UDV NORTH AMERICA
POSTANOWIENIE TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 19 lutego 2009 r.*

W sprawie C-62/08

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Hof van Cassatie (Belgia) postanowieniem z dnia
7 lutego 2008 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 18 lutego 2008 r.,
w postepowaniu:

UDV North America, Inc.

przeciwko

Brandtraders NV,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C.W.A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot,
K. Schiemann, P. Karis i L. Bay Larsen, sedziowie,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: R. Grass,

po powiadomieniu sadu krajowego, ze Trybunal zamierza orzec postanowieniem
z uzasadnieniem, zgodnie z art. 104 § 3 akapit drugi regulaminu,

po wezwaniu podmiotéw wymienionych w art. 23 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci
do przedstawienia ewentualnych uwag w tym wzgledzie,

po wystuchaniu rzecznika generalnego,

wydaje nastepujace

Postanowienie

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 9 ust. 1
lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
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Whniosek ten zostat ztozony w ramach sporu miedzy UDV North America Inc. (zwana
dalej ,UDV”), sp6tka majaca siedzibe w Stamford (Stany Zjednoczone), a Brandtra-
ders NV (zwana dalej ,Brandtraders”), spétka majaca siedzibe w Zeebrugge (Belgia),
dotyczacego uzywania przez te ostatniag wspdlnotowego znaku towarowego Smirnoff
Ice, ktérego UDV jest wlascicielem.

Ramy prawne

Zgodnie z motywem sidédmym rozporzadzenia nr 40/94:

»[...] ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegol-
no$ci ma mu zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, jest catkowita w przypadku
identycznosci miedzy znakiem i oznaczeniem, oraz towarami lub uslugami; ochrona
ma zastosowanie rowniez do przypadkéw podobienistwa miedzy znakiem i oznacze-
niem oraz [miedzy] towarami lub uslugami; pojecie podobienistwa nalezy interpretowac
w odniesieniu do prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu czynnikéw, w szczegdlnosci
rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku, mogacego powsta¢ skojarzenia ze
znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia podobienstwa miedzy znakiem
towarowym i oznaczeniem, miedzy okreslonymi towarami lub ustugami, stanowi
szczeg6lny warunek dla takiej ochrony”.
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Artykul 9 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Prawa przyznane przez wspdlno-
towy znak towarowy”, przewiduje:

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

a)

b)

oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub
ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest
zarejestrowany;

oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienistwa
do wspoélnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa
towar6w lub ustug, ktérych dotycza wspélnotowy znak towarowy i to oznaczenie,
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéwl];
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad obejmuje réwniez prawdopodobien-
stwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych
zarejestrowano wspélnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on
renoma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego
[powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wspdlnotowego znaku towarowego lub dziata na ich szkode].
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2. Na podstawie ust. 1 moga by¢ zakazane w szczeg6lnosci nastepujace dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na 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 towarédw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

UDV jest wlascicielem wspdlnotowego znaku towarowego Smirnoff Ice. Znak ten
zostal zarejestrowany pod numerem 001540913 ze skutkiem od dnia 6 marca 2000 r. dla
towar6éw nalezacych do klasy 33 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynaro-
dowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., ze zmianami, i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi: ,napoje alkoholowe,
a mianowicie napoje na bazie spirytusu destylowanego i likiery”.

Brandtraders jest administratorem strony internetowej (zwanej dalej ,,strona interne-
towa”), na ktorej zrzeszone spétki moga anonimowo umieszczaé ogloszenia jako
sprzedajacy lub kupujacy i na ktérej moga one, réwniez anonimowo, negocjowac swoje
transakcje i dochodzi¢ ewentualnie do porozumienia zgodnie z ogélnymi warunkami
przedstawionymi na tej stronie.

Strona ta moze by¢ réwniez konsultowana przez podmioty niezrzeszone, ktére moga
zapozna¢ si¢ z oferta i popytem, przy czym podmioty takie nie sa informowane
o miejscu przechowywania towaréw lub o zadanych za nie cenach.

Zgodnie z ogdlnymi warunkami po uzyskaniu informacji o dojsciu do porozumienia
Brandtraders zawiera z kupujacym, w zamian za prowizje, umowe kupna-sprzedazy,
dzialajac jako komisant, czyli w imieniu wlasnym, ale na rachunek sprzedajacego.
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W dniu 11 grudnia 2001 r. jeden ze sprzedajacych umiescil na stronie internetowej
oferte sprzedazy towaréw okreslanych ,Smirnoff Ice/24 btl/30 cl/5%”, wskazujac
dostepna ilo$¢ i fakt, ze chodzito o towary o tzw. statusie celnym ,, T 17, czyli towary,
ktére znajduja sie¢ we wspdlnotowym tranzycie zewnetrznym.

W dniu 13 grudnia 2001 r. na wniosek UDV komornik sporzadzit protokét, ktéry
zawieral pelna kopie strony internetowej, a zatem réwniez oferte dotyczaca
omawianych towaréw w postaci, w jakiej byla ona dostepna dla podmiotéw
niezrzeszonych.

W dniu 19 grudnia 2001 r. w nastepstwie wniosku o zaniechanie zlozonego
jednostronnie przez UDV voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
(prezes sadu gospodarczego w Brukseli) nakazat Brandtraders w drodze postanowienia
zachowanie omawianych towaréw w ich éwczesnym stanie i natozyl na nig grzywne
w wysokosci 500 EUR za kazdy egzemplarz, ktéry nie zostanie zachowany w takim
stanie. W postanowieniu tym wskazano réwniez bieglego wlasciwego do dokonania
bardziej szczegétowego opisu zarzucanego naruszenia.

Jak wynika z postanowienia odsylajacego i akt sprawy, w oparciu o opinie bieglego
okolicznosci faktyczne w postepowaniu przed sadem krajowym zostaly nastepnie
ustalone w nastepujacy sposéb.

W nastepstwie umieszczenia oferty na stronie internetowej Hillyard Trading Ltd
(zwana dalej ,Hillyard”), spétka majaca siedzibe w Gibraltarze, porozumiala sie
z Checkprice UK Ltd (zwana dalej ,Checkprice”), sp6tka majaca siedzibe w Norwich
(Zjednoczone Krédlestwo) co do sprzedazy na rzecz tej ostatniej 3040 kartondw, kazdy
zawierajacy 24 butelek, Smirnoff Ice pochodzacych z Kapsztadu (Afryka Poludniowa).
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W dniu 3 wrze$nia 2001 r. Brandtraders zawarta z Checkprice, w imieniu wlasnym, ale
na rachunek Hillyard, umowe kupna-sprzedazy na warunkach, co do ktérych
porozumiaty sie Hillyard i Checkprice, i skierowata do Hillyard pisemne potwierdzenie
zawarcia tej umowy. Znak towarowy Smirnoff Ice wystepowal w tym pisemnym
potwierdzeniu, jednak nie w umowie kupna-sprzedazy. We wspomnianym pi$mie
wskazano réwniez, ze Brandtraders wystepowata w imieniu wlasnym, ale na rachunek
sprzedajacego.

W dniu 15 pazdziernika 2001 r. Brandtraders wyslala do Checkprice fakture
obejmujaca 2846 kartonéw nieodprawionego towaru, gdyz 194 kartonéw zostato
uszkodzonych przy wyladowywaniu. Faktura ta opiewala na cene sprzedazy
powiekszona o prowizje Brandtraders. Wymieniala ona znak towarowy Smirnoff Ice.

Po zaplacie tej faktury w dniu 22 pazdziernika 2001 r. towary wyladowane w porcie
Felixstowe (Zjednoczone Krélestwo) zostaly przekazane Checkprice i nastepnie
dopuszczone do wolnego obrotu.

W dniu 30 pazdziernika 2001 r., po otrzymaniu noty kredytowej za uszkodzone
kartony, wydanej przez Hillyard w dniu 29 pazdziernika 2001 r., Brandtraders zaptacita
skierowang do niej przez Hillyard w dniu 18 wrze$nia 2001 r. fakture za omawiane
towary. Faktura ta wymieniata znak towarowy Smirnoff Ice.

W dniu 28 grudnia 2001 r. UDV przypozwala Brandtraders w ramach powddztwa
o zaniechanie wniesionego do voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel,
dzialajacego jako sedzia orzekajacy w przedmiocie srodka tymczasowego.
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Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2002 r. stwierdzono dopuszczalnos¢ i zasadno$é
tego powddztwa.

Zgodnie z tym postanowieniem, wydanym w postepowaniu spornym, Brandtraders
dopuscila sie naruszenia art. 9 ust. 1i 2 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz, po pierwsze,
w dniu 3 wrze$nia 2001 r. nabyla od Hillyard partie butelek Smirnoff Ice, ktére
sprzedata nastepnie na rzecz Checkprice, po drugie, reklamowala te transakcje na
stronie internetowej przed jej zawarciem i wreszcie reklamowala te transakcje na
stronie internetowej po jej zawarciu, w dniu 13 grudnia 2001 r. Ponadto wzgledem
Brandtraders wydano zakaz ponawiania tych naruszen pod rygorem nalozenia grzywny
w wysokosci 100 EUR za kazde popelnione naruszenie.

Rozstrzygajacy odwotanie od tego postanowienia hof van beroep te Brussel wyrokiem
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. orzekl o jego uchyleniu i oddalit jako bezzasadne
przedstawione przez UDV zadanie zaniechania.

Sad ten uznal, po pierwsze, ze wyladowanie towaru w porcie Felixtowe pod
kierownictwem partnera logistycznego Brandtraders nie moze w zadnym razie
wskazywac na uzywanie znaku towarowego Smirnoff Ice przez te ostatnia.

Po drugie, zdaniem hof van beroep te Brussel, ze wzgledu na to Ze zawarte na stronie
internetowej informacje nie sa tam umieszczane przez Brandtraders, a przy tym spo6ika
ta nie sprawuje zadnej kontroli nad umieszczanymi na tej stronie ofertami, bedace
przedmiotem sporu w postepowaniu przed sadem krajowym oferowanie towardéw
opatrzonych znakiem towarowym Smirnoff Ice nie moze zostac przypisane tej spotce.
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Sad ten wywiod!t z tego, ze w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z uzywaniem
w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Po trzecie, jezeli chodzi o wymienienie znaku towarowego Smirnoff Ice w dokumentacji
handlowej Brandtraders, w szczegélno$ci w pisemnym potwierdzeniu i na fakturach,
hof van beroep te Brussel orzekt, Ze stanowi to uzywanie w obrocie handlowym majace
miejsce na terytorium Wspolnoty, nawet jezeli w danym przypadku towary nie znajduja
si¢ na tym terytorium.

Sad ten stwierdzil jednak, ze z uwagi na to, iz Brandtraders nie uzywala oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym, ktérego dotyczy postepowanie przed sadem
krajowym, jako uczestnik obrotu towarami, w ramach ktérego sama jest strona umowy,
poniewaz dzialala na rachunek osoby trzeciej, w tym wypadku sprzedajacego, nie
uzywala ona tego oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d)
rozporzadzenia nr 40/94.

Od wyroku z dnia 23 wrze$nia 2003 r. UDV odwotala sie do Hof van Cassatie,
podnoszac, ze wbrew temu, co zostalo orzeczone przez hof van beroep te Brussel,
w ramach stosowania art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 dziatanie
przez dang osobe trzecia, w tym przypadku Brandtraders, wystepujaca jako posrednik
handlowy, na wlasny rachunek lub uzywanie znaku towarowego jako uczestnik obrotu
towarami, w ramach ktdérego sama jest strona umowy, nie jest wymagane do tego, aby
mozna bylo uzna¢, Ze osoba ta uzywa oznaczenia w rozumieniu wspomnianego
przepisu.
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7 W tych okoliczno$ciach Hof van Cassatie postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrécic
sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy dla stwierdzenia uzywania oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2
lit. d) rozporzadzenia [...] nr 40/94 [...] konieczne jest, by osoba trzecia
w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia:

a) uzywala oznaczenia na wlasny rachunek?

b) uzywala oznaczenia jako uczestnik obrotu towarami, w ramach ktérego sama
jest strong umowy?

2) Czy posrednik, ktéry dziala w imieniu wlasnym, ale nie na wlasny rachunek, moze
zosta¢ uznany za osobe trzecig, ktéra uzywa oznaczenia w rozumieniu wyzej
wskazanego przepisu?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

1 Zwazywszy, ze odpowiedZ na postawione pytania nie pozostawia zadnych uzasadnio-
nych watpliwosci, zgodnie z art. 104 § 3 akapit drugi regulaminu Trybunat
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poinformowal sad krajowy, Ze zamierza orzec postanowieniem z uzasadnieniem,
i wezwal podmioty wymienione w art. 23 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci do
przedstawienia ewentualnych uwag w tym wzgledzie.

W odpowiedzi na wezwanie Trybunalu UDV nie przedstawita zadnych obiekcji
wzgledem wyrazonego przez Trybunat zamiaru orzeczenia postanowieniem z uzasad-
nieniem. Rzad Zjednoczonego Krélestwa odpowiedzial na to wezwanie, wskazujac, ze
nie jest zainteresowany przedstawieniem uwag w tym wzgledzie.

W swych pytaniach sad krajowy zwraca sie w istocie o wyjasnienie, czy pojecie uzywania
w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 obejmuje taka
sytuacje jak wystepujaca w postepowaniu przed sadem krajowym, w ktdrej posrednik
handlowy dzialajacy w imieniu wlasnym, ale na rachunek sprzedajacego, i niebedacy
w zwigzku z tym uczestnikiem obrotu towarami, w ramach ktérego sam jest strong
umowy, uzywa w swej dokumentacji handlowej oznaczenia identycznego ze
wspdlnotowym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych
z tymi, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany.

Na wstepie nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze jedno z naruszen zarzucanych spélce
Brandtraders, co do ktérego hof van beroep te Brussel orzekl, iz wskazanie na stronie
internetowej znaku towarowego Smirnoff Ice, zawarte w ofercie bedacej przedmiotem
sporu w postepowaniu przed sadem krajowym, nie moze zosta¢ przypisane spolce
Brandtraders i nie stanowi zatem uzywania w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nie zostalo objete odwotaniem UDV do Hof van Cassatie i co
za tym idzie, nie jest przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym.

W konsekwencji nie ma potrzeby odniesienia sie do argumentéw sp6iki Brandtraders,
zawartych w jej uwagach pisemnych, w czesci, w jakiej dotycza tego zarzucanego jej
naruszenia.
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Nastepnie nie ma réwniez potrzeby ustosunkowania sie¢ do przedstawionych
w uwagach pisemnych spéolki Brandtraders argumentéw odnoszacych sie do
wynikajacych z orzecznictwa Trybunalu, a zwlaszcza z wyroku z dnia 18 pazdziernika
2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz. s. I-8735, i obowiazujacych
w zakresie towaréw objetych procedurg celng tranzytu zewnetrznego zasad
dotyczacych dzialan polegajacych na oferowaniu lub przywozeniu towaréw opatrzo-
nych oznaczeniem identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym lub
podobnym do niego, takich jak okreslone w art. 9 ust. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W rzeczywisto$ci zarzucane w postepowaniu przed sadem krajowym naruszenie
dotyczy dziatann polegajacych na uzywaniu takiego oznaczenia w dokumentacji
handlowej, takich jak okre$lone w art. 9 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94, ktére
zdaniem hof van beroep te Brussel i zgodnie z tym, co zostalo powiedziane w pkt 24
niniejszego postanowienia, zostaly podjete na terytorium Wspélnoty, nawet jezeli
w danym przypadku towary nie znajduja si¢ na tym terytorium.

Jednakze w uwagi na to, ze w tym zakresie wyrok hof van beroep te Brussel nie stanowi
przedmiotu kasacji przed sadem krajowym, kwestia prawna rozstrzygana przed ten
pierwszy sad nie jest objeta niniejszym wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym.

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze pytania prejudycjalne maja swe zZrédio
w twierdzeniu, dowodzonym przez Brandtraders przed hof van beroep te Brussel
i podzielanym przez ten sad, Ze wymienienie znaku towarowego Smirnoff Ice
w dokumentacji handlowej tej spélki, w szczegélnosci w pisemnym potwierdzeniu
i na fakturach, nie stanowi uzywania oznaczenia identycznego z zarejestrowanym
znakiem towarowym w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporzadzenia
nr 40/94, ze wzgledu na to Ze Brandtraders nie uzywatla tego oznaczenia jako uczestnik
obrotu towarami, w ramach ktérego sama jest strong umowy, bowiem wystepowala na
rachunek osoby trzeciej, w tym wypadku sprzedajacego.
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W swych uwagach pisemnych Brandtraders poparfa to twierdzenie nastepujaca
argumentacja, oddajaca te przedstawiong przed hof van beroep te Brussel.

W prawie belgijskim komisant, taki jak wystepujacy w postepowaniu przed sadem
krajowym, dziala w imieniu wlasnym, ale na rachunek osoby trzeciej — komitenta,
w tym wypadku sprzedajacego. A zatem jezeli przy zawarciu umowy kupna-sprzedazy
komisant dziala na rachunek sprzedajacego, to nie nabywa on prawa do towaru.

Uwazajac za mozliwe wyprowadzenie w drodze analogii argumentu z orzecznictwa
Cour de justice Benelux, Brandtraders utrzymuje, ze aby uzywanie przez osobe trzecia
oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym moglo zostaé
zakazane przez wlasciciela tego znaku z tytulu przystugujacego mu prawa wyltacznego,
musi mie¢ ono zwiazek z towarami nalezacymi do tej osoby trzeciej.

Poniewaz w niniejszym przypadku komisant z definicji nie uzywa wspomnianego
oznaczenia w stosunku do wlasnych towaréw, wlasciciel omawianego znaku
towarowego, w oparciu o przystugujace mu prawo wylaczne, nie moze sie sprzeciwié
wymienianiu przez niego tego znaku.

Argumentacja ta w zadnym wypadku nie moze zosta¢ uwzgledniona.

W istocie w $wietle utrwalonego orzecznictwa Trybunalu dotyczacego pojecia
uzywania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) [zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, z dnia
16 listopada 2004 r. C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, z dnia 11 wrze$nia 2007 r.
w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. 1-7041, z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie
C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 57], przepisu identycznego
z postanowieniem art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 i podlegajacego jednakowej
wykladni, aby wlasciciel znaku towarowego mdgt powolywaé sie na swoje prawo
wylaczne w sytuacji takiej jak wystepujaca w postepowaniu przed sadem krajowym,
ktora nalezy do sytuacji okreslonych w art. 5 dyrektywy i art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia, a mianowicie gdy osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego z tym
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znakiem w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych jest on
zarejestrowany, wystarczy, by zostaly spelnione cztery nastepujace przestanki:

— uzywanie to musi odbywac sie bez zgody wtasciciela znaku towarowego,

— musi mie¢ ono miejsce w obrocie handlowym,

— musi ono zachodzi¢ w odniesieniu do towaréw lub ustug,

— osoba trzecia musi uzywac tego oznaczenia jako znaku towarowego, czyli uzywanie
tego oznaczenia przez osobe trzecia wplywa lub moze wplywa¢ negatywnie na
pelnione przez znak towarowy funkcje, a w szczegdlnosci na jego podstawowa
funkcje, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia
towar6w lub ustug.

W s$wietle tych przeslanek stosowania okolicznosé, ze wystepujaca w niniejszym
przypadku osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem
towarowym w odniesieniu do towardéw, ktére nie sa jej wlasnymi towarami w tym
znaczeniu, ze nie posiada ona tytulu prawnego do nich, nie ma znaczenia i nie moze
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oznacza¢ sama w sobie, ze takie uzywanie nie miesci sie w definicji pojecia uzywania
w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

Przede wszystkim Trybunal orzekl, ze aby takie uzywanie moglo zosta¢ uznane za
uzywanie w obrocie handlowym, musi ono mie¢ miejsce w kontekscie dzialalno$ci
handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40).

W niniejszym wypadku bedace przedmiotem sporu w postepowaniu przed sadem
krajowym uzywanie oznaczenia przez podmiot taki jak Brandtraders sytuuje sie
bezwzglednie w kontekscie dziatalno$ci handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci
gospodarczej.

Bezsporne jest bowiem, ze w sprawie w postepowaniu przed sadem krajowym
Brandtraders brata udzial w zawarciu umowy i uzyskala za to wynagrodzenie.
Okolicznosé, ze w tym kontek$cie komisant dziala na rachunek sprzedajacego, jest bez
znaczenia.

Nastepnie nie budzi watpliwosci, ze uzywanie bedace przedmiotem sporu w postepo-
waniu przed sagdem krajowym odnosi si¢ do towaréw, poniewaz mimo ze nie chodzi tu
o przypadek umieszczenia oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem
towarowym na towarach osoby trzeciej, to z uzywaniem ,dla towaréw lub uslug”
w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 mamy do czynienia takze
wtedy, gdy osoba trzecia uzywa tego oznaczenia w sposéb, ktéry powoduje powstanie
zwigzku miedzy tym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nia towarami lub
$wiadczonymi przez nig uslugami, w przypadku niniejszej sprawy poprzez uzywanie
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oznaczenia w dokumentacji handlowej (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Arsenal
Football Club, pkt 41, oraz w sprawie Céline, pkt 22 i 23).

Z chwilg powstania takiego zwigzku nie ma juz znaczenia, ze osoba trzecia uzywa
oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym do sprzedazy
towardw, ktore nie sa jej wlasnymi towarami w tym znaczeniu, ze w ramach transakgcji,
w ktorej wystepuje, nie uzyskuje ona tytutu prawnego do nich.

Nie mozna ponadto zaprzeczy¢, Ze uzywanie wspomnianego oznaczenia przez osobe
trzecia w sytuacji poréwnywalnej z wystepujaca w postepowaniu przed sadem
krajowym moze by¢ interpretowane przez docelowych odbiorcéw jako wskazujace
lub majace wskazywac te osobe trzecig jako przedsiebiorstwo, z ktérego towary te
pochodzy, a zatem moze ugruntowaé przekonanie o istnieniu w obrocie handlowym
materialnego zwiazku miedzy tymi towarami a przedsiebiorstwem, z ktérego pochodza
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 60).

W wyniku takiego uzywania bowiem osoba trzecia przywlaszcza sobie de facto
podstawowa prerogatywe przyslugujaca wlascicielowi z tytulu ochrony znaku
towarowego, a mianowicie wylaczne prawo uzywania danego oznaczenia w celu
odrézniania towaréw.

W takim przypadku w sposéb oczywisty mamy do czynienia z uzywaniem danego
oznaczenia jako znaku towarowego. W tym zakresie pozostaje przy tym bez znaczenia,
ze osoba trzecia uzywa tego oznaczenia w ramach sprzedazy towaréw na rachunek
innego podmiotu, ktéry jako jedyny posiada do nich tytut prawny.

1-1297



52

53

54

55

POSTANOWIENIE Z DNIA 19.2.2009 r. — SPRAWA C-62/08

Wreszcie bezsporne jest, ze bedace przedmiotem sporu w postepowaniu przed sagdem
krajowym uzywanie oznaczenia przez Brandtraders odbywa sie bez zgody UDV.

Z powyzszego wynika, ze uzywanie przez osobe trzeciag w okolicznosciach takich jak
wystepujace w postepowaniu przed sadem krajowym oznaczenia identycznego
z zarejestrowanym znakiem towarowym mie$ci sie w definicji pojecia uzywania
w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz wszystkie okreslone
w tym przepisie przestanki jego stosowania w zwigzku z tym pojeciem zostaly w sposéb
oczywisty spelnione.

Majac powyzsze na uwadze, na zadane pytania nalezy odpowiedzieé, ze pojecie
uzywania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94
obejmuje taka sytuacje jak wystepujaca w postepowaniu przed sadem krajowym,
w ktorej posrednik handlowy dzialajagcy w imieniu wlasnym, ale na rachunek
sprzedajacego, i niebedacy w zwigzku z tym uczestnikiem obrotu towarami,
w ramach ktérego sam jest strong umowy, uzywa w swej dokumentacji handlowej
oznaczenia identycznego ze wspélnotowym znakiem towarowym w odniesieniu do
towar6w lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego zatem
nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem
uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed sadem
krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunat (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Pojecie uzywania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego obejmuje taka sytuacje jak wystepujaca w postepowaniu przed sadem
krajowym, w ktérej posrednik handlowy dzialajacy w imieniu wlasnym, ale na
rachunek sprzedajacego, i niebedacy w zwiazku z tym uczestnikiem obrotu
towarami, w ramach ktdérego sam jest strona umowy, uzywa w swej dokumentacji
handlowej oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym
w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak ten
jest zarejestrowany.

Podpisy

I-1299



