FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 14 kwietnia 2011 r."

I — Wprowadzenie

1. Kto uzywa w obrocie handlowym bez
upowaznienia cudzego znaku towarowego
lub oznaczenia do niego podobnego, narusza
prawa wlasciciela tego znaku. Czy odnosi sie
to réwniez do przedsiebiorstwa, ktére na zle-
cenie osoby trzeciej $wiadczy uslugi rozlewu
napojéw do puszek opatrzonych spornymi
oznaczeniami? Jakie konsekwencje wiaza sie
z okoliczno$cig, ze takie towary przeznaczo-
ne sg bezposrednio do wywozu z terytorium,
na ktérym znak towarowy jest chroniony?
Z tymi pytaniami nalezy zmierzy¢ sie w ni-
niejszej sprawie.

II — Ramy prawne

2. W niniejszej sprawie wlasciwa jest pierw-
sza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych? (zwana
dalej ,,dyrektywa o znakach towarowych”).

1 — Jezyk oryginatu: niemiecki.

2 — Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zmieniona ostatnio zalacznikiem XVII
do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3), uchylona i zasta-
piona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/
'WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299,
s. 25).

3. Prawa przyznane przez znak towarowy zo-
staly okreslone w art. 5 dyrektywy o znakach
towarowych:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyzna-
je wlascicielowi wylaczne prawa do tego zna-
ku. Wtasciciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktére
nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym

a) oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towa-
rowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktdérego z po-
wodu jego identycznosci lub podobien-
stwa do znaku towarowego oraz iden-
tycznosci lub podobienstwa towaréw lub
ustug, ktérych dotyczy znak towarowy
ito oznaczenie, istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad wéréd opinii
publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje
prawdopodobienistwo skojarzenia ozna-
czenia ze znakiem towarowym.
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3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabro-
nione, miedzy innymi, nastepujace dzialania:

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 $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

¢) przywdz lub wywéz towarédw pod takim
oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach
handlowych i w reklamie.

4. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage na dyrek-
tywe 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie eg-
zekwowania praw wlasnoéci intelektualnej?.

5. Artykut 1 dyrektywy 2004/48 okresla
przedmiot tego aktu:

»Niniejsza dyrektywa dotyczy $rodkéw, pro-
cedur i $rodkéw naprawczych, niezbednych
do realizacji praw wilasnosci intelektualnej.
Do celéw niniejszej dyrektywy, okreslenie

3 — Dz.U.L157,s.45.
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»prawa wlasno$ci intelektualnej« obejmuje
prawa wlasno$ci przemyslowej”

6. Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy
okresla roszczenia wobec posrednikéw:

»Panstwa Czlonkowskie zapewniaja tez wla-
$cicielom mozliwo$¢ skladania wniosku o za-
kaz wobec posrednikéw, z ktérych ustug ko-
rzysta strona [osoba] trzecia do naruszania
[przy naruszaniu] prawa wlasnosci intelektu-
alnej, bez uszczerbku dla postanowien art. 8
ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE[*]"

III — Stan faktyczny i wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym

7. Red Bull GmbH (zwana dalej ,Red Bull”)
wytwarza pod znanym na calym $wiecie
znakiem towarowym RED BULL tak zwany
napo6j energetyzujacy i prowadzi tez jego dys-
trybucje. Red Bull uzyskata miedzynarodowa
rejestracje tego znaku, ktéra wywoluje skutki
miedzy innymi w panstwach Beneluksu.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (zwana
dalej ,Winters”) jest przedsiebiorstwem, kto-
re prowadzi gtéwnie dzialalno$¢ w zakresie
ustug ,rozlewu” napojéw (orzezwiajacych)

4 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. w sprawie harmonizacji niektérych aspektéw praw
autorskich i pokrewnych w spoleczeristwie informacyjnym
(Dz.U. L 167, 5. 10).
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wytwarzanych przez nia sama lub przez inne
podmioty.

9. Smart Drinks Ltd. (zwana dalej ,Smart
Drinks”), osoba prawna prawa Brytyjskich
Wysp Dziewiczych majaca tam swa siedzibe,
jest konkurentem sp6tki Red Bull.

10. Winters zajmowala si¢ na rachunek
Smart Drinks rozlewem napojéw orzezwia-
jacych do puszek. W tym celu Smart Drinks
dostarczala spétce Winters puste puszki wraz
z pasujacymi do nich wieczkami. Zaréwno
puszki, jak i wieczka opatrzone byly réznymi
oznaczeniami, ozdobami i napisami. Na do-
starczanych puszkach widnialy miedzy inny-
mi oznaczenia BULLFIGHTER, PITTBULL,
RED HORN, zmienione pézniej na LONG
HORN, oraz LIFE WIRE. Smart dostarcza-
fa Winters takze ekstrakt zawarty w napoju
orzezwiajacym. Winters dokonywala rozlewu
do puszek okreslonej ilosci ekstraktu, doda-
wala do niego wode i w razie potrzeby kwas
weglowy, po czym zamykala puszki, wszyst-
ko to zgodnie ze wskazéwkami i proporcjami
dostarczonymi przez Smart Drinks. Winters
udostepniata nastepnie napelnione puszki
spétce Smart Drinks, ktéra dokonywala ich
wywozu z Beneluksu.

11. W zakresie dotyczacym niniejszej spra-
wy $wiadczenie przez Winters ustug na rzecz
Smart Drinks ograniczalo sie do wyzej opisa-
nego procesu rozlewu napojéw. Sprzedaz lub
dostarczanie towaréw spélce Smart Drinks
czy tez jakimkolwiek innym podmiotom nie
byla czescia dzialalno$ci Winters.

12. W dniu 2 sierpnia 2006 r. w postepo-
waniu zabezpieczajacym Red Bull wniosta
o nakazanie Winters zaprzestania uzywania

oznaczen identycznych z opisanymi we
wniosku o udzielenie zabezpieczenia znaka-
mi towarowymi Red Bull. Wywodzita ona,
ze Winters naruszala przystugujace jej prawa
do znakéw towarowych poprzez napelnianie
puszek, na ktérych widnialy wyzej wskazane
oznaczenia.

13. Obie nizsze instancje ustality, ze Winters
naruszala przystugujace Red Bull prawa do
znakéw towarowych. Podobienstwo miedzy
uzywanymi oznaczeniami a znakami towa-
rowymi bylo oceniane w sposéb abstrakcyjny
poprzez odniesienie si¢ do sposobu postrze-
gania przecietnego konsumenta na teryto-
rium Beneluksu.

14. Hoge Raad, do ktérego Winters wniosta
skarge kasacyjna, zwraca sie Trybunatlu z na-
stepujacymi pytaniami:

»1. a) Czy sam »rozlew« plynéw do opa-
kowan opatrzonych oznaczeniem
nalezy zakwalifikowa¢ jako uzywa-
nie oznaczenia w obrocie handlo-
wym w rozumieniu art. 5 dyrektywy
[o znakach towarowych], réwniez je-
zeli rozlew ten stanowi ustuge $wiad-
czona na rzecz i na zlecenie pod-
miotu trzeciego w celu odréznienia
towar6w tego zleceniodawcy?

b) Czy odpowiedz na pytanie 1 lit. a)
brzmiataby inaczej, gdyby zachodzi-
o tu naruszenie okres$lone w art. 5
ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy [0 zna-
kach towarowych]?
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2. W przypadku udzielenia na pytanie 1
lit. a) odpowiedzi twierdzacej, czy uzy-
wanie oznaczenia moze zosta¢ zakazane
w Beneluksie na podstawie art. 5 dyrek-
tywy [o znakach towarowych] réwniez
wtedy, gdy towary opatrzone oznacze-
niem sa przeznaczone wylacznie na
wywoz

a) zterytorium Beneluksu; lub

b) poza Unig¢ Europejska

gdy na zadnym z tych obszaréw nie
moga by¢ one postrzezone przez od-
biorcéw, z wyjatkiem przedsiebior-
stwa, w ktérym dokonano rozlewu?

3. W przypadku udzielenia na pytanie 2
[lit. a) lub b)] odpowiedzi twierdzacej,
jakie kryterium nalezy przyja¢ w celu
ustalenia naruszenia praw do znaku? Czy
jest nim sposdb postrzegania oznaczenia
przez konsumenta (przecietnego, wla-
$ciwie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsadnego) w Beneluksie
(lub w Unii Europejskiej), ktory w oko-
liczno$ciach niniejszej sprawy nie moze
zosta¢ ustalony w inny sposéb jak tylko
teoretycznie lub abstrakcyjnie, czy tez
nalezy postuzy¢ si¢ innym kryterium, na
przyklad sposobu postrzegania oznacze-
nia przez konsumenta w panstwie, do
ktérego towary sa eksportowane?”.

15. Winters, Red Bull i Komisja Europejska
przedlozyly uwagi na pi$mie i ustnie. W roz-
prawie, ktéra odbyla sie w dniu 10 marca
2011 r., wzieta udzial takze Rzeczpospolita
Polska.
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IV — Ocena prawna

16. W niniejszym postepowaniu podnoszo-
ne sg trzy gléwne pytania, a mianowicie, po
pierwsze, czy ustugodaweca, ktéry na zlecenie
osoby trzeciej dokonuje rozlewu napojéw do
puszek opatrzonych oznaczeniami podobny-
mi do znakéw towarowych, narusza prawa
do tych znakéw [pytanie 1 lit. a)], po drugie
czy do naruszenia prawa do znaku towaro-
wego dochodzi réwniez wtedy, gdy towary
przeznaczone sg na eksport z terytorium, na
ktérym chroniony jest dany znak (pytanie 2),
oraz po trzecie, wedlug jakich kryteriéw na-
lezy ocenia¢ prawdopodobienstwo wpro-
wadzenia w btad w odniesieniu do towaréw
bedacych przedmiotem wywozu (pytanie 3).

A — W przedmiocie pytania 1 lit. a)

17. W pytaniu 1 lit. a) sad krajowy zmierza
do wyjasnienia, czy samo dokonywanie roz-
lewu napojéw do puszek opatrzonych ozna-
czeniem stanowi uzywanie tego oznaczenia
w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5
dyrektywy o znakach towarowych, nawet je-
zeli rozlew jest usluga $wiadczong na rzecz
i na zlecenie osoby trzeciej w odniesieniu do
jej towardw.

18. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy
o znakach towarowych zarejestrowany znak
towarowy przyznaje wlascicielowi prawo
wylaczne, z tytulu ktérego moze on pod
pewnymi warunkami zakaza¢ wszelkim oso-
bom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia
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identycznego z jego znakiem towarowym lub
do niego podobnego®.

19. Zachowania wymienione w art. 5 ust. 3
dyrektywy o znakach towarowych, w tym
zwlaszcza umieszczanie oznaczenia na towa-
rach lub na ich opakowaniach [lit. a)], stano-
wig uzywanie®.

20. Dokonywanie rozlewu napojéw do pu-
szek opatrzonych spornym oznaczeniem jest
réwnoznaczne z umieszczaniem tego ozna-
czenia na napojach, bowiem napoje te beda
w sposéb konieczny kojarzone z oznacze-
niem widniejacym na naczyniu’. W zwigzku
z tym mozna przyjac, ze Winters uzywa tych
oznaczen dla towaréw w rozumieniu art. 5
ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych.

21. Trybunal stwierdzil jednak, ze art. 5
ust. 1 i 2 dyrektywy o znakach towarowych
nalezy (co do zasady) interpretowaé w ten
sposob, ze dotyczy on uzywania oznaczenia
identycznego z danym znakiem towarowym
lub do niego podobnego w odniesieniu do

5 — Wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2
Holdings i O2 (UK) Zb.Orz. s. 1-4231, pkt 32).

6 — Wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arse-
nal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 41; z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017,
pkt 20; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach potaczonych
od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz.
s.1-2417, pkt 61.

7 — Zobacz moja opinie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie
C-46/10 Viking Gas, sprawa w toku, pkt 18.

towaréw sprzedawanych przez osoby trzecie
lub $wiadczonych przez nie ustug®.

22. W tym kontekscie Trybunal zwrécit tez
uwage na systematyke art. 5 dyrektywy o zna-
kach towarowych. I tak uzywanie oznaczenia
dla towaréw lub ustug w rozumieniu art. 5
ust. 112 tej dyrektywy ma na celu odréznienie
wspomnianych towaréw lub ustug, podczas
gdy art. 5 ust. 5 wspomnianej dyrektywy od-
nosi si¢ do ,uzywani[a] oznaczenia w celach

innych niz odréznienie towaréw lub ustug”’.

23. Orzecznictwo to opiera si¢ w gléwnej
mierze na zalozeniu, ze uzywanie oznaczenia
musi mie¢ za przedmiot odrdznianie towa-
réw i uslug. Jest tak tez w niniejszym przy-
padku, bowiem sporne oznaczenia maja od-
rézniaé¢ poszczegélne napoje Smart Drinks
od innych napojéw.

24. Niedawno Trybunal podkreslil jednak,
ze ustalenie okolicznosci uzywania oznacze-
nia identycznego ze znakiem towarowym
lub do niego podobnego przez osobe trzecia
wymaga co najmniej, by oznaczenie to bylo
wykorzystywane przez te osobe w ramach jej

8 — Wyzej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie Adam
Opel, pkt 28; ww. w przypisie 5 wyrok w sprawie O2 Holdings
i O2 (UK), pkt 34. Zobacz réwniez wyrok z dnia 11 wrzesnia
2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 22;
a takze ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach potaczonych
Google France i Google, pkt 60.

9 — Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW,
Rec. s. 1-905, pkt 38; ww. w przypisie 8 wyrok w sprawie
Céline, pkt 20.

I - 13185



OPINIA J. KOKOTT — SPRAWA C-119/10

wlasnej komunikacji handlowej '°. Przemawia
za tym juz wczesniej przywolany przez Try-
bunat systematyczny kontekst art. 5 i 6 dy-
rektywy o znakach towarowych. Jako ze po-
jecia towaru i ustugi w art. 6 ust. 1 dyrektywy
o znakach towarowych w sposéb konieczny
odnosza sie do towardw lub uslug sprzedawa-
nych lub $wiadczonych przez osobe trzecia,
takze uzywanie oznaczen w rozumieniu art. 5
tej dyrektywy dotyczy zasadniczo towaréw
lub ustug uzywajacej osoby trzeciej .

25. W s$wietle powyzszego Winters nie do-
puszcza si¢ naruszenia praw do znaku towa-
rowego. Winters nie wykorzystuje bowiem
tych oznaczenn w ramach wlasnej komunika-
¢ji handlowej. W szczegdlnosci przedsiebior-
stwo to nie prowadzi obrotu puszkami z na-
pojami opatrzonymi spornymi oznaczeniami,
a jedynie, w okoliczno$ciach sprawy przed
sadem krajowym, oferuje ustuge w postaci
rozlewu napojéw do puszek.

26. Owa ustuga jest w pelni niezalezna od
spornych oznaczen lub znaku towarowego
Red Bull. Z tego wzgledu niniejsza sprawa
rézni sie od spraw dotyczacych uzywania dla
towaréw lub ustug osoby trzeciej, ktére Try-
bunat objal zakresem stosowania art. 5 ust. 1
dyrektywy o znakach towarowych. Przedmio-
tem tych spraw byly ustugi zorientowane na

10 — Wyzej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawach pota-
czonych Google France i Google, pkt 56.

11 — Wyzej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie Adam
Opel, pkt 29.
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okreslone towary markowe ' lub odrézniane
od ustug opatrzonych innymi znakami towa-
rowymi w drodze reklamy poréwnawczej®.
Owe znaki byly przy tym wykorzystywane
w ramach komunikacji handlowej.

27. Trybunal uznal ponadto, ze w zalezno-
$ci od przypadku uzywanie moze odnosi¢ sie
takze do towaréw lub ustug innej osoby, na
ktérej rachunek dziata uzywajacy . Sprawa,
w ktérej wydano przywolany wyrok, dotyczy-
ta komisanta, ktéry na zlecenie wlasciciela
dokonywat obrotu oznaczonymi towarami *°.

28. Rozlewu napojéw do oznaczonych pu-
szek nie mozna jednak poréwnywac z obro-
tem dokonywanym na rachunek osoby trze-
ciej. Komisant przedstawia konsumentowi
dane oznaczenie. Uzywa go zatem w ramach
wlasnej komunikacji handlowej, w zwiazku
z czym konsument moze w szczegdlnosci
ustali¢ zwigzek miedzy komisantem a zna-
kiem towarowym'®. Natomiast rozlewnia,
w przypadku ktérej dane oznaczenie widocz-
ne jest jedynie w kontekscie stosunkéw z jej
zleceniodawca, nie moze zosta¢ powiazana
z danym znakiem towarowym.

12 — Wyzej wymieniony w przypisie 9 wyrok w sprawie BMW
dotyczyt naprawy pojazdéw tej marki.

13 — Wyzej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie O2 Hol-
dings i O2 (UK) dotyczyl poréwnawczej reklamy ustug
telefonicznych.

14 — Wyzej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawach pola-
czonych Google France i Google, pkt 60; postanowienie
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08 UDV North
America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 43-51.

15 — Wyzej wymienione w przypisie 14 postanowienie w spra-
wie UDV North America.
16 — Wyzej wymienione w przypisie 14 postanowienie w spra-

wie UDV North America, pkt 47—49.
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29. A zatem nie mamy tu do czynienia
z uznanym wyjatkiem od zasady, ze oznacze-
nia sa uzywane jedynie w ramach wlasnej ko-
munikacji handlowe;j.

30. Niniejszy przypadek mozna jednak po-
traktowac jako okazje do stworzenia kolejne-
go wyjatku dla przedsigebiorstw zajmujacych
sie pakowaniem produktéw ptynnych.

31. Przemawia za tym w szczegdlnosci fakt,
ze w sprawie przed sadem krajowym podej-
rzenie naruszenia praw do znaku wynikato
gléwnie z powszechnej znajomosci znaku
towarowego Red Bull. Co wiecej, Winters,
zgodnie z udzielonymi przez nia informacja-
mi, $wiadczy uslugi rozlewu napojéw takze
na rzecz Red Bull, a wiec musiala znac jej
znak towarowy.

32. Tego rodzaju elementy subiektywne nie
moga jednak odgrywac¢ zadnej roli, poniewaz
naruszenie praw do znaku jest niezalezne od
zawinienia, nawet jezeli zgodnie z prawem
niemieckim roszczenia odszkodowawcze wy-
magaja istnienia zamiaru lub niedbalstwa V.

33. W pozostalym zakresie rzeczony wyja-
tek wigzalby sie dla ustugodawcéw takich jak
Winters z nadmiernym ryzykiem. Podmio-
tami, ktére moglyby to odczu¢, bylyby nie
tylko rozlewnie, ale takze przedsiebiorstwa,
ktére zajmujg sie¢ pakowaniem towaréw lub

17 — Zobacz § 14 ust. 6 niemieckiej ustawy o znakach
towarowych.

wytwarzaja opakowania na zlecenie os6b
trzecich '*. W praktyce nie bylyby one w sta-
nie zagwarantowac, ze wybrane przez zlece-
niodawce oznaczenia nie naruszaja cudzych
praw do znakéw towarowych.

34. Istnieje bowiem nieograniczona licz-
ba zwyklych znakéw towarowych, ktére nie
ciesza sie renoma w rozumieniu art. 5 ust. 2
dyrektywy o znakach towarowych '*. W prak-
tyce ustugodawcy nie byliby w stanie dopil-
nowac ich ochrony w przypadku kazdego
zlecenia. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do
graficznych znakéw towarowych, ktére do-
tychczas nie mogly i wciaz nie moga by¢
wyszukiwane w sposéb w pelni zautomaty-
zowany. Jeszcze trudniej byloby dokona¢ we-
ryfikacji w sytuacjach regulowanych w maja-
cym zastosowanie w niniejszej sprawie art. 5
ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towaro-
wych, zwazywszy ze weryfikacja ta musiataby
dotyczy¢ tego, czy istnieja wystarczajaco po-
dobne zwykle znaki towarowe, ktére moglyby
zosta¢ naruszone.

35. Opisane trudnosci zwiazane z unikaniem
naruszenn praw do znakéw towarowych nie
sa jednak tak duze jak te, ktére napotykaja

18 — W zawislych wciaz sprawach C-400/09 Orifarm i in. oraz
C-207/10 Paranova Danmark i Paranova Pack Trybunal
zajmuje si¢ podobnym zagadnieniem, czy w przypadku
przepakowywania lekéw bedacych przedmiotem przywozu
réwnoleglego nalezy wskaza¢ przedsigbiorstwo $wiadczace
ustugi pakowania, czy podmiot, ktdry zlecit przepakowanie,
a moze oba te podmioty.

19 — W dniu 28 lutego 2011 r. jedynie w Urzedzie Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego zarejestrowanych
bylo ponad 700000 wspdlnotowych znakéw towarowych
(http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/
OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_
marks_2011.pdf, dane z dnia 16 marca 2011 r.).
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podmioty $wiadczace uslugi odsylania w In-
ternecie umozliwiajace swym klientom uzy-
wanie do celéw reklamowych znakéw to-
warowych i oznaczed do nich podobnych?®.
Jednocze$nie z uwagi na swdj charakter sy-
tuacje te nie s3 poréwnywalne. Z tego wzgle-
du w niniejszym przypadku — podobnie jak
w przypadku podmiotu $wiadczgcego uslugi
odsylania w Internecie — nalezy wykluczy¢
naruszenie praw do znaku towarowego przez
ustugodawce.

36. Komisja obawia si¢ jednak, ze wyklucze-
nie naruszenia praw do znaku towarowego
przez rozlewnie dziatajacg na zlecenie osoby
trzeciej moze prowadzi¢ do naduzyé, ponie-
waz przedsiebiorstwo, ktére bedzie probowa-
fo narusza¢ prawa do znakéw towarowych,
bedzie zleca¢ czynnosci stanowiace narusze-
nie osobom trzecim.

37. Obawy dotyczace naduzy¢ mozna jednak
rozwia¢ dzieki art. 11 zdanie trzecie dyrekty-
wy 2004/48. Przepis ten zezwala na wydawa-
nie nakazéw wobec posrednikéw, z ktérych
ustug korzysta osoba trzecia przy naruszaniu
prawa wlasno$ci intelektualne;j.

38. Wydanie takiego nakazu wigze si¢ wpraw-
dzie takze z istnieniem naruszenia praw do
znaku towarowego, jednak wystarczy, by uzy-
wanie oznaczen umieszczonych na puszkach
mozna bylo przypisac zleceniodawcy poséred-
nika. Z zastrzezeniem pytania drugiego takie

20 — Zobacz ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach potgczonych
Google France i Google, pkt 56 i nast.
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stwierdzenie mozna by odnie$¢ do niniejszej
sprawy, poniewaz zleceniodawca — Smart
Drinks — wybral sporne oznaczenia i uzywat
ich do celéw identyfikacji swych towaréw .

39. W odréznieniu od sankcji grozacej po-
$rednikowi za naruszenie praw do znaku to-
warowego art. 11 zdanie trzecie dyrektywy
2004/48 nie przewiduje odszkodowania, co
nie oznacza jednak, Ze nie moze ono zosta¢
zasgdzone na podstawie obowigzujacych
w prawie krajowym zasad dotyczacych de-
liktowej odpowiedzialnosci posrednika za
udzial — w szczegdlnosci w formie pomocnic-
twa — w naruszeniach praw do znaku towa-
rowego popelnionych przez zleceniobiorce.
Samo niedbalstwo nie powinno jednak co
do zasady wystarczy¢ do ustalenia takiego
udziatu .

40. Na pytanie 1 lit. a) nalezy zatem odpo-
wiedzie¢, ze samego ,Swiadczenia ustugi
rozlewu” do opakowan opatrzonych danym
oznaczeniem nie nalezy postrzega¢ jako uzy-
wania tego oznaczenia w obrocie handlowym
w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy
o znakach towarowych, o ile 6w rozlew sta-
nowi jedynie ustuge $wiadczona na rzecz i na
zlecenie osoby trzecie;j.

21 — Zobacz podobnie ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach
polaczonych Google France i Google, pkt 51 i nast.

22 — Zobacz w prawie niemieckim § 830 Biirgerliches Geset-
zbuch (kodeksu cywilnego) i § 26, 27 Strafgesetzbuch
(kodeksu karnego), a takze w odniesieniu do naruszen praw
do znaku towarowego F. Hacker, ,§ 14 — AusschliefSliches
Recht — Rechtsfolgen der Markenverletzung’, w: P. Strébele,
F. Hacker, Markengesetz-Kommentar, 9. Aufl., Carl-Hey-
manns-Verlag, Koln 2009, s. 794, pkt 272.
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B — W przedmiocie pytania 1 lit. b)

41. W pytaniu tym Hoge Raad zmierza do
ustalenia, czy odpowiedZ na pytanie 1 lit. a)
brzmiataby inaczej, gdyby zachodzilo tu na-
ruszenie okreslone w art. 5 ust. 1 lit. a) lub b)
dyrektywy o znakach towarowych.

42. Watpliwe jest, czy pytanie to w ogoéle
ma znaczenie dla rozstrzygniecia sporu, po-
niewaz Red Bull, zgodnie z postanowieniem
odsylajacym i przedstawionymi w postepo-
waniu przed sagdem krajowym przez te spétke
informacjami, powoluje sie na znak towaro-
wy RED BULL i zadne inne identyczne z nim
oznaczenie nie bylo uzywane. W zwiazku
z tym zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy o znakach towarowych jest wykluczone.

43. Gdyby Trybunal zdecydowat sie jednak
na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, to
przychylam sie do stanowiska uczestnikéw
postepowania, zgodnie z ktérym fakt zaist-
nienia naruszenia w rozumieniu art. 5 ust. 1
lit. a) lub b) dyrektywy o znakach towarowych
nie ma wplywu na odpowiedZ udzielona na
pytanie 1 lit. a).

C — W przedmiocie pytania 2

44. Hoge Raad domaga si¢ odpowiedzi na py-
tanie drugie jedynie w przypadku, gdyby sama
rozlewnia miala naruszac znak towarowy Red

Bull, poniewaz sad ten sklania si¢ ku przyje-
ciu, ze wszelkie roszczenia wobec rozlewni
zakladaja istnienie takiego naruszenia. Ta-
kie zalozenie nie jest jednak trafne, bowiem
zgodnie z art. 11 zdanie trzecie dyrektywy
2004/48 wiasciciel znaku towarowego moze
zakaza¢ dalszego rozlewu i pod pewnymi
warunkami domaga¢ sie¢ odszkodowania za
stanowiacy czyn niedozwolony udzial w na-
ruszeniu praw do znaku towarowego, jezeli
zleceniodawca rozlewni, w tym przypadku
Smart Drinks, narusza prawa do znaku towa-
rowego w rozumieniu art. 5 dyrektywy o zna-
kach towarowych. Wynika stad, ze mimo za-
proponowanej odpowiedzi na pytanie 1 lit. a)
nalezy ustosunkowac sie takze do pytania 2,
tak aby sad krajowy moégt uzyskaé uzyteczng
odpowiedz .

45. Nalezy wyjasni¢, czy na podstawie art. 5
dyrektywy o znakach towarowych mozna
zakaza¢ uzywania oznaczenia na terytorium
Beneluksu takze wtedy, gdy towary opatrzone
danym oznaczeniem sa przeznaczone wylacz-
nie do wywozu do panstw spoza Beneluksu
lub Unii Europejskiej i na terytorium kazdego
z tych obszaréw — z wyjatkiem przedsiebior-
stwa, w ktérym dokonuje sie rozlewu — od-
biorcy nie moga mie¢ z nimi stycznosci.

23 — Zobacz w przedmiocie konieczno$ci interpretacji wniosku
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z punktu
widzenia udzielenia uzytecznej odpowiedzi w szczegélno-
$ci wyroki: z dnia 12 lipca 1979 r. w sprawie 244/78 Union
Laitiere Normande, Rec. s. 2663, pkt 5; z dnia 12 grudnia
1990 r. w sprawie C-241/89 SARPP, Rec. s. 1-4695, pkt 8;
z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06 Promusicae,
Zb.Orz. s.1-271, pkt 42.
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1. W przedmiocie przeslanek naruszenia
praw do znaku towarowego

46. Za naruszeniem praw do znaku towaro-
wego przemawia okoliczno$¢, ze art. 5 ust. 3
dyrektywy o znakach towarowych wyraznie
przewiduje zakaz umieszczania oznaczenia
na towarach lub ich opakowaniach [lit. a)]
i przywozu lub wywozu towaréw pod danym
oznaczeniem [lit. c¢)]. Co wiecej, wskazano
juz, ze czynno$ci wymienione w art. 5 ust. 3
owej dyrektywy stanowia uzywanie danego
oznaczenia dla towaréw lub ustug .

47. Artykut 5 ust. 3 dyrektywy o znakach to-
warowych znajduje jednak zastosowanie tyl-
ko wtedy, gdy spelnione sa przeslanki z art. 5
ust. 1 lub 2 tej dyrektywy.

48. W niniejszej sprawie nalezy zatem do-
kona¢ analizy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy
o znakach towarowych. Zgodnie z tym prze-
pisem wlasciciel zarejestrowanego znaku to-
warowego moze zakaza¢ wszelkim osobom
trzecim uzywania w obrocie handlowym
oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu
identycznosci lub podobienistwa ze znakiem
towarowym oraz z powodu identycznosci
lub podobieristwa towaréw oznaczonych

24 — Zobacz pkt 19 powyzej.
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znakiem towarowym i oznaczeniem istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia odbior-
céw w blad, ktére obejmuje prawdopodo-
bienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym.

49. Jezeli sad krajowy ustali, ze z powodu
podobienistwa uzywanego oznaczenia do
znaku towarowego Red Bull istnieje prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad, rozpa-
trywane przestanki sa prima facie spetnione.
Wywdz towardw nie ma tutaj znaczenia, po-
niewaz s3 one przeznaczone do sprzedazy,
a zatem oznaczenia sg uznawane za uzywane
w obrocie handlowym.

50. W takim przypadku nie brakowaloby
takze ewentualnego naruszenia funkcji znaku
towarowego®, poniewaz prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w blad w sposéb nie-
unikniony niesie ze soba ryzyko naruszenia
funkcji wskazywania pochodzenia .

25 — Zobacz w odniesieniu do dodatkowych przestanek naru-
szenia praw do znaku towarowego ww. w przypisie 6
wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 51; wyrok
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in.,
Zb.Orz. s. 1-5185, pkt 60; ww. w przypisie 6 wyrok w spra-
wach polaczonych Google France i Google, pkt 76; a takze
wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin
i Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 29.

26 — Zobacz ww. w przypisie 25 wyroki: w sprawie L'Oréal,
pkt 59; w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 50 i nast.;
a takze opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura
z dnia 22 wrzeénia 2009 r. w ww. sprawach potaczonych
Google France i Google, pkt 100.
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2. W przedmiocie towaréw objetych proce-
dura tranzytu

51. Watpliwosci co do zaistnienia naruszenia
praw do znaku towarowego nasuwaja sie jed-
nak w zwiazku ze sprawami, w ktérych Try-
bunat wykluczyt naruszenie praw do znaku
towarowego przy tranzycie towaréw stano-
wiacych naruszenie tych praw .

52. Sprawy te mozna rozumie¢ w ten sposob,
ze Trybunal, pomimo art. 5 ust. 3 lit. c¢) dy-
rektywy o znakach towarowych, dopuszcza
zaréwno przywoz, jak i wywdz tego rodzaju
towardow.

53. Byloby to jednak nieporozumienie.

54. W niedawno rozpatrywanych sprawach
dotyczacych towaréw objetych procedura
tranzytu Trybunal podkreslit mianowicie,
ze w kazdym z tych przypadkéw zostal za-
stosowany dozér celny®. W sprawach tych
chodzilo o procedure tranzytu zewnetrzne-
go, w ramach ktérej wszystko odbywa sie tak,
jak gdyby przed dopuszczeniem towaréw do
obrotu, ktére powinno nastapi¢ w panstwie

27 — Wyroki: z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-115/02
Rioglass i Transremar, Rec. s. 1-12705; z dnia 18 paz-
dziernika 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International,
Zb.Orz. s. 1-8735; z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie
C-281/05 Montex Holdings, Zb.Orz. s. I-10881.

28 — Wyzej wymienione w przypisie 28 wyroki: w sprawie Class
International, pkt 37 i nast.; w sprawie Montex Holdings,
pkt 16.

przeznaczenia, nie znalazly si¢ one nigdy na
terytorium wspélnotowym .

55. Tak dlugo jak dane towary pozostaja
pod dozorem celnym, nie moga one by¢ do-
puszczone do obrotu w Unii i — co za tym
idzie — narusza¢ praw do znaku towarowe-
go*. Natomiast jezeli dane towary sa przed-
miotem dzialari osoby trzeciej podejmowa-
nych w czasie, gdy sa one objete procedura
tranzytu zewnetrznego, ktére to dzialania
musza pociagac za soba wprowadzenie tych
towaréw do obrotu w panstwie tranzytu®,
wlasciciel znaku towarowego moze zakazac
dalszego tranzytu.

56. Towary wytworzone na terytorium, na
ktérym znak towarowy jest chroniony, z za-
sady nie s3 jednak objete dozorem celnym.
Przeciwnie, na tym obszarze znajduja sie one
w swobodnym obrocie, nawet jezeli istnieje
zamiar ich bezposredniego wywozu. Z tego
wzgledu istnieje niebezpieczenstwo, ze towa-
ry znajdujace sie faktyczne na terytorium ob-
jetym rejestracja znaku towarowego stang sie
przedmiotem obrotu — albo w wyniku odsta-
pienia przez ich wtlasciciela od pierwotnego
zamiaru, albo w wyniku przejecia ich przez
osobe trzecia.

29 — Wyzej wymieniony w przypisie 28 wyrok w sprawie Montex
Holdings, pkt 18.
30 — Zobacz opini¢ rzecznika generalnego F.G. Jacobsa z dnia

26 maja 2005 r. w ww. sprawie Class International, pkt 36.
31 — Wyzej wymieniony w przypisie 28 wyrok w sprawie Montex
Holdings, pkt 23.

I - 13191



OPINIA J. KOKOTT — SPRAWA C-119/10

57. Takie ryzyko naruszenia praw do znaku
towarowego uzasadnia dopuszczenie moz-
liwosci zakazania, na podstawie art. 5 dy-
rektywy o znakach towarowych, uzywania
oznaczenia na terytorium objetym rejestracja
danego znaku, jezeli towary opatrzone da-
nym oznaczeniem sg przeznaczone wylacz-
nie na eksport do panistw spoza tego obszaru
i jezeli na tym obszarze odbiorcy nie moga —
z wyjatkiem przedsigbiorstwa, ktére dokona-
fo rozlewu — mie¢ z nimi styczno$ci.

D — W przedmiocie pytania 3

58. Pytanie 3 dotyczy kryterium, zgodnie
z ktérym nalezy ocenia¢, czy doszlo do naru-
szenia praw do znaku towarowego.

59. Wiasciciel znaku towarowego moze za-
kaza¢ uzywania przez osobe trzecia ozna-
czenia podobnego do znaku towarowego dla
towaréw lub ustug identycznych z towara-
mi lub ustugami objetymi rejestracja znaku
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tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad. Prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w blad istnieje, jesli
odbiorcy moga uznaé, ze dane towary lub
ustugi pochodza z tego samego przedsigbior-
stwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw po-
wigzanych gospodarczo *.

60. Rozpatrzenie pytania 3 wymaga przede
wszystkim ustalenia wla$ciwego w niniejszej
sprawie kregu odbiorcéw. Czy nalezy oprzeé
sie na sposobie postrzegania wlasciwie poin-
formowanego oraz dostatecznie uwaznego
i rozsadnego przecietnego konsumenta na
terytorium objetym rejestracja znaku towa-
rowego, czy tez nalezy zastosowac inne kry-
terium, na przyktad to odnoszace si¢ do spo-
sobu postrzegania konsumentéw w paristwie,
do ktoérego eksportowane sg towary?

61. Odpowiedz na to pytanie mozna wywies¢
z rozwazan dotyczacych pytania 2, a w szcze-
golnosci z terytorialnie ograniczonego zakre-
su ochrony znaku towarowego. Zwazywszy
ze naruszenie znaku towarowego przez to-
wary podlegajace wywozowi wynika z ryzyka
wprowadzenia ich do obrotu na obszarze, na
kt6rym znak jest objety ochrong *, nalezy od-
nie$¢ sie do sposobu postrzegania wlasciwie
poinformowanego oraz dostatecznie uwaz-
nego i rozsadnego przecietnego konsumenta
ze wspomnianego obszaru.

32 — Wyzej wymieniony w przypisie 26 wyrok w sprawie Porta-
kabin i Portakabin, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo.
33 — Zobacz powyzej pkt 56 i nast.
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V — Whioski

62. Proponuje zatem, by na pytania prejudycjalne Trybunal odpowiedzial w naste-
pujacy sposob:

1. Samego ,$wiadczenia ustugi rozlewu” do opakowan opatrzonych danym ozna-
czeniem nie nalezy postrzegac jako uzywania tego oznaczenia w obrocie han-
dlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych, o ile éw rozlew stanowi jedynie usluge $wiadczona na rzecz i na
zlecenie osoby trzeciej.

2. Artykul 5 ust. 1lit. b) dyrektywy 89/104 zezwala na zakazanie uzywania oznacze-
nia, ktére moze zostaé¢ pomylone ze znakiem towarowym, na terytorium objetym
rejestracja tego znaku, jezeli towary opatrzone tym oznaczeniem sg przeznaczo-
ne wylacznie na eksport do panstw spoza tego obszaru i jezeli na tym obszarze
odbiorcy nie moga — z wyjatkiem przedsiebiorstwa, ktére dokonato rozlewu —
mied z nimi stycznosci.

3. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad musi by¢ oceniane poprzez odnie-
sienie sie do sposobu postrzegania wtasciwie poinformowanego oraz dostatecz-
nie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta z obszaru, dla ktérego zo-
stal zarejestrowany dany znak towarowy.
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