VIKING GAS

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 14 lipca 2011 r.*

W sprawie C-46/10

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hojesteret (Dania) postanowieniem z dnia
2 listopada 2009 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 28 stycznia 2010 r.,
w postepowaniu:

Viking Gas A/S

przeciwko

Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: ].]. Kasel, prezes piatej izby, pelnigcy obowiazki prezesa pierwszej izby,

A. Borg Barthet, M. Ile$i¢ (sprawozdawca), M. Safjan i M. Berger, sedziowie,

* Jezyk postepowania: duriski.
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rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: C. Stromholm, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycz-
nia 2011 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Viking Gas A/S przez P.H. Wiirtza, advokat,

— wimieniu Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S, przez E. Bertelsena, advokat,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajaca w charakterze pelno-
mocnika, wspierana przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— wimieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz H. Stevlbaeka, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikdw,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia
2011 r,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 517
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

Whiosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Viking Gas A/S (zwana dalej
»Viking Gas”) a Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S (zwana dalej ,Kosan Gas”), doty-
czacego praktyki Viking Gas polegajacej na sprzedazy gazu poprzez napelnianie i wy-
miane za optata gazowych butli kompozytowych, ktérych ksztalt chroniony jest jako
tréjwymiarowy znak towarowy, uprzednio zakupionych przez konsumentéw u Kosan
Gas, ktéra posiada wylaczna licencje na ich uzywanie i ktéra opatrzyla je swoja nazwa
i logo, chronionymi jako znaki towarowe stowny i graficzny.

Ramy prawne

Dyrektywa 89/104 zostala uchylona 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 skodyfiko-
wana) (Dz.U. L 299, s. 25), ktéra weszta w Zycie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej
jednak spory przed sadem krajowym nadal podlegaja przepisom dyrektywy 89/104
ze wzgledu na date zajscia okoliczno$ci faktycznych.
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Artykut 5 ust. 1-3 dyrektywy 89/104 stanowit:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trze-
cim, 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 towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug,
ktorych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad wérdd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje praw-
dopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dziata-
nia:

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 uslug pod tym
oznaczeniem;



VIKING GAS

Artykut 7 dyrektywy 89/104, zatytutowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez
znak towarowy’, stanowil:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w od-
niesieniu do towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlno-
ty pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody,
aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami, szczegélnie w przypadku gdy stan
towardw zmienit si¢ lub pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu”.

Na podstawie art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
z dnia 2 maja 1992 r. w zwiazku z pkt 4 zalacznika XVII do tego porozumienia w art. 7
ust. 1 dyrektywy 89/104 w jego pierwotnym brzmieniu na potrzeby wspomnianego
porozumienia wyrazenie ,na terytorium Wspoélnoty” zostalo zastapione wyrazeniem
»ha terytorium umawiajacej sie strony”.

Artykut 8 ust. 1 dyrektywy 89/104 przewidywat:

»Znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do czesci
lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany oraz w odnie-
sieniu do calego lub czesci danego panstwa czltonkowskiego. Licencja moze by¢ wy-
taczna lub niewytaczna”
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Kosan Gas wytwarza i sprzedaje osobom indywidualnym i podmiotom prowadzacym
dzialalno$¢ gospodarcza gaz w butlach. Od 2001 r. Kosan Gas sprzedaje w Danii gaz
w butlach zwanych ,kompozytowymi” (butle lekkie). Szczegdlny ksztalt tych butli zo-
stal zarejestrowany jako tréjwymiarowy wspélnotowy znak towarowy oraz jako dun-
ski tréjwymiarowy znak towarowy dla paliw gazowych i dla pojemnikéw na paliwa
plynne. Wazno$¢ i zakres tych rejestracji nie sa kwestionowane.

Butle kompozytowe uzywane sg przez Kosan Gas zgodnie z umowa w zakresie wy-
tacznej dystrybucji zawarta z norweskim producentem butli, przyznajaca Kosan Gas
wylaczng licencje na uzywanie tych butli jako znaku towarowego tworzonego przez
ksztalt opakowania w Danii oraz prawo do wystepowania na droge sadowa w przy-
padku naruszenia prawa do tego znaku. Kosan Gas umieszcza na tych butlach swoja
nazwg i swoje logo, ktére zarejestrowane sa jako wspélnotowe znaki towarowe, stow-
ny i graficzny, w szczegdlnosci dla gazu.

Przy pierwszym zakupie gazowej butli kompozytowej u jednego z dystrybutoréw Ko-
san Gas konsument uiszcza takze cene butli, ktéra staje sie w ten sposéb jego wia-
sno$cia. Dzialalno$¢ Kosan Gas obejmuje ponadto ponowne napelnianie butli kom-
pozytowych, ktére zostaly opréznione. Konsument moze wtedy wymieni¢ u jednego
z dystrybutoréw Kosan Gas pusta butle kompozytowa na podobna butle, napetniong
przez tego dystrybutora, uiszczajac tylko cene za zakupiony gaz.

Viking Gas, ktéra zajmuje sie sprzedaza gazu, ale sama go nie wytwarza, posiada
w Danii jeden punkt napelniania, z ktérego butle kompozytowe rozprowadzane sa
po napelnieniu ich gazem do niezaleznych dystrybutoréw. Viking Gas umieszcza na-
stepnie na tych butlach etykiete samoprzylepna, na ktérej widnieje jej nazwa i numer
punktu napelniania, oraz druga etykiete samoprzylepna podajaca w szczegdlnosci
ustawowo wymagane informacje dotyczace punktu napetniania i zawartosci butli.
Znaki towarowe, stowny i graficzny, Kosan Gas, ktére widnieja na wspomnianych
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butlach, nie sa ani usuwane, ani przykrywane. Uiszczajac zaplate za gaz, konsument
moze wymieni¢ u jednego z dystrybutoréw wspétpracujacych z Viking Gas pusta bu-
tle gazowa na podobna butle napelniona przez Viking Gas.

Kosan Gas sprzedawala réwniez gaz, uzywajac jako pojemnikéw butli innych niz bu-
tle kompozytowe, mianowicie gazowych butli stalowych takiego samego rodzaju jak
uzywane przez wiekszo$¢ podmiotéw gospodarczych dziatajacych na rynku (stan-
dardowe, zélte stalowe butle réznych rozmiaréw). Owe butle, uzywane uprzednio
przez Kosan Gas, nie sa zarejestrowane jako znaki towarowe tworzone przez ksztatt
opakowania, jednak — podobnie jak w przypadku butli kompozytowych — byly na
nich umieszczane znaki towarowe, stowny i graficzny, tego przedsiebiorstwa. Viking
Gas podnosi, ze Kosan Gas przez wiele lat tolerowala i nadal toleruje, ze inne przed-
siebiorstwa napelniaja te standardowe butle w celu sprzedazy gazu, mimo Ze opatrzo-
ne sa one nazwy i logo Kosan Gas.

W nastepstwie wniesionego przez Kosan Gas powddztwa o naruszenie praw do
znaku towarowego fogedret de Viborg zakazal Viking Gas postanowieniem z dnia
6 grudnia 2005 r. sprzedazy gazu poprzez napelnianie butli kompozytowych Kosan
Gas. Postanowienie to zostalo utrzymane w mocy wyrokiem Sg- og Handelsretten
z dnia 21 grudnia 2006 r., w ktérym stwierdzono w szczegdlnosci, ze Viking Gas naru-
sza prawa Kosan Gas poprzez napelnianie i sprzedaz butli kompozytowych w Danii,
i zakazano uzywania przez pierwsze przedsiebiorstwo znakéw towarowych, ktérych
wlascicielem jest drugie przedsiebiorstwo. Viking Gas zostala obcigzona zaptata kwo-
ty 75 000 DKK na rzecz Kosan Gas z tytulu wynagrodzenia za uzywanie tych znakéw
towarowych.

Viking Gas wniosta odwotanie od tego wyroku do Hgjesteret, ktéry postano-
wil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy wykladni art. 5 w zwiazku z art. 7 [dyrektywy 89/104] nalezy dokonywac
w ten sposéb, ze przedsiebiorstwo B narusza prawo do znaku towarowego, jezeli
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w nastepujacych okolicznosciach napetnia butle gazowe pochodzace od przed-
siebiorstwa A gazem, ktéry nastepnie sprzedaje:

a) przedsiebiorstwo A sprzedaje gaz w tzw. butlach kompozytowych o specjal-
nym ksztalcie, ktdry jest zarejestrowany jako znak towarowy tworzony przez
ksztatt opakowania w charakterze duriskiego znaku towarowego i wspdlnoto-
wego znaku towarowego. Przedsiebiorstwo A nie jest wlascicielem tych zna-
kéw towarowych, lecz posiada wylaczne prawo do ich uzywania w Danii oraz
prawo do wystepowania na droge sadowa w przypadku ich naruszen w Danii;

b) przy pierwszym zakupie butli kompozytowej napelnionej gazem pochodza-
cym od jednego z dystrybutoréw przedsiebiorstwa A konsument placi takze
za butle, ktora staje sie w ten sposéb jego wlasnoscig;

c) przedsigbiorstwo A napelnia butle kompozytowe w taki sposéb, ze konsu-
ment udaje sie do jednego z dystrybutoréw przedsigbiorstwa A i placac za
gaz, otrzymuje w zamian za pustg butle kompozytowa podobna butle napet-
niong przez przedsiebiorstwo A;

d) dzialalno$¢ handlowa przedsiebiorstwa B polega na napelnianiu gazem bu-
tli, w tym butli kompozytowych objetych tworzonym przez ksztatt znakiem
towarowym, o ktérym mowa w pytaniu a), w ten sposéb, ze konsument
udaje sie do dystrybutora przedsiebiorstwa B i placac za gaz, moze otrzy-
mac¢ w zamian za pustg butle kompozytowa podobna butle napelniona przez
przedsiebiorstwo B;

e) przy napelnianiu omawianych butli kompozytowych gazem przedsiebior-
stwo B umieszcza na nich samoprzylepne etykiety zawierajace informacje, ze
operacja napelnienia zostata przeprowadzona przez przedsigbiorstwo B?
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Gdyby nalezalo przyjaé, ze konsument odniesie wrazenie, iz przedsigbior-
stwa A i B sg ze soba powiazane, czy moze by¢ to uznane za okoliczno$¢ majaca
znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze?

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczacej: czy wniosek
moglby by¢ inny, gdyby uwzglednié, ze butle kompozytowe, oprécz ochrony przy-
stugujacej im na podstawie znaku towarowego tworzonego przez ksztalt opako-
wania, sa réwniez oznaczone (wyrytym na nich) zarejestrowanym graficznym lub
stownym znakiem towarowym przedsigbiorstwa A, ktory jest nadal widoczny po-
mimo umieszczenia na nich przez przedsiebiorstwo B etykiet samoprzylepnych?

W przypadku udzielenia na pytania pierwsze i trzecie odpowiedzi twierdzacej:
czy wniosek moéglby by¢ inny, gdyby uwzglednié, Ze w odniesieniu do innych
rodzajow butli, ktére nie sa chronione omawianym znakiem towarowym two-
rzonym przez ksztatt opakowania, a jedynie opatrzone sfownym lub graficznym
znakiem towarowym przedsiebiorstwa A, przedsigbiorstwo A przez wiele lat to-
lerowalo i nadal toleruje ponowne napetnianie butli przez inne przedsiebiorstwa?

W przypadku udzielenia na pytania pierwsze lub trzecie odpowiedzi twierdzacej:
czy wniosek méglby by¢ inny, gdyby konsument sam bezposrednio udawat sie¢ do
przedsiebiorstwa B, aby:

a) po uiszczeniu zaplaty za gaz otrzymac w zamian za pusta butle kompozytowa
podobna butle napelniona przez przedsigbiorstwo B; lub

b) przedsiebiorstwo B napelnito odptatnie przyniesiong przez konsumenta butle
kompozytowa?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Sad krajowy w swych pytaniach, ktére nalezy rozwazy¢ tacznie, zmierza w istocie
do ustalenia, czy i, jesli tak, to na jakich warunkach, posiadacz wyltacznej licencji na
uzywanie gazowych butli kompozytowych przeznaczonych do ponownego uzytku,
ktorych ksztatt jest chroniony jako tréjwymiarowy znak towarowy i na ktérych posia-
dacz umiescit swoja nazwe i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe stowny
i graficzny, moze sprzeciwi¢ sie na mocy art. 5 i 7 dyrektywy 89/104 temu, by butle
te po ich zakupie przez konsumentéw, ktérzy nastepnie zuzyli gaz pierwotnie w nich
zawarty, zostaly wymienione przez osobe trzecia za oplata na butle kompozytowe
napelnione gazem niepochodzacym od tego posiadacza.

Uwagi przedtozone Trybunatowi

Wedlug Viking Gas w okoliczno$ciach takich jak rozpatrywane w sprawie przed sa-
dem krajowym napelnianie i wymiana butli kompozytowych nie moga by¢ zakaza-
ne na mocy art. 5 i 7 dyrektywy 89/104. Kosan Gas i Republika Wloska wyrazaja
przeciwna opinie. Co sie tyczy Komisji Europejskiej, jej zdaniem chodzi w istocie
o stwierdzenie, czy w sprawie przed sadem krajowym istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad w tym sensie, iz konsument mdglby sadzi¢, ze gaz zawarty
w butli napelnionej przez Viking Gas pochodzi od Kosan Gas lub ze istnieje powia-
zanie gospodarcze miedzy tymi przedsiebiorstwami, czego ustalenie nalezy do sadu
krajowego.

Viking Gas podkresla, ze konsument nabywa butle kompozytowa podczas pierwsze-
go zakupu, co jej zdaniem skutkuje wyczerpaniem prawa do znaku towarowego Ko-
san Gas. W rezultacie konsument ma prawo swobodnego uzywania tej butli — ktéra
zreszta jest wlasnie przeznaczona do napelniania gazem — do jej ponownego napet-
niania. Prawa przyznane wlascicielowi znaku towarowego nie moga by¢ rozszerzone
w taki sposdb, by uniemozliwiaé nabywcy towaru opatrzonego tym znakiem uzywa-
nia tego towaru dla celéw, dla ktérych zostal on wprowadzony na rynek. Nieistotne
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jest w tym wzgledzie, ze konsument daje do napelnienia zakupione przez siebie butle
kompozytowe, zwracajac sie o to bezposrednio do Viking Gas lub wymieniajac pu-
sta butle kompozytowa na podobna petna u dystrybutora wspétpracujacego z Viking
Gas. Poniewaz w obu tych przypadkach jasne jest bowiem dla nabywcéw, po pierw-
sze, ze butla kompozytowa jest towarem uzywanym, a po drugie, ze gaz pochodzi nie
od Kosan Gas, ale od Viking Gas, na co wskazuje opatrzenie butli etykieta samoprzy-
lepna, ponowna sprzedaz butli napelnionych przez Viking Gas nie narusza praw do
znaku towarowego Kosan Gas.

Viking Gas podnosi, ze w odniesieniu do rodzajéw butli gazowych innych niz butle
kompozytowe czesto ich pdZniejsze napelnianie dokonywane jest przez podmioty go-
spodarcze inne niz te, ktére sprzedaly tego rodzaju butle. Ot6z Kosan Gas nie moze
zdaniem Viking Gas doprowadzi¢ do zakonczenia takiej praktyki poprzez wprowa-
dzenie na rynek butli gazowej innego rodzaju. Uzyskanie prawa do znaku towaro-
wego nie moze mie¢ bowiem na celu podzielenia rynku, tak aby mie¢ mozliwo$¢
wykorzystania nienaleznej przewagi konkurencyjnej i stosowac nieuzasadnione zréz-
nicowanie cenowe, co nalezy réwniez wzia¢ pod uwage w trakcie wykladni przepiséw
dotyczacych wyczerpania prawa do znaku towarowego. Viking Gas twierdzi w tym
kontekscie, ze Kosan Gas wykorzystuje brak wyczerpania prawa do rozpatrywanego
znaku towarowego w celu doprowadzenia do sztucznego podziatu rynku gazu w bu-
tlach, czego dowodzi okolicznos¢, ze przedsiebiorstwo to sprzedaje obecnie gaz za-
warty w butli kompozytowej po cenie wyzszej o ponad 20% od ceny gazu zawartego
w klasycznej butli stalowej, przy czym nie istnieja czynniki zwiazane z produkcja lub
dystrybucja, ktére moglyby uzasadnia¢ taka réznice cen.

Zdaniem Kosan Gas w sprawie przed sadem krajowym chodzi o identyczne towary
i znaki towarowe, tak Ze z samego tego powodu dochodzi do naruszenia praw. W kaz-
dym razie istnieje znaczne prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad ze wzgledu
na to, ze dokonywane przez Viking Gas oznakowanie butli kompozytowych jest bar-
dzo dyskretne.
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W ocenie Kosan Gas zasada wyczerpania prawa do znaku towarowego nie upowaznia
Viking Gas do dokonywania napelniania i sprzedazy swojego wlasnego gazu w bu-
tlach kompozytowych chronionych znakiem towarowym, ktérego jest wlascicie-
lem. Jej zdaniem wspomniana zasada oznacza bowiem tylko, ze Kosan Gas nie moze
sprzeciwi¢ sie odsprzedazy butli kompozytowych napelnianych i sprzedawanych
przez nia sama. Wyczerpanie rozpatrywanego prawa nie moze dotyczy¢ opakowa-
nia wielokrotnego uzytku, jako ze opakowanie nie jest samo w sobie towarem, gdyz
towarem w tym przypadku jest gaz. Nawet przy przeciwnym zalozeniu wyczerpanie
mogloby dotyczy¢ wylacznie opakowania jako takiego, tak ze opakowanie to mogloby
by¢ dystrybuowane bez zawartosci. Zreszta wymiana objetego znakiem towarowym
towaru, ktéry przeznaczony jest do uzytku konsumenta, stanowilaby zmiane w rozu-
mieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, ktérej wlasciciel tego znaku towarowego moze
sprzeciwic sie nawet po wprowadzeniu towaru do obrotu.

Republika Wtoska zwraca uwage na ryzyka wynikajace z ochrony pojemnikéw jako
tréjwymiarowego znaku towarowego i interes publiczny w zachowaniu ich dostepno-
$ci w celu pobudzania konkurencji i ochrony konsumentéw. Jednakze wspomniany
interes chroniony jest art. 3 dyrektywy 89/104, ktéry wymienia podstawy odmowy
i niewazno$ci znakéw towarowych, i nie moze przyczynia¢ si¢ do okreslania granic
i zasiggu prawa do znaku towarowego, gdy znak ten zostatl juz zgodnie z prawem za-
rejestrowany. Ze wzgledu na to, ze wazno$¢ rejestracji butli kompozytowej jako zna-
ku towarowego nie zostata podwazona, nalezy uzna¢ za ustalone, ze ksztalt butli ma
funkcje odrézniajaca w odniesieniu do towaru, co oznacza, iz sprzedaz tego samego
towaru w tym samym ksztalcie przez osobe trzecia powodowataby naruszenie funkcji
odrézniajacej znaku towarowego.

Nie mozna powolywaé sie wbrew tej interpretacji na zasade wyczerpania prawa do
znaku towarowego, odnoszacej sie¢ wylacznie do kolejnych odsprzedazy towaru, w od-
niesieniu do ktérego nastapilo wyczerpanie znaku towarowego. Nawet gdyby wyjs¢
z przeciwnego zalozenia, nie dosztoby jednak do wyczerpania praw do znaku towaro-
wego w sprawie przed sadem krajowym, gdyz okolicznosci opisane przez sad krajowy
wchodza w zakres stosowania odstepstwa przewidzianego w art. 7 ust. 2 dyrektywy
89/104. Okolicznos¢, ze Viking Gas napelnia butle swoim wlasnym gazem, obejmuje
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bowiem ryzyko pogorszenia lub zmiany ,towaru-butli” Kosan Gas ma oczywisty in-
teres w tym, by butle kompozytowe napelniane byly przez jego autoryzowanych dys-
trybutoréw, aby méc zachowa¢ kontrole nad jako$cia sprzedawanego towaru, gdyz
kazda jego wada moze mie¢ wptyw na renome znaku towarowego.

Komisja jest zdania, ze decydujace znaczenie w sprawie przed sadem krajowym ma
to, czy konsument zwracajacy si¢ do Viking Gas o napelnienie jego pustej butli kom-
pozytowej jest w stanie bez trudnosci na podstawie samego oznaczenia zorientowac
sie, ze gaz, ktéry wlasnie zakupil, pochodzi od Viking Gas i ze pomiedzy tym przed-
siebiorstwem a Kosan Gas nie istnieje powiazanie gospodarcze. Usciéla, Ze sytuacja
w sprawie przed sadem krajowym objeta jest art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104,
ktéry chroni wedlug orzecznictwa Trybunatu wszystkie funkcje znaku towarowego.
Jednakze nic nie wskazuje, Ze poprzez rozpatrywane uzywanie narazone sa funkcje
inne niz ta polegajaca na gwarantowaniu pochodzenia towaru.

W odniesieniu do kwestii wyczerpania prawa do znaku towarowego Komisja czyni
rozréznienie pomiedzy z jednej strony uzywaniem butli kompozytowej napetnionej
gazem Kosan Gas lub w odno$nym przypadku pustej butli kompozytowej a z drugiej
strony uzywaniem tej butli napetnionej gazem pochodzacym z innego przedsigbior-
stwa. Pierwszy rodzaj uzywania nie moze zosta¢ zakazany przez wtasciciela znaku
towarowego tworzonego przez ksztalt opakowania, jako ze prawa do tego znaku zo-
staly wyczerpane wraz ze sprzedaza butli kompozytowej, gdyz sprzedaz ta pozwolita
na realizacje warto$ci ekonomicznej tej butli. Co sie tyczy drugiego rodzaju uzywa-
nia, nalezy wzia¢ pod uwage okoliczno$¢, ze towar objety znakiem towarowym, czyli
gaz, zostal juz zuzyty i zastapiony bez zgody wlasciciela znaku towarowego innym
towarem niepochodzacym od wtlasciciela tego znaku. W takim przypadku przestanki
okreslone w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie sa spelnione, gdyz znak towarowy nie
umozliwia zagwarantowania pochodzenia towaru, ktéry ma obejmowac.
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Ocena Trybunatu

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 5-7 dyrektywy 89/104 dokonuja pelnej
harmonizacji przepisé6w dotyczacych praw przyznanych przez znak towarowy i okre-
$laja prawa, jakie przystuguja wlascicielom znakéw towarowych w obrebie Unii Euro-
pejskiej (zob. w szczegdlno$ci wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty
Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I-4965, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

W szczegélnosci art. 5 dyrektywy przyznaje wlascicielowi znaku towarowego wylacz-
ne prawo pozwalajace mu miedzy innymi na zakazanie osobom trzecim oferowania
towaréw opatrzonych jego znakiem towarowym, wprowadzania do obrotu lub ich
magazynowania w tym celu. Artykul 7 ust. 1 tejze dyrektywy zawiera wyjatek od tej
zasady, przewidujac, ze prawo wtlasciciela znaku towarowego zostaje wyczerpane,
jezeli towary zostaly wprowadzone do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodar-
czym (EOQG) przez wlasciciela lub za jego zgoda (zob. w szczegblnosci wyrok z dnia
15 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel i in.,
Zb.Orz. s. 1-10019, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wygasniecie prawa wylacznego wynika albo ze zgody wlasciciela na wprowadzenie
danych towaréw do obrotu w EOG, wyrazonej w sposéb wyrazny lub dorozumiany,
albo z wprowadzenia tych towaréw do obrotu przez samego wlasciciela lub podmiot
powiazany z nim gospodarczo, na przyklad przez licencjobiorce. Zgoda wiasciciela
albo wprowadzenie danych towaréw do obrotu w EOG przez wlasciciela lub pod-
miot powiazany z nim gospodarczo, ktére sa réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie pra-
wa wylacznego, stanowig zatem element przesadzajacy o wygasnieciu tego prawa
(zob. ww. wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group, pkt 29 i przytoczone tam
orzecznictwo).

I - 6194



28

29

30

31

VIKING GAS

W sprawie przed sadem krajowym bezsporne jest, ze butle kompozytowe, ktérych
napelnianie i wymiana przez Viking Gas sa przedmiotem postepowania, zostaly
wprowadzone do obrotu w EOG przez Kosan Gas, ktéra posiada wylaczna licencje
na uzywanie w Danii tréjwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez ksztalt
tych butli i ktdéra jest wlascicielem znakéw towarowych, slownego i graficznego,
umieszczonych na tych butlach.

Kosan Gas, Republika Wioska i Komisja sadza jednak, iz art. 7 ust. 1 dyrektywy
89/104 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze to wprowadzenie do obrotu wyczerpu-
je jedynie prawo wlasciciela lub licencjobiorcy do zakazywania péZniejszej sprzedazy
butli wciaz napelnionych oryginalnym gazem lub pustych, ale nie upowaznia os6b
trzecich do napelniania tychze butli w celach handlowych i swoim wlasnym gazem.
Kosan Gas utrzymuje w szczeg6lnosci, ze wyczerpanie prawa do znaku towarowego
nie moze dotyczy¢ opakowania towaru.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze butle kompozytowe, ktére przeznaczone sa do
wielokrotnego ponownego uzytku, nie stanowia zwyklego opakowania oryginalnego
towaru, ale maja samodzielng warto$¢ ekonomiczng i nalezy je same uznac za towar.
Przy pierwszym nabyciu takiej butli napelnionej gazem u jednego z dystrybutoréw
Kosan Gas konsument musi bowiem zaptaci¢ nie tylko za ten gaz, ale takze za bu-
tle kompozytowa, ktérej cena jest wyzsza od ceny tradycyjnych stalowych butli ga-
zowych, w szczegélnosci ze wzgledu na szczegélne wlasciwosci techniczne tej butli,
oraz ceny zawartego w niej gazu.

W tych okolicznosciach nalezy rozwazy¢ z jednej strony uzasadniony interes licen-
cjobiorcy prawa do znaku towarowego tworzonego przez ksztalt butli kompozytowej
i wlasciciela umieszczonych na niej znakéw towarowych w czerpaniu korzysci z praw
zwiazanych z tymi znakami, a z drugiej strony uzasadnione interesy nabywcéw wspo-
mnianych butli, w szczegélnosci interes polegajacy na petnym korzystaniu z ich prawa
wlasno$ci do tych butli, oraz ogdlny interes w zachowaniu niezaktéconej konkurencji.
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Jesli chodzi o interes wspomnianego licencjobiorcy i wlasciciela w czerpaniu korzy-
$ci z praw zwiazanych ze wspomnianymi znakami towarowymi, nalezy stwierdzic,
ze sprzedaz butli kompozytowych pozwala mu na realizacje warto$ci gospodarczej
zwigzanej ze wspomnianymi butlami. Tymczasem Trybunal stwierdzit juz, ze sprze-
daz pozwalajaca na realizacje ekonomicznej wartosci znaku towarowego powoduje
wyczerpanie wylacznych praw przyznanych przez dyrektywe 89/104 (zob. w szcze-
golnosci wyrok z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz.
s. [-11313, pkt 40).

Co sie tyczy interesu nabywcéw butli kompozytowych, bezsporne jest, ze nie mogliby
oni w pelni korzysta¢ ze swojego prawa wlasnosci do tych butli przy zalozeniu ogra-
niczenia tego prawa prawami ze znakéw towarowych z nimi zwiazanych nawet po
odsprzedazy wspomnianych butli przez wlasciciela lub za jego zgoda. Jak zauwazyta
rzecznik generalna w pkt 66 swojej opinii, wspomniani nabywcy nie mogliby w szcze-
go6lnosci swobodnie wykonywac wspomnianego prawa, lecz byliby zwigzani z jednym
tylko dostawca gazu dla celéw pdzniejszego napelniania wspomnianych butli.

Wreszcie umozliwienie licencjobiorcy prawa do znaku towarowego tworzonego
przez ksztalt butli kompozytowej i wlascicielowi umieszczonych na niej znakéw
towarowych sprzeciwiania sie — na podstawie praw zwiazanych z tymi znakami to-
warowymi — poéZniejszemu napelnianiu butli ograniczyloby w nienalezyty sposéb
konkurencje na rynku nizszego szczebla zwigzanym z napelnianiem butli gazowych,
a nawet obejmowatloby ryzyko podziatu tego rynku, gdyby wspomnianemu licencjo-
biorcy i wlascicielowi udalo si¢ narzuci¢ uzywanie jego butli dzigki jej szczegélnym
wlasciwosciom technicznym, ktérych ochrona nie stanowi przedmiotu prawa zna-
kéw towarowych. Ryzyko to jest zreszta zwiekszone ze wzgledu na okolicznosé, ze
koszt butli kompozytowej jest wyzszy w poréwnaniu z gazem i ze nabywca, aby méc
ponownie swobodnie wybra¢ swojego dostawce gazu, musialby zrezygnowac z pier-
wotnej inwestycji dokonanej w celu nabycia butli, ktérej amortyzacja zakladata wy-
starczajaca liczbe ponownych uzy¢.

Z poprzedzajacych rozwazan wynika, ze sprzedaz butli kompozytowej powoduje
wyczerpanie praw, ktdére dla licencjobiorcy prawa do znaku towarowego tworzo-
nego przez ksztalt butli kompozytowej i wlasciciela umieszczonych na niej znakéw
towarowych wynikaja z tego znaku towarowego, i przeniesienie na nabywce prawa
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swobodnego rozporzadzania ta butla, facznie z prawem wymiany lub napelnienia
po zuzyciu oryginalnego gazu w wybranym przez siebie przedsiebiorstwie, to zna-
czy nie tylko u wspomnianego licencjobiorcy i wlasciciela, ale takze u jednego z jego
konkurentéw. Uzupelnieniem tego prawa nabywcy jest prawo tych konkurentéw do
dokonywania w granicach okreslonych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 napelniania
i wymiany pustych butli.

Co sie tyczy tych granic, nalezy przypomnieé, ze na mocy tego art. 7 ust. 2 wlasci-
ciel znaku towarowego pomimo wprowadzenia do obrotu towaréw opatrzonych jego
znakiem towarowym moze sprzeciwic sie ich pdzniejszej sprzedazy, jezeli ma praw-
nie uzasadnione powody do takiego sprzeciwu, a w szczeg6lnosci, gdy stan towa-
réw zmienil sie lub pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu. W mysl utrwalonego
orzecznictwa uzycie wyrazenia ,w szczegélnosci” we wspomnianym art. 7 ust. 2 dy-
rektywy wskazuje na to, ze objete hipoteza tego przepisu przypadki zmiany lub po-
gorszenia sie stanu towaréw opatrzonych danym znakiem towarowym zostaly jednak
przedstawione jedynie jako przyklad okolicznosci, ktére moga stanowi¢ uzasadnione
powody (zob. w szczegdlnosci wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08
Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

I tak Trybunat orzek! juz, ze taki uzasadniony powdd istnieje takze woéwczas, gdy
uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego
przez osobe trzecia moze istotnie narusza¢ renome tego znaku lub gdy uzywanie to
odbywa sie w ten sposoéb, iz sprawia wrazenie, ze miedzy wlascicielem znaku towaro-
wego a tg osoba trzecia istnieja powigzania gospodarcze, a w szczeg6lnosci, ze ta oso-
ba trzecia nalezy do sieci dystrybucji wlasciciela lub Ze te dwie osoby lacza szczegélne
stosunki (zob. podobnie wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin,
Zb.Orz. s. 1-6963, pkt 79, 80 i przytoczone tam orzecznictwo).

O ile do sadu krajowego nalezy ocena, czy w $wietle okolicznosci, ktérymi cechuje
sie rozpatrywana przez niego sprawa, istnieje taki uzasadniony powdd, o tyle nalezy
dostarczy¢ temu sadowi kilka wskazéwek dla dokonania takiej oceny, w szczeg6lnosci
co do konkretnych okolicznosci, w odniesieniu do ktérych sad ten zwraca si¢ o orze-
czenie Trybunalu.
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W tym kontek$cie nalezy uscisli¢, ze w celu odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaz
butli kompozytowych napetnianych przez Viking Gas odbywa sie w ten sposéb, iz
sprawia wrazenie, ze miedzy przedsiebiorstwem tym a Kosan Gas istnieja powigzania
gospodarcze, co upowaznitoby to drugie przedsigbiorstwo do sprzeciwienia sie tej
sprzedazy, nalezy wzia¢ pod uwage oznaczenie wspomnianych butli oraz warunki ich
wymiany.

Oznakowanie butli kompozytowych i warunki ich wymiany nie moga bowiem pro-
wadzi¢ do tego, by przecietny konsument, w normalnym zakresie poinformowany
i w rozsadnym zakresie uwazny i ostrozny, uznal, ze miedzy dwoma przedsigbior-
stwami rozpatrywanymi w sprawie przed sadem krajowym istnieje powiazanie lub ze
gaz, ktéry stuzyl napelnieniu tych butli, pochodzi od Kosan Gas. W celu dokonania
oceny, czy takie mylne wrazenie jest wykluczone, nalezy wzigé¢ pod uwage praktyke
panujaca w tym sektorze, a w szczegdlnosci to, czy konsumenci sa przyzwyczajeni, ze
butle gazowe sa napelniane przez innych dystrybutoréw. Wydaje si¢ zreszta zasadne
zalozenie, ze konsument, ktéry bezposrednio zwraca si¢ do Viking Gas o wymiane
pustej butli gazowej na napelniona butle albo o napelnienie jego wlasnej butli, moze
tym latwiej zorientowac sie, ze miedzy tym przedsiebiorstwem a Kosan Gas brak jest
powiazania.

Co sig tyczy okolicznosci, ze butle kompozytowe opatrzone znakami towarowymi,
stownym i graficznym, tworzonymi przez nazwe i logo Kosan Gas, ktére pozostaja
wedlug ustalen sadu krajowego widoczne pomimo oznakowania umieszczonego na
tych butlach przez Viking Gas, nalezy zauwazy¢, ze okolicznos¢ ta stanowi istotny
element, gdyz wydaje si¢ ona wykluczaé¢, by wspomniane oznakowanie zmieniato
stan butli poprzez zamaskowanie ich pochodzenia.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze na zadane pytania nalezy odpowiedzie¢, iz art. 5
i 7 dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten sposéb, Ze nie pozwalaja one posia-
daczowi wylacznej licencji na uzywanie gazowych butli kompozytowych przeznaczo-
nych do ponownego uzytku, ktérych ksztalt jest chroniony jako tréjwymiarowy znak
towarowy i na ktérych posiadacz umiescit swoja nazwe i swoje logo zarejestrowane
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jako znaki towarowe stowny i graficzny, na sprzeciwianie sie temu, by butle te po ich
zakupie przez konsumentéw, ktérzy nastepnie zuzyli gaz pierwotnie w nich zawarty,
zostaly wymienione przez osobe trzecig za oplata na butle kompozytowe napelnione
gazem niepochodzacym od tego posiadacza, chyba ze tenze posiadacz moze si¢ po-
wola¢ na stuszny pow6d w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postgpowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charak-
ter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Artykuly 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie
do znakow towarowych nalezy interpretowac w ten sposob, Ze nie pozwalaja one
posiadaczowi wylacznej licencji na uzywanie gazowych butli kompozytowych
przeznaczonych do ponownego uzytku, ktérych ksztalt jest chroniony jako tréj-
wymiarowy znak towarowy i na ktérych posiadacz umiescil swoja nazwe i swoje
logo zarejestrowane jako znaki towarowe stowny i graficzny, na sprzeciwianie
sie temu, by butle te po ich zakupie przez konsumentéw, ktérzy nastepnie zuzyli
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gaz pierwotnie w nich zawarty, zostaly wymienione przez osobe trzecia za opla-
ta na butle kompozytowe napelnione gazem niepochodzacym od tego posiada-

cza, chyba ze tenze posiadacz moze si¢ powola¢ na sluszny powdd w rozumieniu
art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104.

Podpisy
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