot
urzadzeniami de, karbonizaej “napojow. Urzadzenia te s3 sprzedawane
W opakowaniu, ktore,zawicra m.in. aluminiowa butle CO», ktérag mozna ponownie
napelnia¢ Tna “ktorejy, wygrawerowany jest nalezacy do SodaStream znak
towarewy \SODASTREAM  lub SODA-CLUB. Butla zCO; jest rowniez
opatrzonasetykietg ze Zznakiem SODASTREAM lub SODA-CLUB. SodaStream
sprzedaje rowniez oddzielnie takie nowo napetnione butle COa.

MySoda Oy prowadzi w Finlandii pod znakiem towarowym MySoda obroét
urzadzeniami do karbonizacji napojow w opakowaniach niezawierajacych butli
z COz\Napetniane w Finlandii butle CO2, ktdre sa m.in. kompatybilne z wtasnymi
urzadzeniami do karbonizacji oraz zurzadzeniami SodaStream [Or.5] sg
sprzedawane i wprowadzane na rynek przez MySoda Oy od czerwca 2016 r.
Czg$¢ tych butli stanowily opisane powyzej ponownie napetnione butle COp,
pierwotnie wprowadzone na rynek przez SodaStream.

MySoda Oy, otrzymawszy od dystrybutorow puste butle z CO, pochodzace od
SodaStream, ktore zostaty zwrdcone przez konsumentow, najpierw usuwata z nich
etykiete SodaStream. Po ponownym napehieniu butli umieszczata na nich wlasna
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etykiete W taki sposob, ze grawerunki na butlach, w tym znak SODASTREAM
lub SODA-CLUB, pozostawaly widoczne.

MySoda Oy uzywata na przedmiotowych butlach dwoch réznych etykiet:

—  na etykiecie w kolorze r6zowym znajdowato si¢ napisane duzymi literami
logo MySoda pozwanej oraz tekst ,Finski dwutlenek wegla do urzadzen
karbonizujacych”). Obok szczegdtowych danych o produkcie, ktore byty napisane
malg czcionkg, znajdowata si¢ informacja 0 spélce, ktora napetnita butle i ktorej
obecna firma brzmi ,MySoda Oy”, atakze wskazanie strony internetowej
MySoda Oy, gdzie mozna uzyska¢ dalsze informacje.

—  na etykiecie w kolorze bialym wyrazenie ,,dwutlenck wegla” napisane,byto
duzymi literami W pieciu jezykach. Obok szczegdtowych ‘danych Ojprodukeie,
ktore byly napisane matg czcionka, znajdowata si¢ informagja 0 spotcefktora
napehnita butle iktorej obecna firma brzmi ,,My [Or. 6] Soda Oy?,“a takze
wskazowka, ze spotka ta nie jest powigzana z picrwotnym dostawea butli ani
Z jego przedsigbiorstwem lub znakiem towarewyms, ktore ‘zostaty wskazane na
butli. W celu uzyskania dalszych informacji odestane doystreny internetowej
MySoda Oy.

SodaStream nie wyrazita zgody na wyzej opisane postepowanie MySoda Oy.

Butle CO; sg dostepne w Finlandii, w handlu detalicznym zaréwno jako tzw. towar
na potkach, jak ina stoiskach, infermacyjnych i'przy kasach w sklepach. Ani
SodaStream, ani MySeda Oy, nie, ‘eferujg, bezposrednio swoich butli CO>
konsumentom we wiashychysklepach.

W pozwie SodaStreéam domagata, sig,przede wszystkim stwierdzenia, ze MySoda
Oy z siedzibg WhFinlandii ‘naruszyta prawa do jej wyzej wymienione znakOw
towarowych “SodaStream, “poniewaz uzywa ich bez pozwolenia w swojej
dziatalnesci handlowejypoprzez wprowadzanie na rynek i sprzedaz opatrzonych
tymiznakamitowatowymi, ponownie napelnionych butli CO,

(i) “wa ktorychydodatkowo bez zgody SodaStream umieszczono znak towarowy
MySodaOysi na ktorych umieszczone tam oryginalne etykiety zostaty
zastapione nowymi etykietami, lub

(if) 'na ktorych umieszczone tam oryginalne etykiety zostaly zastagpione nowymi
etykietami.

SodaStream wniosta rowniez 0 zaniechanie postepowania, ktoére uwazata za
naruszenie, oraz zazadala [Or.7] wynagrodzenia iodszkodowania z tytulu
naruszenia praw do znakow towarowych.

Wyrok wstepny Markkinaoikeus (sqdu gospodarczego) z dnia 5 wrzesnia 2019 r.
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Markkinaoikeus (sad gospodarczy) wydal wyrok wstepny w przedmiocie roszczen
SodaStream o stwierdzenie naruszenia i zaniechanie. Sad uwzglednit te zadania
w zakresie, w jakim MySoda Oy stosowala W wyzej wskazany sposob roézowe
etykiety, i oddalit roszczenia w odniesieniu do biatych etykiet.

Sad ten stwierdzil, ze prawo wylaczne wynikajace ze znaku towarowego
SodaStream zostalo wyczerpane w odniesieniu do butli CO,, ktore spotka ta
pierwotnie wprowadzila do obrotu. Sprawa dotyczyta zatem tego, czy SodaStream
miala uzasadniony pow0d, W rozumieniu przepisOw majgcych zastosowanie W tej
sprawie, aby sprzeciwia¢ si¢ postepowaniu MySoda Oy.

Markkinaoikeus (sad gospodarczy) przy dokonywaniu oceny nie zastosowal
kryteridw Bristol-Myers Squibb, na ktére powotuje si¢ SodaStream, uzasadniajac
to tym, ze W niniejszej sprawie nie chodzi o import rownolegty, lecz'@ dziatania
W obrgbie jednego i tego samego panstwa cztonkowski¢go. Zamiast tego sad opart
si¢ W swoim rozstrzygnigciu na wyroku Trybunalu w'sprawie, C-46/10,“Viking
Gas, ECLI:EU:C:2011:485. [Or. 8]

Sad uznal, Ze nie zostatlo wykazane, iz postgpowanic MySeda Oy zmienito lub
pogorszyto stan butli COz lub ich zawartes¢ ‘w sposéb, ‘ktory — ze wzglgdu na
zwigzane z tym ryzyko w zakresie bezpieezenstwa — moglby zaszkodzi¢ reputacji
SodaStream lub wyrzadzi¢ jej szkode, ¢eof stanowiloby uzasadniony powdd
sprzeciwu wobec postepowania MySeda Oy.

Zdaniem Markkinaoikeus, (sgdu ‘gospodarczegoh) MySoda Oy, w zakresie,
w jakim stosowala biatel etykicty, hichstworzyla falszywego wrazenia istnienia
powigzan gospodarczych migdzy nig,.a SodaStream.

Sad uznal natomiast;, ze ‘wzycienrozoewej etykiety moglto wywola¢ u wilasciwie
poinformowanedo,i destatecznie,uwaznego przecigtnego konsumenta wrazenie, ze
istniejg pewnego rodzajupowigzania gospodarcze mi¢dzy SodaStream a MySoda
Oy. Zdamiem sadu etykicta, na ktorej logo MySoda Oy zajmowalo centralng
pozyeje, megla, mi¢dzy innymi, W §wietle okolicznosci sprzedazy, wywotaé
u konsumenta oglagdajgcego butle CO2 wrazenie, ze butla ta pochodzi od MySoda
Oy. W, tym wzgledzie’ SodaStream miala uzasadniony powdd, by sprzeciwiac si¢
postepowaniu MySoda Oy. [Or. 9]

Srodki odwolawcze wniesione do Korkein oikeus (sqdu najwyzszego)

SodaStream i MySoda Oy wniosly odwotanie od wyroku wstepnego
Markkinaoikeus (sadu gospodarczego). Korkein oikeus (sad najwyzszy) dopuscit
srodki wniesione przez obie strony. Na skutek wniesionych $rodkéw
odwotawczych Korkein oikeus (sad najwyzszy) ma rozstrzygna¢ kwestie, czy
SodaStream ma uzasadniony powod, aby sprzeciwia¢ si¢ postgpowaniu MySoda

Oy.

SodaStream twierdzi zasadniczo, ze usunigcie etykiety opatrzonej jej znakiem
towarowym i wskazujacej na pochodzenie butli z CO; oraz zastgpienie jej etykieta
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MySoda Oy juz samo W sobie stanowi uzasadniony powod, by sprzeciwiaé si¢
postepowaniu MySoda Oy. Zdaniem SodaStream mamy tu do czynienia Z nowym
etykietowaniem produktu, ktore co do zasady zagraza funkcji znaku towarowego
jaka jest wskazywanie pochodzenia ido ktorego w zwigzku ztym nalezy
stosowaé wypracowane w orzecznictwie Trybunatu kryteria Bristol-Myers Squibb
dotyczace przepakowywania, a co najmniej stosowac¢ do niego nalezy przestanke
koniecznos$ci. SodaStream podnosi, ze ma prawo sprzeciwia¢ si¢ postgpowaniu
MySoda Oy z tego powodu, ze wymiana etykiety nie jest konieczna do tego, aby
ponownie napetnione butle CO: zostaly wprowadzone do obrotu. Zdaniem
SodaStream mozliwe jest podanie danych dotyczacych podmiotu napeitniajacego
butle w sposob mniej naruszajagcy prawa wilasciciela znaku fowarewego, na
przyktad poprzez umieszczenie na butli naklejki. SodaStream podnosi ponadto, iz
uzasadnionym powodem sprzeciwienia si¢ jest — wynikajace z postgpowania
MySoda Oy — falszywe wrazenie istnienia powigzan gespodarczych miedzy nia
a MySoda QOy. [Or. 10]

MySoda Oy uwaza, ze kryteria Bristol-Myers Squibb nie majg zastosowania
w sytuacji dotyczace] handlu wewnatrz panstwa, cztonkowskiego i ze wymiana
etykiety umieszczonej na ponownie napelnionej “butli z'€O> nie moze by¢
utozsamiana z przepakowaniem oryginalnego Fsprzedanegodjuz po raz pierwszy
konsumentowi produktu sprzedawanege. W ramach [importu réwnoleglego.
Zastgpienie etykiety nie zagraza funkcji  zmaku®towarowego, jaka jest
wskazywanie pochodzenia butlifyponiewaz docelowykrag odbiorcéw rozumie, ze
etykieta okre$la wyltacznie peehodzenie dwutlenkuswegla znajdujacego sie w butli
oraz podmiot napetniajaey butle;mnatomiast, grawerunek znajdujacy si¢ na butli
okresla pochodzenie jbutli. MySodan©y uwaza, ze wymiana etykiety jest
w kazdym razie konieczna “do” wprewadzenia ponownie napetnionej butli do
obrotu, poniewaZ wumieszczenie, informacji 0 napetniajagcym butle na naklejce
umieszczonej tha ‘butli \ymeze W spowodowaé dezorientacje konsumentow
I dystrybutoréw co'do pedmiotu ostatnio napetniajacego butle i odpowiedzialnego
za nig. Ponadtondla dystrybutorow istotne jest, aby na butli znajdowat si¢ tylko
jeden_kodwkreskowy. Wymiana etykiety jest konieczna rowniez, dlatego ze na
niektorych, butlach wprowadzonych do obrotu przez SodaStream oryginalna
etykieta moze “byCwuszkodzona lub oderwana. MySoda Oy twierdzi, ze jej
postepowanie jesthzgodne ze stale stosowang W Finlandii praktyka branzowas,
ktorej przestrzega rowniez sama SodaStream. Wedlug MySoda Oy usuwane przez
nig Z ponownie napetnionych butli etykiety podmiotow poprzednio napetniajacych
butle ‘'moga by¢ rowniez etykietami innego podmiotu niz ten [Or. 11], ktory
pierwotnie  wprowadzit butle do obrotu iktory jest wlascicielem
wygrawerowanego znaku.

Wilasciwe przepisy

Prawo Unii
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Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia W sprawie unijnego znaku towarowego i art. 15
ust. 1 nowego rozporzadzenia W sprawie unijnego znaku towarowego, unijny znak
towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania uzywania znaku w odniesieniu
do towardw, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez wiasciciela lub za
jego zgoda. Zgodnie z ustgpem 2 ustep 1 nie ma zastosowania, W przypadku gdy
wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu
obrotowi towarami, w szczegélnosci jezeli stan towardw ulega zmianie lub
pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy o znakach towarowych i odpowiadajgeym, mu trescia
art. 15 ust. 1 nowej dyrektywy o znakach towarowych znak tewarewy nie
uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku W odniesienit, do
towarow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspolnoty pod tym
znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgoda. Zgodnie z ustgpem 2
ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel maprawnie uzasadnione powody,
aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami, Wyszezegolnesci jezeli stan
towardéw zmienit si¢ [Or. 12] lub pogorszyt po'wprowadzeniu‘ich do obrotu.

Przepisy krajowe

Zgodnie z § 9 ust. 1 Tavaramerkkilaki (ustawyso znakach towarowych), ktory to
przepis znajduje zastosowanie,do krajowychyznakow towarowych, wilasciciel
znaku towarowego nie moze zakazaChuzywania,tego znaku w odniesieniu do
towardow, ktére zostaly wprowadzome doyobrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego“pod tym, znakiem toewarowym przez wiasciciela lub za
jego zgoda. Ustep 2 tego, patagfafu stanowi, ze niezaleznie od ustepu 1 wlasciciel
znaku towarowege,moze, zakaza¢ uzywania znaku towarowego w odniesieniu do
towarow, jezeliuma uzasadniony powod, by sprzeciwiaé si¢ dalszemu oferowaniu
lub wprowadzaniu, towaréw, do, obrotu. Wtasciciel znaku towarowego moze
zakaza¢ uzywania znaku‘towarowego W szczegolnosci wtedy, gdy stan towarow
ulega zmianie lubypogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepis krajowy
oparty jest na art. 7 dyrektywy o znakach towarowych wzglednie na art. 15 nowej
dyrektywy o,znakaeh towarowych.

Z uwagi'na okres podnoszonego naruszenia W sprawie zastosowanie ma rowniez
obewigzujacye’ do dnia 31 sierpnia 2016r. 8§10 lit.a) ustawy o znakach
towargwyeh, w brzmieniu zmienionym ustawg nr 1715/1995 oraz obowigzujacy
do dnia¢30 kwietnia 2019 r. 8 8 ustawy o znakach towarowych, w brzmieniu
zmienionym ustawg nr 616/2016, ktorych tres¢ odpowiada tresci przywotanego
powyzej przepisu obowigzujacej ustawy 0 znakach towarowych. [Or. 13]

Koniecznos¢  wystgpienia  z wnioskiem o wydanie orzeczenia  w trybie
prejudycjalnym

Przed Korkein oikeus (sagdem najwyzszym) zawisla sprawa dotyczaca naruszenia
praw do znaku towarowego, w ktorej wydanie zasadnego rozstrzygni¢cia wymaga
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dokonania wykladni przepisow rozporzadzen W sprawie unijnego znaku
towarowego oraz dyrektyw o znakach towarowych dotyczacych wyczerpania
praw przyznanych przez znak towarowy. W prawie Unii nie ma szczegdlowej
regulacji dotyczacej warunkow, w jakich wiasciciel znaku towarowego ma
uzasadniony powod, aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi wprowadzonymi do
obrotu towarami. Rowniez orzecznictwo Trybunalu dotyczace uzasadnionego
powodu nie daje jasnej odpowiedz na pytania postawione w niniejszej sprawie.

Kontekst pytas pierwszego, drugiego i trzeciego

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu co najmniej przeépakowywanie
produktéow leczniczych pochodzacych z importu réwnolegltegd, ktore “ebejmuje
naktadanie nowej etykiety, z samej swej istoty stwarza zagrozenie dla gwarancji
pochodzenia iw ten sposob wplywa na jego szczegdlny'przedmiot (wyroki
Trybunatu z dnia 23 kwietnia 2002 r., C-143/00, Boehringer, Ingelheim i in.,
pkt 29, 30; z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-348/04, Boehringer “Ingelheim iin.,
pkt 28-30). Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze whascigiel znaku towarowego
moze zakaza¢ wprowadzania do obrotu gprzepakowanyeh towarow, jezeli
dystrybutor nie udowodni, ze postgpowanie to spetnia tzw. keyteria Bristol-Myers
Squibb (wyrok Trybunalu z dnia 26 kwietnia 2007yr.,%C<348/04, Boehringer
Ingelheim iin., ECLI:EU:C:2007:249, pkt 52, 53). [Or. 14] Wtasciciel znaku
towarowego moze zatem zakaza¢ przepakewywafiia towaru, chyba ze
przepakowanie jest konieczne do umezliwienia, wptewadzenia do obrotu towaru
bedacego przedmiotem impostu réwnolegtego i ze,zabezpieczone sg uzasadnione
interesy wilasciciela znakuhtowarewego (np. wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r.,
C-143/00, Boehringer Ingelheim win:MECLI:EVU:C:2002:246, pkt 34).

Trybunat udzielik, wskazéwek dotyezacych oceny uzasadnionego powodu
w sprawie, w ktorejipedmiot napetniajacy butle gazowe wprowadzone do obrotu
W tym samym panstwie, cztonkowskim umiescit na butlach swoje wlasne etykiety
(wyrok z dniasl4 lipea 2011¥., Viking Gas, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485).
W swoimyorzeczeniu Trybunat wskazal, ze uzasadniony powdd do sprzeciwienia
si¢ postepowaniu napeitniajacego butle moze istnie¢ takze wowczas, gdy uzywanie
to odbywa si¢ W tém,sposob, iz sprawia wrazenie, ze mi¢dzy wlascicielem znaku
towarowego apodmiotem napetniajgcym istniejg powigzania gospodarcze (pkt 37
wyroku). % Irybunat nie odniost si¢ jednak wtym kontek$cie do swojego
orzecznictwa“w zakresie przepakowywania ani do kryteriow Bristol-Myers
Squibhb.

Z dotychczasowego orzecznictwa Trybunalu nie wynika jasno, czy przestanka
koniecznosci ma zastosowanie do przepakowywania towardow, ktore zostaty
wprowadzone do obrotu wtym samym panstwie czlonkowskim. Cytowany
powyzej wyrok Viking Gas rézni si¢ od rozpatrywanej tutaj sprawy m. in. tym, ze
wyrok ten dotyczyt przypadku, w ktorym znaki [Or. 15] umieszczone na butlach
gazowych przez wlasciciela znaku towarowego, ktory pierwotnie wprowadzit je
do obrotu, nie zostaty z nich usunig¢te ani zakryte. Trybunatl uznat t¢ okolicznos$¢
za istotny element otyle, oile wydaje si¢ ona wyklucza¢, by wspomniane
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oznakowanie zmieniato stan butli poprzez zamaskowanie ich pochodzenia (pkt 41
wyroku). W podlegajacej tu rozstrzygnigciu sprawie podmiot napetniajacy butle
CO, usungt jednak etykiet¢ ze znakiem towarowym wiasciciela znaku
towarowego i zastapit ja wilasng. Zarowno oryginalna etykieta, jak i etykieta
podmiotu napelniajacego pokrywaly wigksza czes¢ powierzchni butli,
pozostawiajac odslonieta jedynie goérng czgs¢ butli ijej szyjke, na ktorej
wygrawerowano miedzy innymi znak towarowy podmiotu pierwotnie
wprowadzajacego butle do obrotu.

Ponadto nie jest jasne, czy usunigcie etykiety nalezacej do wiasciciela znaku
towarowego i umieszczenie na towarze nowej etykiety, jak amawtoy miejsce
W sprawie W postepowaniu gtownym, nalezy uznaé za przepakowanie obejmujace
umieszcznie nowej etykiety w rozumieniu przytoczonego powyzej orzecznietwa
Trybunalu. Wymaga wykladni to, jakie znaczenie_maj, w tym “wzgledzie
przeznaczenie przedmiotowego towaru, tj. butli CO2, oraz okelieznos¢, ze W sktad
produktu oferowanego przez dystrybutora wchodzizzarowno butla‘pochodzaca od
wiladciciela znaku towarowego, jak idwutlenek \ wegla pochodzacy od
napetniajacego butle. Zakladajac, ze docelowy, krag medbiercow dojdzie do
wniosku, ze etykieta wskazuje wylacznie na pochodzente, dwutlenku wegla, nawet
jesli wiasciciel znaku towarowego pierwotnie,3[Or. 16] przy wprowadzaniu do
obrotu butli CO2, umiescit na niej etykiete'ze znakiem towarowym réwniez W celu
wskazania pochodzenia butli, ni€ jest jasne, “ezy moze to mie¢ decydujace
znaczenie w tym wzgledzie.

Kontekst pytania czwartego

W orzecznictwie Trybunatyuwaza‘sie, ze W przypadku korzystania ze $rodkow
umozliwiajacych handelyréwnelegly pedmiot dokonujacy nowego oznakowania
powinien w jakanajminiejszym, stopnitt naruszy¢ konkretny przedmiot prawa do
znaku towarewegos, Nie jestizatem konieczne usuwanie i ponowne umieszczanie
lub zastepowanie oryginalnych,etykiet, jezeli umieszczone na nich oznaczenia sg
zgodne zyprzepisami detyczacymi etykietowania obowigzujacymi W panstwie
cztonkowskim,przeznaczenia, ale przepisy te wymagaja dodatkowych oznaczen.
W takim przypadku,wystarczy umiesci¢ na przedmiotowych butlach dodatkowa
etykicte zawierajacg dodatkowe informacje (wyrok z dnia 11 listopada 1997 r.,
C-349/95y, Loendersloot, ECLI:EU:C:1997:530, pkt46). W orzecznictwie
prézentowany jest ponadto poglad, ze przestanka koniecznos$ci nie jest spetniona,
jezelin, zastapienie znaku towarowego jest podyktowane wylacznie checia
uzyskania korzysci gospodarczej przez podmiot dokonujacy importu
réwnolegltego (wyrok zdnia 12 pazdziernika 1999r., C-379/97, Upjohn,
ECLI:EU:C:1999:494, pkt 44).

Gdy napetnione butle CO2 sa ponownie oferowane do sprzedazy, konsumentom
nalezy dostarczy¢ informacji 0 podmiocie napetniajagcym butle. O ile zastgpienie
etykiety butli CO2 ocenia¢ nalezy na podstawie kryteriow Bristol-Myers Squibb,
o tyle z dotychczasowego orzecznictwa nie wynika, czy 1w jakim stopniu
przeznaczenie przedmiotowych towarow moze zosta¢ uwzglednione przy ocenie,
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czy spetniony jest warunek koniecznosci [Or. 17]. Przedmiotowe butle CO; sa
przeznaczone do wiclokrotnego napetniania i sprzedazy, co moze pogorszy¢ stan
umieszczonych na nich oryginalnych etykiet. Wymaga wyktadni, czy uszkodzenie
etykiety umieszczonej na butli przez wtasciciela znaku towarowego lub jej
zerwanie z butli, wzglednie okolicznos¢, ze inny napeiniajacy butle mogh juz
wczesniej zastapi¢ oryginalng etykiete swoja wlasng, moze stanowi¢ okolicznos¢,
na podstawie ktorej mozna uznac, ze wymiana etykiety lub zastgpienie jej wlasng
etykieta napetniajacego jest konieczne do wprowadzenia do obrotu ponownie
napetnionej butli.

Pytania prejudycjalne

Korkein oikeus (sad najwyzszy), po umozliwieniu stronom (przedstawienia uwag
w przedmiocie tresci wniosku 0 wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
postanowil zawiesi¢ dalsze postgpowanie 1 zwrdeiC Wsig, do Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii  Europejskiej 0 udzielenie_odpoewiedzi, ‘ha nastepujace
pytania prejudycjalne:

1.  Czy tzw. kryteria Bristol-Myers Squibb wypracowane w orzecznictwie
Trybunalu w zakresie przepakowywania, iponownego etykietowania
w sprawach dotyczacych importu réwneleglego, “a W szczegolnosci tzw.
przestanka Kkoniecznos$ci, znajduja zastosewanie. réowniez w przypadku
przepakowywania [Or. 18] Ilub" penownego, etykietowania towardw, ktore
zostaly wprowadzone do obrotu,w panstwie czlonkowskim przez wlasciciela
znaku towarowego lub_za jego zgoda; w celu dalszej odprzedazy w tym
samym panstwie czlonkowskim?

2. W przypadku gdy wlaseiciel znaku towarowego w chwili wprowadzenia
do obrotu butli zawierajacej dwutlenek wegla opatrzyl 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 szczegolnosci tzw. przestanka konieczno$ci znajduja
zastosowanie rowniez wtedy, gdy osoba trzecia napelnia butle dwutlenkiem
wegla w celu dalszej odprzedazy, usuwa z niej oryginalna etykiete i zastepuje
janetykieta 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 uznac, ze usuniecie i zastgpienie
etykiety zawierajacej znak towarowy zagraza zasadniczo funkcji znaku
towarowego jaka jest wskazywanie pochodzenia butli czy tez — w odniesieniu
do mozliwoS$ci zastosowania warunkow odnoszacych sie do przepakowywania
I ponownego etykietowania — ma znaczenie okolicznos¢, iz

—  nalezy zalozy¢, ze grupa docelowa dojdzie do wniosku, ze etykieta
odnosi sie¢ wylacznie do pochodzenia dwutlenku wegla (a zatem do podmiotu
napekniajacego butle); lub

10



SODA-CLUB (CO2) | SODASTREAM INTERNATIONAL

—  nalezy zalozyé, ze grupa docelowa dojdzie do wniosku, zZe etykieta
odnosi si¢ rowniez, przynajmniej czesciowo, do pochodzenia butli? [Or. 19]

4. W przypadku gdy usunigcie izastgpienie etykiety butli CO, jest
oceniane pod katem przestanki koniecznosci, czy przypadkowe uszkodzenie
lub zerwanie etykiet umieszczonych na butlach wprowadzonych do obrotu
przez wlasciciela znaku towarowego lub ich usuniecie izastapienie przez
poprzedniego napelniajacego moze [Or.20] stanowi¢ okolicznos¢, na
podstawie ktorej regularne zastepowanie etykiet wlasnymi etykietami
napelniajacego nalezy uzna¢ za Kkonieczne do wprowadzenia \ponownie
napelnionych butli do obrotu?

[.]
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