WYROK Z DNIA 15.12.2011 r. — SPRAWA C-119/10

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 15 grudnia 2011 r.*

W sprawie C-119/10

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)
postanowieniem z dnia 19 lutego 2010 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu
4 marca 2010 r., w postepowaniu:

Frisdranken Industrie Winters BV

przeciwko

Red Bull GmbH,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, M. Safjan, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), E. Levits
i M. Berger, sedziowie,

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

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 marca
2011r,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— wimieniu Frisdranken Industrie Winters BV przez P.N.A.M. Claassena, advocaat,

— w imieniu Red Bull GmbH przez S. Klosa oraz A. Alkeme, advocaten,

— w imieniu rzadu polskiego przez M. Laszuk, dziatajaca w charakterze pelnomoc-
nika,

— wimieniu Komisji Europejskiej przez A. Nijenhuisa oraz F.W. Bulsta, dziatajacych
w charakterze pelnomocnikdw,

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia
2011,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 5 ust. 1
i 3 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).

Whniosek ten zostat ztozony w ramach sporu pomiedzy sp6tka Red Bull GmbH (zwana
dalej ,Red Bull”) a sp6tka Frisdranken Industrie Winters BV (zwana dalej ,Winters”)
w przedmiocie rozlewania przez te ostatnia spétke napoju orzezwiajacego do puszek
opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znakéw towarowych spétki Red Bull.

Ramy prawne

Artykul 5 ust. 11 3 dyrektywy 89/104 stanowi:

»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;
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b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug,
ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w bfad wérdd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje praw-
dopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze réwniez postanowic, ze wtasciciel jest upraw-
niony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzy-
wania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlno-
towego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktérych zarejestrowano [...] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie
on renomg we Wspoélnocie [w panstwie czlonkowskim] i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzy$¢ z powodu
lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku
towarowego [powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru
lub renomy wspélnotowego znaku towarowego badz tez dziata na ich szkode].

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 ustug pod tym
oznaczeniem;

c) przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

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

Red Bull wytwarza i wprowadza do sprzedazy nap6j energetyzujacy pod znanym na
calym $wiecie znakiem towarowym RED BULL. Red Bull uzyskata miedzynarodowe
rejestracje tych znakéw towarowych, ktére wywoluja skutki miedzy innymi w pani-
stwach Beneluksu.

Winters jest przedsiebiorstwem, ktérego gléwna dziatalnoscia jest rozlew do puszek
napojow wytwarzanych przez nig sama lub przez inne podmioty.

Smart Drinks Ltd. (zwana dalej ,Smart Drinks”), osoba prawna prawa Brytyjskich
Wysp Dziewiczych, jest spétka konkurujaca z Red Bull.

Winters zajmowala sig, na rachunek Smart Drinks, rozlewem napoju orzezwiajgce-
go do puszek. W tym celu Smart Drinks dostarczala spolce Winters puste puszki
i pasujace do nich wieczka, ktére opatrzone byly ré6znymi oznaczeniami, ozdobami
i napisami. Puszki te opatrzone byly w szczegélnosci oznaczeniami ,BULLFIGHTER’,
»,PITTBULL’, ,RED HORN” (zmienionym nastepnie na , LONG HORN”) oraz ,LIVE
WIRE” Smart Drinks dostarczata Winters réwniez ekstrakt zawarty w napoju orzez-
wiajacym. Winters rozlewata do puszek okreslona ilo$¢ ekstraktu, dodawata do niego
wode i w razie potrzeby dwutlenek wegla, po czym zamykata puszki — wszystko to
zgodnie ze wskazéwkami i receptami dostarczonymi przez Smart Drinks. Winters
zwracata nastepnie napelnione puszki Smart Drinks, ktéra dokonywata ich wywozu
z Beneluksu.

Winters ograniczala sie do wykonywania tych ustug rozlewu dla Smart Drinks, nie
zajmujac sie wysytka napetnionych puszek do Smart Drinks. Poza tym nie dostarczata
ani nie sprzedawata tych puszek osobom trzecim.
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W dniu 2 sierpnia 2006 r. w ramach postepowania zabezpieczajacego Red Bull wnio-
sta do Rechtbank ’s-Hertogenbosch o nakazanie Winters zaprzestania, natychmiast
i w przyszlosci, jakiegokolwiek uzywania oznaczen, ktére sa podobne do pewnej licz-
by znakéw towarowych Red Bull lub sie z nimi kojarza. Wywodzila ona w tym wzgle-
dzie, ze poprzez napelnianie puszek opatrzonych oznaczeniami ,BULLFIGHTER’,
L,PITTBULL, ,RED HORN’, ,LONG HORN” i ,LIVE WIRE” Winters narusza
przystugujace jej prawa do znakéw towarowych. Sad orzekajacy w przedmiocie
srodkéw tymczasowych uznal, Ze rozlew napojéw do puszek powinien by¢ zréwnany
z uzywaniem tych oznaczen, jednak tylko oznaczenie ,BULLFIGHTER” w powiaza-
niu z puszkami uzywanymi do tego celu jest podobne do znakéw towarowych Red
Bull. Orzeczeniem z dnia 26 wrze$nia 2006 r. sad ten nakazal zatem, by Winters za-
przestata rozlewu napojéw do puszek BULLFIGHTER.

Red Bull i Winters wniosty, odpowiednio, odwotanie i odwotanie wzajemne od tego
orzeczenia do Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Gerechtshof podtrzymat stwierdzenie Rechtbank, zgodnie z ktérym rozlew napojéw
do puszek przez Winters powinien by¢ zréwnany z uzywaniem oznaczen, ktére zo-
staly na nich umieszczone przez Smart Drinks. Odniést si¢ on w tym wzgledzie do
pelnionej przez znak towarowy funkcji wskazania pochodzenia oraz do okolicznosci,
ze w przypadku rozpatrywanego rodzaju towaréw, mianowicie napojéw, oznaczenie
nie moze by¢ umieszczone inaczej niz przez polaczenie napoju z opakowaniem opa-
trzonym juz tym oznaczeniem. Zdaniem tego sadu Winters, taczac — w celu wytwo-
rzenia koricowego produktu — rozcieniczony ekstrakt z opakowaniami opatrzonymi
rozpatrywanymi oznaczeniami, umieszczala te oznaczenia na wspomnianym pro-
dukcie, nawet jesli nie umieszczala ich na puszkach.

Co sig tyczy podobienistwa wspomnianych oznaczen i znakéw towarowych Red Bull,
Gerechtshof stwierdzil takie podobieristwo w odniesieniu do oznaczen ,BULLFIGH-
TER’ ,PITTBULL” i, LIVE WIRE” Uznal on w tym kontekscie, iz jesli chodzi o rodzaj
kregu odbiorcéw, ktéry trzeba wzia¢ pod uwage, to zwazywszy na charakter towaréw,
nalezy uzna¢, ze wlasciwy jest tutaj ogét odbiorcéw, i to — ze wzgledu na okolicznos¢,
ze przetwarzane przez Winters na rzecz Smart Drinks towary przeznaczone sa nie na
rynek Beneluksu, ale na rynki panstw trzecich — w abstrakcyjnym znaczeniu przeciet-
nego konsumenta w Beneluksie.
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W rezultacie wyrokiem z dnia 29 stycznia 2008 r. Gerechtshof, opierajac si¢ na prze-
pisach porozumienia panstw Beneluksu w sprawie wlasnos$ci intelektualnej (znaki
towarowe i wzory) podpisanego w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., odpowiadajacych
art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, nakazal Winters zaprzestanie roz-
lewu napojéw do puszek BULLFIGHTER, PITTBULL i LIVE WIRE. Winters wniosta
kasacje od tego wyroku.

W tej sytuacji Hoge Raad der Nederlanden postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwré-
ci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) a) Czy sam »rozlew« ptynéw do opakowan opatrzonych oznaczeniem [...] nale-
zy zakwalifikowa¢ jako uzywanie oznaczenia w obrocie handlowym w rozu-
mieniu art. 5 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych, réwniez jezeli roz-
lew ten stanowi ustuge $wiadczona na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego
w celu odréznienia towaréw tego zleceniodawcy?

b) Czy odpowiedz na pytanie 1 lit. a) brzmiataby inaczej, gdyby zachodzilo tu
naruszenie okreslone w art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy?

2) W przypadku udzielenia na pytanie 1 lit. a) odpowiedzi twierdzacej, czy uzywa-
nie oznaczenia moze zosta¢ zakazane w Beneluksie na podstawie art. 5 dyrektywy
89/104 o znakach towarowych réwniez wtedy, gdy towary opatrzone oznacze-
niem sg przeznaczone wylacznie na wywdz [po pierwsze] z terytorium Beneluksu
lub [po drugie] poza Unie Europejska i gdy na zadnym z tych obszaréw nie moga
by¢ one postrzezone przez odbiorcéw z wyjatkiem przedsiebiorstwa, w ktérym
dokonano rozlewu?

3) W przypadku udzielenia na pytanie 2 lit. a) lub b) odpowiedzi twierdzacej, jakie
kryterium nalezy przyjac¢ w celu ustalenia naruszenia praw do znaku: czy jest nim
sposéb postrzegania oznaczenia przez konsumenta (przecietnego, wlasciwie po-
informowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego) w Beneluksie lub w Unii
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Europejskiej, ktéry w okolicznos$ciach niniejszej sprawy nie moze zosta¢ ustalony
w inny sposdb jak tylko teoretycznie lub abstrakcyjnie, czy tez nalezy postuzy¢
sie innym kryterium, na przyklad sposobu postrzegania oznaczenia przez konsu-
menta w panstwie, do ktérego towary sg eksportowane?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Stawiajac pytanie pierwsze, sad krajowy w istocie dazy do ustalenia, czy art. 5 ust. 1
lit. a) i b) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze ustugodawca zaj-
mujacy sie na zlecenie i wedlug wskazéwek osoby trzeciej napelnianiem opakowan
dostarczonych mu przez te osobe trzecia, ktéra umiescita na nich uprzednio ozna-
czenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub don podobne,
sam dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia uzywania, ktére moze zosta¢ zaka-
zane na mocy tego przepisu.

Uwagi przedlozone Trybunalowi

W ocenie Winters samo napelnianie opakowan opatrzonych oznaczeniem, dokony-
wane w ramach ustugi na rzecz osoby trzeciej, nie stawowi uzywania wspomnianego
oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Winters opiera si¢ w szcze-
goblnosci na wyroku z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08
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do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. [-2417, pkt 50, 56, 57, w ktérym
Trybunal orzek}, ze podmiot $wiadczacy ustuge odsytania umozliwia swym klientom
uzywanie oznaczen stanowiacych stowa kluczowe, jednak sam nie dokonuje takiego
uzywania, i to pomimo okoliczno$ci, iZ wspomniana ustuga nie tylko byta $wiadczona
za wynagrodzeniem i tworzylta techniczne warunki niezbedne do uzywania wspo-
mnianych oznaczen przez klientéw, ale takze skutkowata bezposrednim kontaktem
z odbiorcami. Winters wnioskuje na tej podstawie, ze a fortiori §wiadczone przez nie-
go ustugi, ktére ograniczaja si¢ do zwyklego napelniania stanowiacego czes¢ procesu
produkcyjnego, nie pociagajac za soba jakiejkolwiek funkcji przy sprzedazy napojéw
lub jakiejkolwiek formy komunikacji z odbiorcami, nie moga by¢ kwalifikowane jako
»uzywanie”.

Stanowisko to jest co do istoty podzielane przez rzad polski, ktory szczegélnie pod-
kregla, ze wyglad zewnetrzny puszek nie ma zadnego wplywu na dzialalno$¢ Winters
ani na czerpane przez to przedsiebiorstwo z tej dziatalnos$ci korzysci gospodarcze,
ktére bylyby takie same bez wzgledu na to, czy puszki te bytyby opatrzone wspomnia-
nymi znakami czy tez nie. Zdaniem tego rzadu Winters prowadzi oczywiscie dzialal-
no$¢ gospodarczg, ale dzialalno$¢ ta ma charakter czysto techniczny, jako ze Winters
dziala w charakterze zwyklego wykonawcy.

Ponadto dzialania wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 stanowig naruszenie
wylacznie w przypadku spelnienia przeslanek przewidzianych w ust. 1 tego artykutu.
W zakresie, w jakim przeslanki te nie sa spetnione, nie ma znaczenia, ze napelnianie
puszek opatrzonych oznaczeniem mozna zakwalifikowac jako ,umieszczanie” tego
oznaczenia na rozpatrywanym towarze. Teza, ktérej bronia Red Bull i Komisja Eu-
ropejska, jest zreszta watpliwa ze wzgledu na to, ze oznaczenie jest umieszczane nie
na towarze, ale w rzeczywistosci na opakowaniu. Ponadto, gdyby teze te uwzglednic,
powstaloby pytanie, ktére przedsiebiorstwo narusza prawo do znakéw towarowych:
to, ktére wydrukowalo oznaczenie na puszkach, czy to, ktére dokonywalo napelnia-
nia tych puszek.

Natomiast Red Bull i Komisja uwazaja, ze uzywanie znaku towarowego w rozumieniu
art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 obejmuje napelnianie opakowari opatrzonych oznacze-
niem, nawet jesli napetnianie to jest dokonywane w ramach ustugi, wedtug wskazé-
wek klienta i w celu odréznienia towaréw tego klienta.
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Przede wszystkim napelnianie puszek opatrzonych oznaczeniami jest rbwnoznaczne
z ,umieszczaniem” tych oznaczen na towarze w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a) dy-
rektywy 89/104, jako ze to w tym momencie procesu produkcyjnego oznaczenie jest
taczone z towarem. Pojecie umieszczania powinno bowiem by¢ rozumiane w tym
sensie, ze oznacza ono tworzenie wiezi fizycznej miedzy oznaczeniem a towarem
niezaleznie od techniki, za pomoca ktdrej wiez ta jest tworzona. Ponadto z pkt 61
ww. wyroku w sprawach polaczonych Google France i Google wynika, ze czynnosci
wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 stanowig przyklady ,uzywania” w rozu-
mieniu wspomnianego art. 5 ust. 1.

Nastepnie, gdy ustugodawca swiadczy klientowi odptatnie ustuge oparta na uzywa-
niu oznaczenia, uzywanie to nalezy zakwalifikowa¢ jako ,uzywanie w obrocie han-
dlowym”. Okolicznos¢, ze ustugodawca dziata wedlug wskazéwek klienta, nic tu nie
zmienia, gdyz usluga pozostaje czynnoscia gospodarcza.

Wreszcie nie ma znaczenia, czy spo6tka, ktéra umieszcza oznaczenia na towarach lub
ich opakowaniach, czyni to w odniesieniu do wlasnych towaréw czy tez w ramach
ustugi $wiadczonej na rzecz podmiotu trzeciego. Otéz dyrektywa 89/104 opiera sie
na zasadzie, zgodnie z ktéra pewne dzialania, a w szczegdlnosci te, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 3, sa zastrzezone dla wlasciciela zarejestrowanego znaku towarowego.
Bytoby niezgodne z ta zasada i celem wspomnianego art. 5 wylaczanie z jego zakresu
stosowania dziatan obejmujacych produkcje i wprowadzenie do sprzedazy, a dokony-
wanych przez dang osobe bez zgody tego wlasciciela, na tej wylacznie podstawie, ze
towary nie naleza do tej osoby. Cel tego przepisu nie méglby bowiem by¢ osiagniety,
gdyby mozliwe bylo obejicie ochrony przystugujacej wlascicielowi znaku towarowe-
go po prostu przez podzielenie procesu produkcji i powierzenie réznych czesci skta-
dowych tego procesu réznym kontrahentom.

Interpretacje te potwierdza ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Go-
ogle, pkt 60, 61, a takze postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08
UDV North America, Zb.Orz. s. 1-1279, pkt 39-43. Ponadto z systematyki wspomnia-
nego art. 5 ust. 3 wynika, ze wlasciciel znaku towarowego moze zakaza¢ oddzielnie
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poszczegdlnych dziatan, o ktérych tam mowa, a zatem przeciwstawic si¢ umieszcza-
niu swojego znaku towarowego niezaleznie od tego, czy podmiot, ktéry umieszcza
ten znak, wprowadza nastepnie do sprzedazy takze odno$ne towary.

Odpowiedz Trybunatu

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze z postanowienia odsylajacego wynika, iz rozpatry-
wane oznaczenia widniejace na puszkach napetnianych przez Winters sa co najwyzej
podobne do chronionych oznaczeni Red Bull, a nie identyczne z nimi. W tych oko-
licznosciach jest z gory wykluczone, by Red Bull mogta na postawie art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104, ktéry wymaga identyczno$ci rozpatrywanych oznaczen, zakazy-
wac¢ Winters napelniania tych puszek. W rezultacie do Trybunalu nalezy — w ramach
niniejszej sprawy — orzeczenie wylacznie w przedmiocie wykladni wspomnianego
art. 5 ust. 1 lit. b), dla ktérego stosowania wystarcza podobienstwo wspomnianych
oznaczen.

Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 wlasciciel znaku towarowego jest
uprawniony do zakazania osobie trzeciej, ktéra nie posiada jego zgody, uzywania
oznaczenia identycznego z jego znakiem lub dort podobnego dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy zostal zarejestrowany, lub podob-
nych do nich, jezeli uzywanie to ma miejsce w obrocie handlowym i ze wzgledu na
istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad kregu odbiorcéw wplywa lub
moze negatywnie wplywaé na pelniona przez znak towarowy podstawowa funk-
cje, jaka jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towaréw lub ustug [zob.
w szczegoblnosci wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings
i 02 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo].
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W sprawie przed sadem krajowym bezsporne jest, ze Winters prowadzi dziatalno$¢
gospodarcza i dazy do uzyskania korzysci ekonomicznej, gdy w charakterze ustugo-
dawcy na zlecenie i wedlug wskazéwek Smart Drinks zajmuje sie napelnianiem pu-
szek dostarczonych jej przez to ostatnie przedsiebiorstwo, ktére uprzednio umiescito
na tych puszkach oznaczenia podobne do znakéw towarowych Red Bull.

Bezsporne jest takze, ze uprzednie umieszczanie tych oznaczen na puszkach, rozle-
wanie do nich napoju orzezwiajacego i pézniejszy wywdz towaru koncowego, miano-
wicie napetnionych puszek opatrzonych wspomnianymi oznaczeniami, maja miejsce
bez zgody Red Bull.

O ile z powyzszych ustalenn wynika, Ze napetniajac na zlecenie osoby trzeciej takie
puszki, ustugodawca taki jak Winters dziala w obrocie handlowym, o tyle ustalenia te
nie wskazuja jednak na to, by éw uslugodawca sam ,,uzywal” tych oznaczen w rozu-
mieniu art. 5 dyrektywy 89/104 (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach potaczo-
nych Google France i Google, pkt 55).

Trybunat stwierdzit juz bowiem, iz fakt stworzenia technicznych warunkéw niezbed-
nych do uzywania oznaczenia i pobierania za te ustuge wynagrodzenia nie oznacza,
ze podmiot $wiadczacy taka ustuge sam uzywa wspomnianego oznaczenia (ww. wy-
rok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 57).

Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze ustugodawca, ktéry w okolicznosciach takich jak te
w sprawie przed sadem krajowym ogranicza sie do napelniania na zlecenie i wediug
instrukcji osoby trzeciej puszek juz opatrzonych oznaczeniami podobnymi do zna-
kéw towarowych i tym samym do wykonywania po prostu technicznej czesci procesu
produkcji towaru koricowego — przy czym nie ma najmniejszego interesu w odnie-
sieniu do zewnetrznego przedstawienia wspomnianych puszek, a w szczegdlnosci do
oznaczen tam widniejacych — sam nie dokonuje ,uzywania” tych oznaczen w rozu-
mieniu art. 5 dyrektywy 89/104, ale tworzy jedynie techniczne warunki niezbedne do
tego, by ta osoba trzecia mogta dokonywac takiego uzywania.
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Do tego stwierdzenia dochodzi fakt, ze w przypadku uslugodawcy bedacego w poto-
zeniu Winters nie dochodzi w kazdym razie do uzywania wspomnianych oznaczen
»dla towaréw lub ustug” identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy zostat zare-
jestrowany, lub podobnych do nich w rozumieniu tegoz artykutu. Trybunal zauwazyt
juz bowiem, ze wyrazenie to dotyczy w zasadzie towaréw lub ustug osoby trzeciej,
ktéra uzywa oznaczenia [zob. wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05
Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 28, 29; ww. wyroki: w sprawie O2 Holdings i O2
(UK), pkt 34; a takze w sprawach polaczonych Google France i Google, pkt 60]. Bez-
sporne jest, ze w sprawie przed sadem krajowym usluga §wiadczona przez Winters
polega na napelnianiu puszek i ze ustuga ta nie wykazuje zadnego podobieristwa do
towaru, dla ktérego zostaly zarejestrowane znaki towarowe Red Bull.

Wprawdzie Trybunal orzek! réwniez, Ze wspomniane wyrazenie moze w pewnych
okolicznosciach obejmowac towary lub ustugi innej osoby, na rachunek ktérej dziata
osoba trzecia. I tak, uznat on, ze sytuacja, w ktérej ustugodawca uzywa oznaczenia
odpowiadajacego znakowi towarowemu nalezgcemu do innego podmiotu w celu pro-
mocji towaréw sprzedawanych przez jednego z jego klientéw za pomoca tej ustugi,
objeta jest tymze wyrazeniem, gdy uzywanie to odbywa sie w sposdb, ktéry powoduje
powstanie zwiazku miedzy danym oznaczeniem a owa usluga ustugodawcy (zob. po-
dobnie ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 60; wyrok
z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-6011, pkt 91, 92;
a takze ww. postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 43-51).

Jednakze, jak podkreslita w istocie rzecznik generalna w pkt 28 swojej opinii, rozlew
napojoéw do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znakéw towarowych
nie jest ze swojej natury poréwnywalny z ustuga majaca na celu pobudzanie sprzeda-
2y towaréw noszacych takie oznaczenia i nie skutkuje w szczeg6lnosci wytworzeniem
zwiazku miedzy tymi oznaczeniami a ustuga rozlewu. Przedsiebiorstwo dokonujace
rozlewu nie jest bowiem widoczne dla konsumenta, co wyltacza jakiekolwiek skoja-
rzenie miedzy uslugami §wiadczonymi przez to przedsiebiorstwo a wspomnianymi
oznaczeniami.

Ze wzgledu na to, iz z poprzedzajacych rozwazan wynika, ze przeslanki usta-
lone w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 nie sa spelnione w sytuacji takiej jak
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rozpatrywana przed sadem krajowym, tak ze wlasciciel nie moze na tej postawie za-
kazywa¢ ustugodawcy $wiadczenia ustugi napetniania puszek opatrzonych oznacze-
niem podobnym do jego znakéw towarowych, bez znaczenia jest kwestia, czy na-
pelnianie to stanowi umieszczanie oznaczen na towarach lub na ich opakowaniach
w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a) czy tez nie.

W zakresie, w jakim ustugodawca umozliwia swym klientom uzywanie oznaczen po-
dobnych do znakéw towarowych, rola tego uslugodawcy nie moze by¢ oceniana na
podstawie przepiséw dyrektywy 89/104, lecz w razie potrzeby winna by¢ rozpatry-
wana przez odniesienie do innych przepiséw prawa (zob. analogicznie ww. wyroki:
w sprawach polaczonych Google France i Google, pkt 57; a takze w sprawie L'Oréal
iin., pkt 104).

Zreszty, wbrew temu, czego obawiaja sie Red Bull i Komisja, stwierdzenie, ze wtasci-
ciel znaku towarowego nie moze dziata¢ przeciwko ustugodawcy wytacznie na posta-
wie dyrektywy 89/104, w zaden sposéb nie skutkuje umozliwieniem klientowi tego
ustugodawcy obejscia ochrony przystugujacej wtascicielowi na podstawie tej dyrekty-
wy poprzez podzielenie procesu produkcji i powierzenie réznych czesci sktadowych
tego procesu uslugodawcom. W tym wzgledzie wystarczy stwierdzic, ze ustugi te mo-
glyby zosta¢ przypisane wspomnianemu klientowi, ktéry pozostaje zatem odpowie-
dzialny na mocy tej dyrektywy.

Uwzgledniajac poprzedzajace rozwazania, na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzieé,
iz art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze ustu-
godawca zajmujacy sie na zlecenie i wedlug wskazéwek osoby trzeciej napetnianiem
opakowan dostarczonych mu przez te osobe trzecig, ktéra umie$cita na nich uprzed-
nio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub don
podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia uzywania, ktére moze
zosta¢ zakazane na mocy tego przepisu.
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W przedmiocie pytan drugiego i trzeciego

Przy uwzglednieniu odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze udzielenie odpowie-
dzi na pytania drugie i trzecie stalo si¢ zbedne.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania 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:

Artykul 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnosza-
cych sie do znakéw towarowych nalezy interpretowac w ten sposdb, ze ustugo-
dawca zajmujacy sie na zlecenie i wedlug wskazéwek osoby trzeciej napelnia-
niem opakowan dostarczonych mu przez te osobe trzecia, ktéra umiescila na
nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak
towarowy lub don podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia
uzywania, ktére moze zosta¢ zakazane na mocy tego przepisu.

Podpisy
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