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Ustuga polegajaca na zwyklym napetnianiu puszek opatrzonych oznaczeniem
chronionym jako znak towarowy nie jest w odniesieniu do tego oznaczenia
uzywaniem, ktérego mozna zakazac

Ustugodawca, ktory zajmuje sie jedynie takim napetnianiem na zlecenie i wedfug wskazowek
osoby trzeciej, tworzy jedynie techniczne warunki niezbedne do tego, by ta osoba trzecia mogta
uzywac oznaczenia podobnego do chronionego znaku towarowego

Spétka Frisdranken Industrie Winters BV (,Winters”) jest niderlandzkim przedsiebiorstwem, ktérego
gtébwna dziatalnos¢ polega na ,napetnianiu” puszek napojami wytwarzanymi przez nig samg lub
przez inne podmioty.

Spétka Red Bull GmbH wytwarza i wprowadza do obrotu napdj energetyzujacy pod znakiem
towarowym RED BULL. Uzyskata ona miedzynarodowe rejestracje tego znaku towarowego, ktore
wywotujg skutki miedzy innymi w panstwach Beneluksu.

Winters napetniata puszki napojem orzezwiajgcym na rachunek Smart Drinks Ltd., spotki
konkurujgcej z Red Bull, bedacej osobg prawng prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W tym celu
Smart Drinks dostarczata Winters puste puszki i pasujgce do nich wieczka, opatrzone réznymi
oznaczeniami, z ktérych niektére byty podobne do znaku towarowego Red Bull. Smart Drinks
dostarczata Winters réwniez ekstrakt zawarty w napoju orzezwiajacym.

Spoétka Winters dokonywata rozlewu do puszek okreslonej ilosci ekstraktu, dodawata do niego
wode i, w razie potrzeby, dwutlenek wegla, po czym zamykata puszki, wszystko to zgodnie ze
wskazéwkami ireceptami dostarczonymi przez Smart Drinks. Winters zwracata nastepnie
napetnione puszki Smart Drinks, ktéra eksportowata je z Beneluksu. W niniejszym przypadku
Winters ograniczata sie do wykonywania tych ustug napetniania na rachunek Smart Drinks, przy
czym nie zajmowata sie wysytkg napetnionych puszek do Smart Drinks. Poza tym nie dostarczata
ani nie sprzedawata tych puszek osobom trzecim.

Podnoszac, ze Winters narusza jej prawa do znakdéw towarowych, ktére posiada, spétka Red Bull
wszczeta postepowanie przed sadami niderlandzkimi i wniosta o nakazanie Winters zaprzestania
wszelkiego uzywania oznaczen podobnych do jej znaku towarowego. W tym kontekscie Hoge
Raad der Nederlanden (sad najwyzszy, Niderlandy) zwrdcit sie do Trybunatu z pytaniem, czy sam
.sfozlew” ptynéw do opakowanhn opatrzonych oznaczeniem podobnym do chronionego znaku
towarowego nalezy zakwalifikowa¢ jako ,uzywanie oznaczenia” w obrocie handlowym
w rozumieniu dyrektywy o znakach towarowych', réwniez jezeli rozlew ten stanowi ustuge
Swiadczong na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego.

Trybunat przypomniat przede wszystkim, ze na mocy tej dyrektywy wtasciciel znaku towarowego
moze zakazaC osobie trzeciej, ktdra nie posiada jego zgody, uzywania oznaczenia identycznego
z jego znakiem lub don podobnego dla towardéw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak
towarowy zostat zarejestrowany, lub do nich podobnych, jezeli uzywanie to ma miejsce w obrocie
handlowym i— ze wzgledu na istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia kregu odbiorcow

! Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do znakdéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
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w btad — wptywa lub moze negatywnie wptywaé na petniong przez znak towarowy podstawowq
funkcje, ktorg jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towaréw lub ustug.

Trybunat rozwazyt, czy w niniejszym przypadku ustugodawca, taki jak Winters, sam ,uzywa”
oznaczen podobnych do znakéw towarowych Red Bull.

W tym wzgledzie Trybunat przypomniat, iz okoliczno$¢ stworzenia technicznych warunkow
niezbednych do uzywania oznaczenia i pobierania za te ustuge wynagrodzenia nie oznacza, ze
podmiot Swiadczacy takg ustuge sam uzywa tego oznaczenia.

Nalezy stwierdzi¢, ze ustugodawca, ktéry ogranicza sie do napetniania na zlecenie i wedtug
instrukcji osoby trzeciej puszek juz opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znakéw towarowych,
sam nie dokonuje ,uzywa” tych oznaczen w rozumieniu dyrektywy o znakach towarowych. Taki
ustugodawca wykonuje bowiem jedynie techniczng cze$¢ procesu produkcji produktu koncowego,
przy czym nie ma najmniejszego interesu w odniesieniu do zewnetrznego przedstawienia puszek,
a w szczegolnosci do oznaczen na nich widniejgcych, itworzy zatem jedynie techniczne
warunki niezbedne do tego, by ta osoba trzecia mogta dokonywac¢ takiego uzywania.

Ponadto, zdaniem Trybunatu, do tego stwierdzenia dochodzi okolicznos¢, ze w przypadku
ustugodawcy bedacego w potozeniu Winters nie zachodzi w kazdym razie uzywanie
wspomnianych oznaczen ,dla towaréw lub ustug” identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy
zostat zarejestrowany, lub do nich podobnych w rozumieniu dyrektywy o znakach towarowych.

Tak jak Trybunat juz zauwazyt, wyrazenie to dotyczy w zasadzie towarow lub ustug osoby trzeciej,
ktéra uzywa oznaczenia. Natomiast w niniejszej sprawie bezsporne jest, ze ustuga swiadczona
przez Winters polega na napetnianiu puszek ize ustuga ta nie wykazuje zadnego
podobienstwa do towaru, dla ktérego zostaly zarejestrowane znaki towarowe Red Bull.

Wprawdzie Trybunat orzekt juz w odniesieniu do swiadczenia ustug online, ze to wymienione
w dyrektywie wyrazenie moze w okreslonych okolicznosciach obejmowac towary lub ustugi innej
osoby, na rachunek ktorej dziata osoba trzecia. | tak, uznat on, ze sytuacja, w ktorej ustugodawca
uzywa oznaczenia odpowiadajgcego znakowi towarowemu nalezagcemu do innego podmiotu
w celu promocji towaréw sprzedawanych przez jednego zjego klientéw za pomocy tej ustugi,
objeta jest tymze wyrazeniem, gdy uzywanie to odbywa sie w sposéb, ktdéry powoduje powstanie
zwigzku miedzy danym oznaczeniem a owa ustuga $wiadczong przez ustugodawce?.

Jednakze rozlew napojéw do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do zarejestrowanych
znakow towarowych nie jest ze swojej natury poréwnywalny z ustugg majaca na celu pobudzanie
sprzedazy towaréw noszacych takie oznaczenia inie skutkuje w szczegolnosci wytworzeniem
zwigzku miedzy tymi oznaczeniami a ustuga rozlewu. Przedsigbiorstwo dokonujace rozlewu nie
jest bowiem widoczne dla konsumenta, co wylgcza jakiekolwiek skojarzenie miedzy ustugami
przez nie swiadczonymi a oznaczeniami.

Z tego wzgledu Trybunat orzekt, ze dyrektywe o znakach towarowych nalezy interpretowac w ten
sposob, ze ustugodawca zajmujgcy sie na zlecenie iwedlug wskazéwek osoby trzeciej
napetnianiem opakowan — dostarczonych mu przez te osobe trzeciag, ktéra uprzednio umiescita na
nich oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub do niego podobne
— sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia uzywania, ktére moze zosta¢ zakazane.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sgdom panhstw cztonkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwréci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie prawa Unii lub o ocene waznosci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sadu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie z
orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze w ten sam sposéb inne sady krajowe, ktére spotkajg sie z
podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu SprawiedliwoSci.

2 W szczegolnosci chodzi o wyrok Trybunatu z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L’'Oréal iin.; zob. takze
komunikat prasowy nr 69/11.
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http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/cp110069pl.pdf

Petny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej CURIA w dniu ogtoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-119/10

