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przedstawiona w dniu 7 pazdziernika 2010 r.'

1. W drodze niniejszego wniosku o wy-
danie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
Cour de Cassation (francuski sad najwyzszy)
przedstawia Trybunalowi Sprawiedliwosci
cztery pytania dotyczace wykladni art. 98 roz-
porzadzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspdl-
notowego znaku towarowego >. Jak wiadomo,
wspomniany przepis dotyczy zakazu prowa-
dzenia dzialan stanowiacych naruszenie lub
stwarzajgcych grozbe naruszenia wspdlnoto-
wego znaku towarowego wydanego przez sad
krajowy w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych, jak réwniez $rodkéw, ktérych
celem jest zapewnienie przestrzegania wspo-
mnianego zakazu.

2. W bardziej ogélnej perspektywie sprawa
ta uwidacznia trudno$ci interpretacyjne, ja-
kie wiaza sie z przepisami dotyczacymi wla-
$ciwosci sadow, zawartymi w rozporzadzeniu
(WE) nr 40/94, w szczegélnosci w zakresie
skutkéw prawnych orzeczen stwierdzajacych
naruszenie lub grozbe naruszenia wspdl-
notowego znaku towarowego. W istocie,
pytanie sprowadza sie do tego, czy sad kra-
jowy w sprawach wspoélnotowych znakéw
towarowych, orzekajac w przedmiocie rosz-
czen stron, wydaje orzeczenia, w tym orze-
czenia w zakresie $rodkéw akcesoryjnych,
skuteczne na calym terytorium Unii, czy tez

1 — Jezyk oryginatu: hiszpanski.
2 — Rozporzadzenie Rady (WE) z dnia 20 grudnia 1993 r.
(Dz.U.L 11 2 14.1.1994, s. 1-36).

ograniczone do kilku lub do jednego tylko
panistwa czlonkowskiego.

I — Ramy prawne

3. Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 wprowa-
dzito wspélny system w zakresie wspélnoto-
wego znaku towarowego w celu przyznawania
jednolitego tytulu wlasnosci intelektualnej na
calym terytorium Unii. W celu zapewnienia
tej jednolito$ci rozporzadzenie przewiduje
tytul, ktéry wywoluyje skutki na calym teryto-
rium Unii oraz ustanawia wyspecjalizowane
sadownictwo, ktérego sprawowanie zostaje
powierzone sadom panstw cztonkowskich.

4. W 2009 r. wydano rozporzadzenie (WE)
nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego ®, kodyfikujac istniejace woéwczas
przepisy w tej materii. Dla celéw przedmioto-
wego postepowania, poniewaz okolicznosci
faktyczne zaistnialy przed wejsciem w zycie
nowego rozporzadzenia, w niniejszej opinii
bede odnosit sie wylacznie do rozporzadze-
nia nr 40/94.

3 — Rozporzadzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r.
(Dz.U. L 78 2 24.3.2009, s. 1-42).
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5. Motywy pietnasty i szesnasty rozporza-
dzenia nr 40/94 wyraznie przyznaja znacze-
nie nie tylko jednolitosci tytulu, lecz takze
jednolito$ci skutkéw orzeczen sadéw w spra-
wach wspdlnotowych znakéw towarowych:

»orzeczenia dotyczace wazno$ci i naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego sa sku-
teczne i obejmuja cate terytorium Wspoélnoty,
jako ze jest to jedyny sposéb unikniecia
sprzecznych orzeczenn ze strony sadéw
i Urzedu oraz zapewnienia, ze jednolity cha-
rakter wspolnotowych znakéw towarowych
nie zostanie naruszony; przepisy zawarte
w Konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wy-
konywaniu orzeczen sadowych w sprawach
cywilnych i handlowych, maja zastosowanie
do wszystkich czynnosci prawnych odnosza-
cych sie do wspdlnotowych znakéw towa-
rowych, z wyjatkiem wypadkéw, w ktérych
niniejsze rozporzadzenie przewiduje odstep-
stwo od tych przepisdw;

nalezy unika¢ sprzecznych orzeczen wyda-
nych w oparciu o powédztwa dotyczace tych
samych czynéw i stron, ktére s wnoszone
w oparciu o wspolnotowy znak towarowy
i odpowiadajace mu krajowe znaki towaro-
we; w tym celu, jezeli powddztwa wnoszone
sa w tym samym panstwie czlonkowskim,
sposéb w jaki zostaja one rozstrzygniete,
jest sprawa nalezaca do krajowych prze-
piséw proceduralnych, ktérych niniejsze
rozporzadzenie nie narusza, natomiast gdy
powddztwa te sa wnoszone w réznych parn-
stwach czlonkowskich, wtasciwe wydaje sie
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stosowanie przepiséw wyzej wymienionej
Konwencji brukselskiej w sprawie zawistosci
sporu i powédztw powigzanych’”.

6. W tresci art. 1 ust. 2 rozporzadzenia po-
twierdzono jednolity charakter ochrony, jaka
wspoélnotowy znak towarowy przyznaje jego
wlascicielowi:

»Wspdlnotowy znak towarowy ma charak-
ter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek
w calej Wspdlnocie; moze on by¢ zarejestro-
wany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie
lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw
wladciciela znaku lub uniewaznienie znaku,
a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie
w odniesieniu do calej Wspdlnoty. Zasade te
stosuje sie, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie
stanowi inaczej”.

7. W przypadku kiedy sad wlasciwy w spra-
wach wspoélnotowych znakéw towarowych
stwierdzi naruszenie lub grozbe naruszenia
danego znaku towarowego, art. 98 rozporza-
dzenia (WE) nr 40/94 pozwala na wydanie
zakazu, jak réwniez zastosowanie Srodkéw
dodatkowych, w nastepujacy sposéb:

»1. W przypadku gdy sad w sprawach wspél-
notowych znakéw towarowych uznaje, ze po-
zwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje
grozba naruszenia wspdélnotowego znaku
towarowego, wydaje, chyba Ze istnieja szcze-
gblne powody zaniechania tego, decyzje za-
kazujaca pozwanemu dziatan stanowigcych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naru-
szenia wspolnotowego znaku towarowego.
Stosuje réwniez takie $rodki, zgodnie z prze-
pisami swojego ustawodawstwa krajowego,
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ktérych celem jest zapewnienie przestrzega-
nia zakazu.

2. We wszystkich pozostalych przypadkach
sad w sprawach wspolnotowych znakéw
towarowych stosuje prawo obowigzujace
w panstwie czlonkowskim, w ktérym miaty
miejsce akty naruszenia lub wystapilo zagro-
Zenie naruszenia, w tym prawa prywatnego
miedzynarodowego’”.

8. Wreszcie dyrektywa 2004/48/WE w spra-
wie egzekwowania praw wlasnosci intelek-
tualnej* przewiduje wyraznie w art. 11 zhar-
monizowany system $rodkéw, jakie moga
zastosowaé sady krajowe, ktére stwierdzily
naruszenie:

»Zakazy sadowe

Panstwa czlonkowskie zapewniajg, ze tam,
gdzie podjeta zostala decyzja [wydane zostato
orzeczenie] sadu stwierdzajaca [e] naruszenie
prawa wlasnosci intelektualnej, organy sado-
we [sady] moga wydawac naruszajacym zakaz
kontynuacji naruszenia. Jesli tak przewiduje
prawo krajowe, niewypelnienie zakazu pod-
daje naruszajacego, gdzie wlasciwe, powta-
rzalnej [okresowej] karze pienieznej w celu
zapewnienia zgodnosci z zakazem. Panstwa
czlonkowskie zapewniaja tez wtlascicielom
[praw wlasnoéci intelektualnej] mozliwo$¢

4 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. (Dz.U. L 157, s. 45).

sktadania wniosku o [wydanie zakazu] zakaz
wobec posrednikéw, z ustug ktérych korzy-
sta strona trzecia do [przy naruszaniu] na-
ruszania prawa wlasnosci intelektualnej, bez
uszczerbku dla postanowien art. 8 ust. 3 dy-
rektywy 2001/29/WE”.

II — Okolicznosci faktyczne i postepowa-
nie przed sadem krajowym

9. Spétka Chronopost jest wlascicielem fran-
cuskiego i wspdlnotowego znaku towarowe-
go ,WEBSHIPPING’, odpowiednio, od dnia
27 kwietnia 2000 r. i od dnia 28 pazdziernika
2000 r. Wpis obejmuje rézne uslugi zwiazane
z logistyka i przekazywaniem danych, gléw-
nie przyjmowanie i doreczanie przesylek.

10. Po wspomnianym wpisie DHL Interna-
tional, w ktdrej prawa wstapila spétka DHL
Express France, uzywala terminéw ,web
shipping” i ,webshipping” w celu oznaczenia
ustugi zarzadzania przesylkami ekspresowy-
mi dostepnej gléwnie poprzez Internet.

11. W dniu 9 listopada 2007 r. Tribunal
de Grande Instance de Paris wydal wyrok
w postepowaniu wszczetym przez Chro-
nopost przeciwko DHL Express France
w przedmiocie naruszenia znaku towaro-
wego. Wspomniany sad, ktéry dziatal jako
sad wlasciwy w sprawach wspdlnotowych
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znakdéw towarowych, orzekajac na korzysé
powoda, stwierdzil, iz doszlo do naruszenia
prawa do znaku towarowego. W ten sposéb
sad zakazal kontynuowania dziatan stanowia-
cych naruszenie oraz natozyl okresowa kare
pieniezna.

12. W wyniku odwotania od wyroku Tribu-
nal de Grande Instance Cour d’Appel de Pa-
ris, dzialajac jako sad drugiej instancji w spra-
wach wspélnotowych znakéw towarowych,
utrzymal sporne orzeczenie. Niemniej jed-
nak sad ten nie uznal roszczenia Chronopost
o rozszerzenie zakazu nalozonego na DHL
Express France na cale terytorium Wspélno-
ty. W zwigzku z tym wyrok sadu apelacyjnego
utrzymal ograniczenie skutkéw zakazu wy-
acznie do terytorium francuskiego.

13. DHL Express France wniosta od wyroku
Cour d’Appel de Paris skarge kasacyjna do
Cour de Cassation, ktéra zostala oddalona.
Chronopost ze swej strony przylaczyt sie do
tej skargi w kwestii dotyczacej zakresu teryto-
rialnego zakazu i okresowej kary pieniezne;j.

14. Na podstawie argumentéw przedstawio-
nych przez Chronopost Cour de Cassation
uznal, iz podniesiona kwestia wymaga doko-
nania wyktadni przez Trybunal Sprawiedli-
wosci, uzasadniajac w ten sposéb skierowanie
niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym.
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III — Pytanie prejudycjalne i postepowa-
nie przed Trybunalem Sprawiedliwo$ci

15. W dniu 29 czerwca 2009 r. wplynal do
sekretariatu ~ Trybunalu  Sprawiedliwosci
wniosek o wydanie orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, w ktérym zwrdcono si¢ do niego
o odpowiedz na nastepujace pytania:

»1) Czy art. 98 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w spra-
wie wspdlnotowego znaku towarowe-
go nalezy interpretowaé w ten sposob,
ze zakaz wydany przez sad w sprawach
wspdlnotowych znakéw towarowych jest
skuteczny ipso iure na calym terytorium
Wspdlnoty?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi
przeczacej na powyzsze pytanie, czy sad
ten moze w szczegdlnosci rozszerzyc
ten zakaz na terytorium innych panstw,
gdzie dopuszczono si¢ naruszen prawa
do znaku lub istnieje ryzyko, ze narusze-
nia te zostana dokonane?

3) W jednym lub w drugim przypadku, czy
$rodki przymusu, ktérych zastosowanie
na podstawie swego prawa krajowego
orzekl sad w zwiazku z wydanym zaka-
zem, stosuje si¢ na terytorium panstw
czlonkowskich, w ktérych ten zakaz jest
skuteczny?

4) W przeciwnym wypadku, czy sad moze
orzec zastosowanie takiego srodka przy-
musu, podobnego lub odmiennego od
tego, jaki przyjmuje na mocy prawa kra-
jowego, stosujac prawo krajowe paristw,
w ktorych zakaz ten jest skuteczny?”.
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16. W terminie wskazanym w art. 23 Statutu
Trybunatu Sprawiedliwo$ci uwagi na pismie
przedstawily, poza Chronopost, takze rzady
francuski, niemiecki, Zjednoczonego Krole-
stwa i niderlandzki, jak réwniez Komisja.

17. W rozprawie, ktéra odbyla sie w dniu
30 czerwca 2010 r., uczestniczyli pelnomoc-
nik Chronopost, przedstawiciele rzadéw
francuskiego i niemieckiego oraz Komisji.

IV — Wprowadzenie: sady wlasciwe
w sprawach wspdlnotowych znakéw to-
warowych jako sadownictwo szczegdlne
Unii stanowiace cze$¢ wladzy sadowniczej
panstw czlonkowskich

18. Tytulem wstepu, rozstrzygniecie niniej-
szej sprawy wymaga krotkiego przedstawie-
nia modelu sadownictwa stworzonego dla
wspdlnotowych znakéw towarowych przez
rozporzadzenie (WE) nr 40/94, jak réwniez
celéw, ktére ma osiagnac to uregulowanie po-
przez utworzenie tytulu wlasnosci przemy-
stowej o charakterze ponadkrajowym.

19. Jak mogliSmy zauwazy¢, rozporzadze-
nie (WE) nr 40/94 stworzylo szczegélny
rezim prawny dla wspolnotowego zna-
ku towarowego, ktéry zawiera utworzenie

wyspecjalizowanego systemu sadowniczego,
aczkolwiek podzielonego, jesli mozna tak po-
wiedzie¢, na dwa poziomy. Pierwszy poziom
obejmuje Urzad Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (OHIM), ktérego de-
cyzje podlegaja zaskarzeniu do sadu oraz,
ewentualnie, do Trybunatu Sprawiedliwosci®.
Szczegolna funkcja tego sadu polega na roz-
strzyganiu co do zgodno$ci z prawem decyzji
OHIM w przedmiocie wpisu wspdlnotowego
znaku towarowego. Drugi z tych pozioméw
stanowia sady panstw czltonkowskich, ktére
orzekaja w przedmiocie pozwdw o stwierdze-
nie naruszenia praw ze wspélnotowego znaku
towarowego, jakie moga wnosi¢ uprawnie-
ni ze wspolnotowych znakéw towarowych®.
Podsumowujac, podczas gdy OHIM i sady
Unii rozstrzygaja spory wertykalne powstate
pomiedzy jednostka a organem administracji
prowadzacym rejestr wspélnotowych zna-
kéw towarowych, sady krajowe wlasciwe sa
jedynie w przypadku sporéw horyzontalnych
powstalych pomiedzy jednostkami’.

20. Nalezy podkresli¢ okoliczno$¢, iz sady
krajowe dzialaja w tym przypadku jako sady
w sprawach wspdlnotowych znakéw towa-
rowych. W tym wypadku nie chodzi o to, ze
sady krajowe pelnia role sadéw w odniesieniu
do prawa wspélnego dla Unii, co czynia juz
poprzez stosowanie europejskiego porzadku

5 — Zobacz w szczeg6lnosci tytuly II1 i VII oraz art. 125 i nast.
rozporzadzenia (WE) nr 40/94.

6 — Zobacz w szczegdlnosci art. 91 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94.

7 — W przedmiocie podzialu sadownictwa w zakresie wspdl-
notowych znakéw towarowych, jak réwniez jego kon-
struktywnej krytyki, zob. opinie rzecznika generalnego
D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie C-206/04 P Miilhens
przeciwko OHIM (wyrok z dnia 23 marca 2006 r.), Zb.Orz.
s.1-2717, pkt 60-69.
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prawnego w odniesieniu do zwyklych sporéw
zawistych przed tymi sagdami. Zadanie sadu
krajowego jako sadu wlasciwego w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych réz-
ni sie od zadania pelnionego przez sad Unii,
aczkolwiek oba te zadania ewidentnie posia-
daja cechy wspdlne. W odréznieniu od sy-
tuacji, jaka ma miejsce w konwencjonalnym
kontek$cie zastosowania w sadownictwie
prawa Unii, spér dotyczacy wspolnotowego
znaku towarowego przeksztalca sad krajo-
wy w sad szczegdlny Unii, utworzony w celu
ochrony praw wynikajacych ze szczegdlnego
unijnego tytulu wlasnosci w ramach systemu
wlasciwosci sadéw Unii, o ktérego prawidlo-
we funkcjonowanie powinny dbaé parstwa
cztonkowskie®.

21. Podobnie nieprzypadkowo rozporzg-
dzenie nr 40/94 w motywach czternastym
i pietnastym przypomina parnstwom czlon-
kowskim o celowosci ustalenia ,mozliwie
ograniczonlej] liczb[y] sadéw krajowych
pierwszej i drugiej instancji, majacych wla-
$ciwo$¢ w sprawach o naruszenie i waznos$c
wspdlnotowych znakéw towarowych’, w od-
niesieniu do orzeczen ktérych koniecznym
jest, aby byly one ,skuteczne i obejm[owaly]
cale terytorium Wspolnoty, jako ze jest to
jedyny spos6b unikniecia sprzecznych orze-
czen ze strony sadéw”.

8 — Zobacz Ch. Wadlow, Enforcement of Intellectual Property in
European and International Law, London, Sweet & Maxwell
1998, s. 255 i nast.
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22. Poprzez te wlasciwos¢ nalezy stwierdzic,
iz sady krajowe wlasciwe w sprawach wspél-
notowych znakéw towarowych, oprécz tego
ze sa sadami szczeg6lnymi Unii, stuza zapew-
nieniu ponizej wymienionych celéw.

23. Przede wszystkim sady wlasciwe w spra-
wach wspoélnotowych znakéw towarowych
zapewniaja jednolito§¢ materialnego syste-
mu wspdlnotowych znakéw towarowych,
rozumiang jako wspdlne i autonomiczne
ramy prawne, ktérego przepisy pozwalaja na
ustanowienie, przyznanie i ewentualnie wy-
gasniecie unijnego tytulu wlasnosci wspét-
istniejacego z innymi tytutami wlasnosci,
krajowym znakiem towarowym terytorialnie
ograniczonym do terytorium kazdego pan-
stwa cztonkowskiego®. Idee te rozporzadze-
nie (WE) nr 40/94 okre$la jako ,zasade jedno-
lito$ci wspélnotowego znaku towarowego” '°.

24. Po drugie, sady wlasciwe w sprawach
wspdlnotowych znakéw towarowych zapew-
niaja jednolito$¢ ochrony sadowej wspolno-
towego znaku towarowego. Przeksztalcajac
sady krajowe w sady szczegdlne Unii wy-
posazone w przepisy proceduralne, ktérym
przystuguje pierwszenstwo i skutek bezpo-
$redni, oraz ustanawiajac zasady wlasciwosci
sadowej okreslajace w sposob szczegdlny sad

9 — Motyw drugi rozporzadzenia (WE) nr 40/94 oddaje to
z duza jasno$ciq: ,dzialanie takie polega na ustanowie-
niu przepiséw wspélnotowych dla znakéw towarowych,
na podstawie ktérych przedsiebiorstwa moga otrzymac
w ramach jednolitego postepowania wspélnotowe znaki
towarowe, ktérym przyznano jednolita ochrone i ktére
wywoluja jednolite skutki na calym terytorium Wspdlnoty”.

10 — Zobacz art. 1 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 40/94, ktéry
stwierdza w pierwszym zdaniu, iz ,[w]spélnotowy znak
towarowy ma charakter jednolity”.
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wlasciwy dla rozstrzygniecia sporu, rozpo-
rzadzenie (WE) nr 40/94 przyznalo ochronie
praw wilasciciela znaku towarowego szcze-
gblne znaczenie. W kazdym przypadku roz-
porzadzenie (WE) nr 40/94 stuzy uniknieciu
wielosci sadéw, co utrudnialoby uzyskanie
jednolitego rozstrzygniecia i powodowaloby
w ten sposéb niepewno$é prawnag .

25. Wreszcie — i to ma tutaj szczegélne zna-
czenie — sady krajowe wlasciwe w sprawach
wspdlnotowych znakéw towarowych po-
winny umozliwi¢ efektywnos¢ i skutecznos¢
systemu materialnego i proceduralnego.
Wspélnotowy znak towarowy nie istnieje
bowiem w prézni. Z drugiej strony, réwnie
istotna dla wspdlnotowego znaku towarowe-
go jest jego uzyteczno$¢ praktyczna w celu
przyznania ochrony osobom prowadzacym
dzialalnos¢ zawodowa i przedsiebiorstwom,
ktérzy w sposéb zgodny z prawem tworza
lub wykorzystuja oznaczenia w swojej dzia-
falno$ci gospodarczej. Rozdrobniony wspél-
notowy znak towarowy, z r6znymi systemami
w poszczeg6lnych panstwach cztonkowskich,
co mogloby powodowaé spory pomiedzy
poszczeg6lnymi sadami krajowymi, bylby
raczej malo atrakcyjnym tytulem wlasnosci
i ostatecznie dla wlasciciela takiego znaku
bytoby to bardziej kosztowne niz zarejestro-
wanie kilku znakéw krajowych. Tym samym
celem rozporzadzenia (WE) nr 40/94 jest to,
aby wspdlnotowy znak towarowy przyznawal
jego wlascicielowi skuteczny tytul, ktérego

11 — Zobacz Ch. Wadlow; ibidem.

uzytkowanie, jak réwniez obrona nie bedzie
pociaga¢ za sobg nadmiernych obcigzen
finansowych.

26. Podsumowujac, zasady wlasciwosci sa-
dowej zawarte w art. 92-96 rozporzadze-
nia nr 40/94 tworza system, w ktorym sady
krajowe dzialaja jako szczegélne organy Unii
powolane do stosowania wspomnianych
przepisow w sposéb zapewniajacy jednoli-
to$¢ znaku towarowego, jak tez jego ochrone,
bez powodowania nadmiernych kosztéw dla
osdb, ktére sie na nie powoluja.

27. Powyzsze uwagi pozwalaja juz na zakre-
$lenie i udzielenie odpowiedzi, jakiej moim
zdaniem nalezy udzieli¢ na pytania przed-
stawione przez Cour de Cassation w po-
stanowieniu odsylajacym. Niemniej jednak
narzuca sie refleksja odnos$nie do art. 98 roz-
porzadzenia (WE) nr 40/94, ktérego tres$é
dotyczy zakazéw i $rodkéw akcesoryjnych,
o jakich moze zdecydowa¢ sad w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych i ktére-
go ostatecznie dotycza pytania przedstawione
przez sad odsylajacy.

V — Tres$é, funkcje i zakres art. 98 rozpo-
rzadzenia nr 40/94

28. Artykul 98 ust. 1 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94 przewiduje cigzacy na sadzie wla-
$ciwym w sprawach wspoélnotowych zna-
kéw towarowych obowigzek wydania po
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stwierdzeniu naruszenia zgodnie z art. 9
wspomnianego rozporzadzenia ,decyzji
zakazujacej [naruszajagcemu] pozwanemu
dzialan stanowiacych naruszenie lub stwa-
rzajacych grozbe naruszenia” W rezultacie
chodzi o orzeczenie, ktére sad w sprawach
wspdlnotowych znakéw towarowych wydaje
po stwierdzeniu naruszenia praw ze znaku
towarowego. Jedyny wyjatek przewidziany
zostal dla przypadkéw, w ktérych istnieja —
jak stanowi ten przepis — ,szczegélne powo-
dy zaniechania tego” '*. Przepis ten uprawnia
réwniez sad wlasciwy w sprawach wspélno-
towych znakéw towarowych do zastosowania
staki[ch] $rodk[éw] [...], ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu” %, Jak juz
wspomniatem, przepis ten rodzi wiele pytan,
przy czym wiekszo$¢ z nich jest Zrédtem ni-
niejszego postgpowania.

29. Przede wszystkim nalezy jasno stwier-
dzi¢, iz pomimo ze art. 98 rozporzadzenia
nr 40/94 nosi tytut ,Sankcje’, to jednak nie
sa one w rzeczywistosci jedynym celem tego
przepisu, w szczegélnosci jego ust. 1. Tym,
co przede wszystkim zostalo w nim uregu-
lowane, sa $rodki, jakie sad wlasciwy w spra-
wach wspoélnotowych znakéw towarowych
podejmuje, aby orzeczenie stwierdzajace
naruszenie zostalo skutecznie wykonane.
W przeciwienstwie do wiekszo$ci zwyklych
postepowan cywilnych, w ktérych orzecze-
nie stwierdzajace naruszenie moze wymagac
przymusowej egzekucji po wydaniu orzecze-
nia deklaratywnego, art. 98 ust. 1 stanowi,
iz sad w sprawach wspolnotowych znakéw
towarowych podejmuje tyle $rodkéw, ile jest
niezbedne dla uniemozliwienia przyszlych

12 — W przedmiocie obowigzku wydania zakazu i definicji
»szczegélnych powodéw’, ktére pozwalaja na zastosowanie
wyjatku, zob. wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
C-316/05 Nokia Corp., Zb.Orz. s. I-12083, pkt 47-52.

13 — W przedmiocie obowigzku, a nie uprawnienia do przyje-
cia $rodkéw zabezpieczajacych, zob. ww. wyrok w sprawie
Nokia Corp., pkt 59-62.
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dziatan i zapobiezenia im. W tym celu przepis
ten rozréznia dwie grupy $rodkéw: z jednej
strony zakaz, a z drugiej strony $rodki zabez-
pieczajace zakaz.

30. W ten sposob orzeczenie deklaratywne,
ktdre stwierdza naruszenie lub grozbe naru-
szenia wspolnotowego znaku towarowego,
jest przestanka, ktérej naturalng konsekwen-
cja jest zakaz. Jak juz wyjasnilem, zakaz jest
naturalna konsekwencja powstata w momen-
cie stwierdzenia naruszenia. Ponadto zakaz
ten wydaje sie jednocze$nie ze wspomnianym
orzeczeniem, bowiem jedynie w ten sposéb
mozna zapewni¢ pelna skuteczno$¢ orzecze-
nia deklaratywnego. W przeciwnym razie, jak
podkreslit Trybunal Sprawiedliwosci w ww.
wyroku w sprawie Nokia, ,nie zostalby osia-
gniety cel art. 98 ust. 1 rozporzadzenia, kt6-
rym jest zapewnienie na calym terytorium
Wspdlnoty jednolitej ochrony przed narusze-
niem praw do wspdlnotowych znakéw towa-
rowych” ™. Okoliczno$¢, iz przepis ten méowi
o odrebnej ,decyzji’; jakby chodzilo o nie-
zalezne orzeczenie, niekoniecznie oznacza,
ze o zakazie tym orzeka si¢ w oddzielnym
orzeczeniu ani tez w innej chwili. W pew-
nym stopniu sformulowanie to mozna uzna¢
za wyraz autonomii zakazu w stosunku do

14 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Nokia Corp., pkt 60.
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orzeczenia co do istoty, rozumiejac 6w zakaz
jako indywidualny nakaz skierowany do po-
zwanego, ktéry rézni sie od orzeczenia doty-
czacego prawa podmiotowego.

31. To samo nalezy stwierdzi¢ w stosunku
do s$rodkéw zabezpieczajacych, do ktérych
odnosi sie¢ wspomniany art. 98. Po wydaniu
bowiem orzeczenia stwierdzajacego naru-
szenie lub grozbe naruszenia wspélnotowego
znaku towarowego sad moze zosta¢ wezwany
do zastosowania poza wspomnianym zaka-
zem $rodkow, ktére zapewnia przestrzeganie
zakazu. Otéz pomimo ze chodzi o $rodek fa-
kultatywny, ktéry sad wlasciwy w sprawach
wspdlnotowych znakéw towarowych moze
zastosowad, jezeli uzna to za stosowne, to
wiadomo réwniez, iz chwilg jego wydania jest
najczesciej chwila, w ktdérej wydaje si¢ orze-
czenie deklaratywne oraz zakaz.

32. Zakaz i $rodki zabezpieczajace sg zatem
ze soba zwiazane. Zakaz jest — jesli mozna tak
powiedzie¢ — naturalnym i koniecznym skut-
kiem orzeczenia stwierdzajacego naruszenie,
wlaczajacym do jego sentencji dodatkowe zo-
bowiazanie zaniechania dzialan skierowane
do pozwanego. W przypadku naruszenia za-
kazu wszedtby w gre srodek dodatkowy jako
reakcja na naruszajace zakaz dzialania po-
zwanego. W zwiazku z tym funkcja tych $rod-
kéw jest zaréwno funkcja prewencyjna, jak
i funkcja represyjna, jako — innymi stowy —
mechanizméw stuzacych przede wszystkim
zniecheceniu do naruszania zakazu zawarte-
go w orzeczeniu sadowym, bedacych jedno-
cze$nie $rodkami karnymi.

33. Biorac pod uwage powyzsze, mozemy
z wieksza pewnoscia przystapi¢ do oceny
pytan przedstawionych przez Cour de Cassa-
tion. Z jednej strony pierwsze i drugie pyta-
nie sadu krajowego dotyczg zakazu, podczas
gdy dwa pozostale pytania dotycza srodkéw
dodatkowych zwiazanych z zakazem. W ten
sposéb pomimo ze sad odsylajacy zwrdcil
sie do Trybunatu Sprawiedliwosci, przedsta-
wiajac mu cztery rézne pytania, uwazam, iz
mozna udzieli¢ odpowiedzi w dwdéch blo-
kach, koncentrujac sie w pierwszym bloku na
pytaniach dotyczacych zakazu, a w drugim
na analizie charakteru i systemu stosowania
$rodkéw zabezpieczajacych.

VI — Dwa pierwsze pytania: skutki teryto-
rialne zakazow orzekanych przez sad wla-
$ciwy w sprawach wspélnotowych znakéow
towarowych

34. Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 usta-
nawia jednolity system obejmujacy — jak
juz wyjasnilem — wspélne ramy materialne
i proceduralne, ktérym towarzysza $rodki za-
pewniajace skuteczno$¢ tego systemu. W ten
sposéb okoliczno$é, iz sady krajowe uzyskuja
role sad6éw szczegblnych Unii na warunkach,
ktére poszerzaja ich uprawnienia w imie jed-
nolito$ci znaku towarowego, mogtaby stusz-
nie prowadzi¢ do wniosku, iz ich orzeczenia
wywoluja skutki ope legis, w spos6b bezwa-
runkowy i automatyczny, w calej Unii.
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35. Takie stanowisko bowiem, zgodnie z kté-
rym wszelkie orzeczenie krajowe w tej dzie-
dzinie przeksztalca si¢ w orzeczenie skutecz-
ne w calej Unii, wydaje sie by¢ bardziej spdjne
z podstawowym zamyslem rozporzadzenia
(WE) nr 40/94. Nie jest to jednak jedyna moz-
liwa linia wyktadni. W rzeczywistosci istnieje
inna wykladnia, nieco odmienna, w kazdym
razie bardziej dostosowana do celéw, ktérym
stuzy ten przepis i moim zdaniem bardziej
prawidlowa.

36. Jako punkt wyjscia nalezy podkresli¢, iz
sad wlasciwy w sprawach wspdélnotowych
znakéw towarowych posiada wyraznie okres-
long jurysdykcje, ktéra zgodnie z art. 93
i art. 94 rozporzadzenia (WE) nr 40/94
uprawnia go do orzekania w przedmiocie
czynéw popelnionych na terytorium innych
panstw cztonkowskich Unii’®. Wspomnia-
na zasada jurysdykcji znajduje wyjasnienie
w uprzednio wskazanych celach uregulowa-
nia wspolnotowego znaku towarowego, po-
niewaz dazy do tego, aby wtasciciel wspolno-
towego znaku towarowego moégl zwrécic sie
tylko do jednego sadu, a nie do kilku z nich,
przy dochodzeniu roszczen o zaniechanie
dziatan stanowiacych naruszenie w réznych
panstwach czlonkowskich. W zwigzku z tym

15 — Jedyny wyjatek od tej zasady, jak wskazuje art. 94 ust. 2 roz-
porzadzenia (WE) nr 40/94, wychodzi z zalozenia, iz sad
wlasciwy w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych
opiera swoja jurysdykcje na art. 93 ust. 5 tego rozporzadze-
nia, zgodnie z ktérym ,[p]ostepowania w odniesieniu do
powédztw i roszczen okreslonych w art. 92, z wyjatkiem
powédztw o stwierdzenie braku naruszenia wspolnoto-
wego znaku towarowego, moga réwniez toczy¢ si¢ przed
sadami panstwa czlonkowskiego, w ktérym mialo miejsce
naruszenie lub wystapila grozba naruszenia, lub w ktérym
zostala dokonana czynnos¢ w rozumieniu art. 9 ust. 3 zda-
nie drugie”.
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jezeli sad wlasciwy w sprawach wspoélnoto-
wych znakéw towarowych ma jurysdykcje
na podstawie art. 93 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94, jego orzeczeniu w sprawie narusze-
nia, niezaleznie od miejsca jego dokonania,
towarzyszy¢ bedzie zakaz oraz $rodki zabez-
pieczajace ten zakaz '°.

37. W oparciu o powyzsze uwagi zgadzam
sie z Komisjg, ktéra twierdzi, iz w celu od-
powiedzi na przedstawione pytanie nalezy
wyj$¢ od dokonania rozréznienia pomiedzy
skutkami ustalenia sadu dotyczacego prawa
podmiotowego a skutkami samego w so-
bie orzeczenia sadowego. Rozporzadzenie
nr 40/94 pozwala bowiem sadowi wlasciwe-
mu w sprawach wspélnotowych znakéw to-
warowych na dokonanie ustalen dotyczacych
prawa podmiotowego przyznanego przez akt
prawa wtérnego Unii, ktére to prawo zosta-
to naruszone w jednym lub kilku panstwach
czlonkowskich. Orzeczenie sadu w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych odnosi
sie zatem do prawa podmiotowego przyzna-
nego przez Unig, ktérego ochrona prawna
zostala powierzona krajowym sadom szcze-
golnym Unii. W rezultacie orzeczenie sadu
dotyczace prawa podmiotowego jest co do
zasady skuteczne w calej Unii.

38. Niemniej jednak kazdy spér wynika
z okolicznosci faktycznych i prawnych danej
sprawy, w zwiazku z czym moga istnie¢ sytu-
acje, kiedy powdd reaguje jedynie na narusze-
nie dokonane w kilku panistwach cztonkow-
skich, w ktérym to przypadku orzeczenie ma

16 — Zobacz pkt 30 i 31 niniejszej opinii.
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ograniczony skutek terytorialny . Podobnie
bedzie wéwczas, gdy naruszenie zostalo do-
konane jedynie w kilku okreslonych pan-
stwach czlonkowskich, co — jak si¢ wydaje —
ma miejsce w niniejszej sprawie, poniewaz
wprowadzenie w blad pozostaje w zwiaz-
ku z jezykiem uzywanym na kazdym z tych
terytoriéw . W rezultacie jezeli powdd nie
wskaze zakresu terytorialnego naruszenia
w danej sprawie, na pozwanym spoczywac
bedzie udowodnienie, ze naruszenie ograni-
czalo sie do okreslonego obszaru geograficz-
nego. W przeciwnym razie regula bedzie, ze
orzeczenie sadu w sprawach wspélnotowych
znakéw towarowych stwierdzajace narusze-
nie jest jednakowo skuteczne na catym tery-
torium Unii.

39. W zwigzku z tym jedyng wykladnia sp6j-
ng z powyzszymi uwagami jest wykladnia,
zgodnie z ktdérg zakres terytorialny zakazu
przewidzianego w art. 98 ust. 1 odpowiada

17 — Za ograniczeniem terytorialnym zakazu przewidzianego
we wspomnianym art. 98 opowiada sie rzecznik generalny
E. Sharpston w opinii z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
C-301/07 PAGO International (wyrok z dnia 6 pazdziernika
2009 1.), Zb.Orz. s. 1-9429, aczkolwiek Trybunat Sprawiedli-
wosci nie wypowiedzial si¢ w tej kwestii. Zdaniem rzecz-
nika generalnego, ,[r]zadko kiedy ma miejsce sytuacja,
w ktérej sad wydaje zarzadzenie o szerszym zakresie, niz
jest to potrzebne; watpliwe zreszta, czy byloby to wlasciwe.
W sytuacji, gdy naruszenie znaku towarowego ograniczone
jest do terytorium pojedynczego panstwa czlonkowskiego
(w tym wypadku, do terytorium Austrii), zazwyczaj bedzie
wystarczajace, by zarzadzenie nakazujgce zaprzestania tego
naruszenia takze bylo ograniczone do tego pojedynczego
panstwa czfonkowskiego. Zaden z przepiséw rozporzadze-
nia nie stoi na przeszkodzie wydaniu ograniczonego zarza-
dzenia przez sad w ten wiasnie spos6b” (pkt 57).

18 — Zobacz m.in. wyroki Sadu Pierwszej Instancji: z dnia
18 wrzesnia 2008 r. w sprawie T-172/05 Armacell Enter-
prise GMBH przeciwko OHIM — nmc (ARMAFOAM),
Zb.Orz. s. 11-4061, pkt 65 i nast.; z dnia 14 pazdziernika
2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko
OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec.
s. 11-4335), pkt 50; z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02
Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM — Spadkobiercy
Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. s. I1-2073, pkt 48.

zakresowi terytorialnemu przypisanemu na-
ruszeniu prawa podmiotowego. Tym samym
jezeli sad w wlasciwy w sprawach wspélnoto-
wych znakéw towarowych stwierdza, iz naru-
szenie ograniczone bylo do terytorium cha-
rakteryzujacego sie jednolitoscia jezykows,
zakaz wydany zostanie réwniez w odniesie-
niu do tego obszaru geograficznego. W prze-
ciwnym razie jezeli orzeczenie stwierdzajace
naruszenie nie zawiera zadnej wzmianki na
temat zakresu terytorialnego, zakaz skutecz-
ny jest w calej Unii.

40. Skutki przyznane przez rozporzadzenie
orzeczeniu sadowemu sg — jak juz wskaza-
tem — odmienne od skutkéw, jakie przyznaje
ono prawu podmiotowemu. Orzeczenie to
nie obowigzuje automatycznie na calym te-
rytorium Unii, poniewaz jest decyzja wladzy
publicznej danego panstwa, lecz zasadniczo
wywiera skutki na terytorium parnstwa, w kté-
rym zostalo ono wydane, korzystajac jednak
z szybkiego i skutecznego systemu uznawania
orzeczen sagdowych przewidzianego w rozpo-
rzadzeniu nr 44/2001%. W zwiazku z tym
orzeczenie sadu dotyczace istoty sprawy wy-
wiera skutki na obszarze szerszym niz pan-
stwo, w ktérym ma siedzibe sad, tymczasem
orzeczenie, jako dokument sadowy wydany
przez krajowe organy publiczne, wywiera
skutki jedynie na terytorium tego panstwa
i podlega w tym celu uprzywilejowanemu
systemowi uznawania.

19 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia
2000 r. w sprawie jurysdykgji i uznawania orzeczen sado-
wych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i han-
dlowych (Dz.U. L 12, 5. 1).
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41. Tym samym odpowiadajac na dwa
pierwsze pytania przedstawione przez Cour
de Cassation, uwazam, iz wykladni art. 98
rozporzadzenia (WE) nr 40/94 nalezy doko-
nywa¢ w ten sposéb, ze zakaz wydany przez
sad wlasciwy w sprawach wspdlnotowych
znakéw towarowych, co do zasady i z zastrze-
zeniem wyraznie odmiennego postanowie-
nia, wywiera pelne skutki prawne na calym
terytorium Unii. W zwigzku z tym nie ma ko-
nieczno$ci udzielania odpowiedzi na drugie
pytanie skierowane przez sad krajowy.

VII — Trzecie i czwarte pytanie: wlasci-
wy system i zakres srodkéw dodatkowych
przyjetych przez sad wlasciwy w spra-
wach wspélnotowych znakéw towarowych
w celu zapewnienia przestrzegania zakazu

42. Dodatkowe trudnosci powoduje -
o czym bedzie mowa w dalszej cze$ci opinii —
orzekanie i zakres $rodkéw zabezpieczaja-
cych wspomniany zakaz, ktére art. 98 ust. 1
okresla jako ,érodki, [...] ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu”. Powsta-
je w szczegdlnosci watpliwosé, czy srodki
takie powinny by¢ traktowane w sposéb jed-
nolity, czy przepis ten odsyla w tym zakresie
do uregulowan proceduralnych poszczegdl-
nych panstw cztonkowskich. OdpowiedZ na
to pytanie warunkuje takze kwestie skutkéw
$rodkéw dodatkowych i nie bez powodu
Cour de Cassation zwrdcit sie do Trybunatu
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Sprawiedliwo$ci o odpowiedz w obydwu tych
kwestiach.

43. Uwazna lektura art. 98 rozporzadze-
nia (WE) nr 40/94, zaré6wno pierwszego, jak
i drugiego ustepu, dowodzi, iz prawodawca
unijny wypowiada si¢ w przedmiocie réznych
rodzajéw srodkéw. Z jednej strony ust. 1 do-
tyczy ,$rodk[éw], [...] ktdrych celem jest za-
pewnienie przestrzegania zakazu’, a z drugiej
strony ust. 2 odwoluje sie w sposdb raczej
nieokreslony do innych $rodkéw, ktére moga
zosta¢ wydane w sposéb ogélny. W odnie-
sieniu do pierwszego rodzaju $rodkéw prze-
pis ten stanowi, iz sad wlasciwy w sprawach
wspdlnotowych znakéw towarowych stosuje
»ustawodawstwo krajowe’, podczas gdy po-
zostale, wspomniane w ust. 2, przyjmowane
sa zgodnie z ,praw[em] obowigzujac[ym]
w panstwie czlonkowskim, w ktérym mialy
miejsce akty naruszenia lub wystapilo zagro-
zenie naruszenia’.

44. To wlasnie odmienne traktowanie dopro-
wadzito Cour de Cassation do przedstawienia
trzeciego i czwartego pytania, lecz w istocie
oba te pytania dotycza tej samej watpliwosci:
czy okresowa kara pieniezna, jako $rodek za-
bezpieczajacy zwigzany z naruszeniem zaka-
zu, regulowana jest we wszystkich aspektach
przez prawo miejsca siedziby sadu, czy takze
przez prawo miejsca, ktérym nastapito naru-
szenie? Méwigc innymi stowy, czy okresowa
kara pieniezna jest ,$rodk[iem], [...] ktér[ego]
celem jest zapewnienie przestrzegania zaka-
zu’; ajedli tak, czy przez ,ustawodawstwo kra-
jowe’, do ktérego odwoluje sie art. 98 ust. 1,
nalezy rozumie¢ ustawodawstwo miejsca sie-
dziby sadu i czy stosuje sie je we wszystkich
etapach okresowej kary pienieznej?
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45. Odpowiedz na te watpliwosci wynika
z rozporzadzenia oraz z celéw, ktérym ono
stuzy, jednakze udzielajac jej, nalezy wziag¢
pod uwage rdéwniez szczegdlna strukture
i charakter okresowych kar pienieznych.

A — Okresowe kary pienigzne i ich charakter
w Swietle art. 98 ust. 1 rozporzgdzenia (WE)
nr 40/94

46. Okresowe kary pieniezne, w szczegodl-
noéci w dziedzinie znakéw towarowych,
sa $rodkami znanymi w wiekszosci panstw
czlonkowskich. Ich funkcja — jak wiadomo —
polega na zapewnieniu wykonania pewnego
zobowiazania, ktérym w niniejszym przypad-
ku jest zakaz, do ktérego odwotluje sie art. 98
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/98, wczesniej juz
szczeg6lowo objasniony. Pomimo ze moze
ona rézni¢ sie w poszczegdlnych uregulowa-
niach krajowych, okresowa kara pienigzna
jest co do zasady sankcja pieniezna, ktorej
wysokos¢ uzalezniona jest od liczby dni trwa-
nia naruszenia. W przypadku okresowych
kar pienieznych stosowanych na podstawie
przywolanego art. 98 ust. 1 sankcja obcig-
za pozwanego, ktéry narusza zakaz zawarty
w wyroku stwierdzajacym naruszenie.

47. W zwigzku z tym nie mozna negowac,
iz okresowa kara pieniezna jest instytucja
charakteryzujaca sie znacznym stopniem
zlozonosci, ktéry wzrasta, kiedy $rodek ten

ma zosta¢ zastosowany w kontekscie trans-
granicznym. Okresowa kara pieniezna ma
bowiem, méwiagc dokladniej, trzy mozliwe,
powiazane wzajemnie etapy, z ktérych kazdy
podlega odrebnemu rezimowi, Na pierwszym
etapie dochodzi do konfiguracji okresowej
kary pienieznej ze wskazaniem na stan fak-
tyczny (naruszenie zakazu, jak nalezy przy-
puszczac) oraz na skutek prawny w postaci
sankcji (kara pieniezna ustalana w zaleznosci
od dlugosci okresu naruszenia, wyrazane-
go zwykle w dniach). Na drugim etapie, po
stwierdzeniu rzeczywistego naruszenia zaka-
zu nalezy ustali¢ wysoko$¢ (kwote) tej sankcji
pienieznej, stosujac przewidziane w tym celu
zasady jej obliczania. Na trzecim i ostatnim
etapie kare te nalezy wyegzekwowac dobro-
wolnie lub przymusowo, w zwigzku z czym
naruszajacy staje wraz ze swoim majatkiem
wobec obowiazku zaptaty nalozonej kary.

48. Jak mozna zaobserwowac, kazdy z tych
etapdéw stosowania okresowej kary pieniez-
nej moze podlega¢ odmiennym zasadom
i procedurom. Tymczasem zlozonos¢ ta
zwieksza sie, gdy naruszenie zawiera element
transgraniczny, albowiem w takim przypad-
ku wchodza w gre rézne krajowe porzadki
prawne, ktérych zastosowanie w stosunku do
okresowej kary pienieznej moze mie¢ miej-
sce w ktéryms ze wspomnianych etapéw lub
w wiekszej ich liczbie. To dokladnie w tym
kontekscie powstaly dwa ostatnie pytania
i do Trybunatu Sprawiedliwo$ci nalezy wyjas-
nienie, w jakim zakresie zakaz przewidziany
w art. 98 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 wa-
runkuje skutki terytorialne i przepisy wlasci-
we dla okresowej kary pienieznej zastoso-
wanej na podstawie tego przepisu. Jednakze
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zanim przejdziemy do dalszej analizy, nasu-
waja sie dwie dodatkowe uwagi.

49. Przede wszystkim nie nalezy zapominac,
iz pomimo réznorodnych uregulowan kra-
jowych istniejacych w odniesieniu do $rod-
kéw zabezpieczajacych prawodawca unijny
wprowadzil w tej kwestii zharmonizowane
przepisy, ktdre przyczyniaja sie do zblizenia
uregulowan krajowych. Artykul 11 dyrektywy
2004/48/WE dotyczacy tego, co okresla on
jako ,zakazy sadowe’, przewiduje w odniesie-
niu do krajowych znakéw towarowych bedg-
cych przedmiotem harmonizacji na podsta-
wie tego aktu, iz ,,[j]eli tak przewiduje prawo
krajowe, niewypelnienie zakazu poddaje na-
ruszajacego, gdzie wlasciwe, powtarzalnej ka-
rze pienieznej w celu zapewnienia zgodnosci
z zakazem” *. Przepis ten wskazuje, iz w obec-
nym stanie transpozycji panstwa czlonkow-
skie juz przewidzialy prawnie mozliwo$¢, aby
ich sady nakladaly okresowe kary pieniezne,
aczkolwiek wiadomo réwniez, ze nic stoi na
przeszkodzie ustanowieniu (innych) srodkéw
alternatywnych lub dodatkowych.

50. Wtasnie z powodu istnienia mozliwosci
ustanowienia przez panstwa czlonkowskie
w ich porzadkach prawnych $rodkéw dodat-
kowych lub odmiennych od okresowych kar
pienieznych wspomniany art. 98 ust. 1 nie
wyraza sie na ich temat w spos6b konkretny,

20 — Przepis ten stanowi znaczny postep w stosunku do wczes-
niejszych uregulowan wspolnotowych, a dokladnie dyrek-
tywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 ., pierwszej
dyrektywy majacej na celu zblizenie ustawodawstw parstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. L 40, s. 1), ktérej przepisy ,proceduralne” milczaly
w kwestii okresowych kar pienieznych oraz innych réwno-
waznych srodkéw.
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lecz wymienia ogélnie ,$rodki, [...], ktérych
celem jest zapewnienie przestrzegania za-
kazu” Tak jest w przypadku brytyjskim, jak
wskazalo Zjednoczone Krélestwo w swoim
pisemnych uwagach, gdzie nieznane sa okre-
sowe kary pieniezne, a na trwale przyjal sie
contempt of court, rodek, ktéry — jak wiado-
mo — ma charakter karny.

51. Po drugie, jak wynika z powyzszych
uwag, Srodkami, do ktérych odwoluje sie
art. 98 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 40/94,
sa wylacznie te $rodki, ktére maja na celu
zabezpieczenie zakazu. Zgodnie z tym prze-
pisem, sad wlasciwy w sprawach wspoélno-
towych znakéw towarowych wydaje nakaz
zaprzestania naruszen i w razie potrzeby
stosuje $rodki wlasciwe dla osiggniecia jed-
nego celu, jakim jest zapewnienie wykonania
wspomnianego zakazu. Sg to zatem te $rodki,
ktére zgodnie z przywolanym ust. 1, zasto-
sowane zostaly zgodnie z ,ustawodawstwem
krajowym’, a nie jakiekolwiek inne, ktére sad
mogl zastosowaé. W przypadku kiedy nalezy
zastosowac inne $rodki, ktérych celem nie
jest jednak zapewnienie wykonania zakazu,
wlasciwym przepisem jest ust. 2 wielokrotnie
wspominanego art. 98.

52. W rzeczywisto$ci bowiem oraz wobec
réznych uregulowan istniejacych w pan-
stwach cztonkowskich rozporzadzenie (WE)
nr 40/94 stusznie dokonuje rozrdznienia po-
miedzy sSrodkami zabezpieczajacymi zakaz
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i innymi §rodkami, ktére w danym przypadku
dopuszcza prawo krajowe. Komisja podkre-
$lata te kwestie, odwotujac sie do argumentu
gramatycznego, ktéry zasluguje na uwage,
gdyz wiadomo, Zze ust. 2 art. 98 rozpoczyna
sie od ,,[w]e wszystkich pozostatych przypad-
kach’, co w $wietle innych wersji jezykowych
wyznacza wyrazna linie podzialu pomiedzy
$rodkami, o ktérych mowa w ust. 1, a tymi,
o ktérych mowa w ust. 2*. Wobec tego, ze
ust. 2 art. 98 odwoluje si¢ do $rodkéw od-
miennych, nalezy stwierdzi¢, iz ustep ten, po
tym jak zakaz i $rodki stuzace jego zabezpie-
czeniu zostaly uregulowane w ust. 1, obejmu-
je $rodki przymusu w ogdlnosci, ktére jednak
s3 odmienne od wcze$niej wskazanych %,

53. Wobec powyzszego nie ma watpliwosci,
iz okresowa kara pieniezna, taka jak nalozona
w niniejszej sprawie przez Tribunal de Gran-
de Instance de Paris, jest decyzja sluzaca
zabezpieczeniu wykonania zakazu zawarte-
go w orzeczeniu stwierdzajagcym naruszenie
w rozumieniu art. 98 ust. 1 rozporzadzenia
(WE) nr 40/94. Tribunal de Grande Instance

21 — Pomimo ze wersja francuska zblizona jest do hiszpariskiej
(»par ailleurs”), wersja niemiecka (,in bezug auf alle andere
Fragen”), wloska (,negli altri casi”) i angielska (,in all other
respects”) potwierdzajg ostatecznie, iz ust. 2 dotyczy sytu-
acji odmiennej niz przewidziana w ust. 1.

22 — Zobacz takze komentarz M. Desantes Real, Articulo 98,
w: A. Casado Cerviiio, M.L. Llobregat Hurtado, Comen-
tarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria,
Madrid, La Ley 2000, s. 7. Kazde uregulowanie krajowe
bowiem oferuje okreslony zespét takich $rodkéw, ktérego
celem nie jest zabezpieczenie zakazu, lecz samego orze-
czenia. Tak jest w przypadku nakazu zniszczenia towaréw,
nakazu zaplaty odszkodowania wraz z odsetkami albo opu-
blikowania wyroku lub w przypadku innych $rodkéw zobo-
wigzujacych pozwanego, nalozonych na niego. Tym samym
najczesciej wystepuja srodki wydane w tej samej chwili co
orzeczenie sadowe, ktére nie wymagaja w przeciwieristwie
do okresowej kary pienieznej pozniejszego orzeczenia
sadowego w celu ustalenia okreslonej kwoty.

de Paris zobowigzany byt zatem do zastoso-
wania $rodka ,zgodnie z przepisami swojego
ustawodawstwa krajowego”.

54. W zwiazku z tym przejde do oceny tego,
do czego doktadnie odnosi sie ust. 1 przywo-
tanego art. 98, kiedy méwi o ,ustawodaw-
stwie krajowym” oraz jakie skutki praktycz-
ne przyniesie odpowiedz, ktéra zaproponuje
Trybunatowi Sprawiedliwosci.

B — Prawo wiasciwe i skutki ,Srodk[d]w, [...],
ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu”

55. Po przyznaniu sadowi wlasciwemu
w sprawach wspdlnotowych znakéw towaro-
wych uprawnienia do zastosowania §rodkéw
zabezpieczajacych zakaz art. 98 ust. 1 dodaje
nieco dwuznaczny przepis o prawie wlasci-
wym, méwiac o ustawodawstwie ,,krajowym”
bez wskazania skutkéw i etapu stosowania
okresowej kary pienieznej, na ktérym to usta-
wodawstwo mialoby zastosowanie, oraz bez
wskazania, o prawo ktérego panistwa chodzi.

56. W pierwszej chwili wyktadnia moglaby
prowadzi¢ nas do odpowiedzi, iz prawem
wlasciwym jest lex loci delicti commissi w za-
kresie, w jakim zdanie bezpos$rednio poprze-
dzajace ten przepis odwoluje sie do ,dziatan
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stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia wspdlnotowego znaku
towarowego”. Poniewaz sad wlasciwy w spra-
wach wspélnotowych znakéw towarowych
moze by¢ wlasciwy zgodnie z art. 93 i art. 94
rozporzadzenia nr 40/94 do zbadania naru-
szefi popelnionych na jego terytorium, jak
réwniez na terytorium innych panstw czlon-
kowskich, mozna by doj$¢ do wniosku, iz
ostatnie zdanie wspomnianego ust. 1, konty-
nuujgc mysl zawarta bezposrednio wcze$niej,
odsyla sad do przepiséw tego paristwa czlon-
kowskiego, na terytorium ktérego doszlo do
wspomnianego naruszenia. Taka wykladnia
umozliwitaby przystosowanie rozwiazania do
szczegblnych cech kazdego rozpatrywanego
krajowego systemu prawnego oraz, ewentu-
alnie, utatwi¢ uznanie orzeczenia w panstwie,
ktérego prawo zostalo zastosowane. Jednakze
wykladnia ta napotyka wiele zastrzezen, nie
tylko wynikajacych z orzecznictwa, lecz takze
z interpretacji gramatycznej i co do istoty.

57. W rzeczywistosci bowiem w ww. wyroku
w sprawie Nokia Trybunal Sprawiedliwos$ci
uznal, aczkolwiek w obiter dicta, iz ,charak-
ter srodkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1
zdanie drugie rozporzadzenia, determinowa-
ny jest zatem przez prawo krajowe panstwa
czlonkowskiego, w ktérym siedzibe ma roz-
patrujacy dang sprawe sad wlasciwy w spra-
wach wspdlnotowych znakéw towarowych,
co wynika z wyraznego odestania do tego pra-
wa w tym przepisie”. Wynika z tego, iz prawo
kraju siedziby sadu stanowi co do zasady pra-
wo wlasciwe dla orzeczenia okresowej kary
pienieznej. Niemniej jednak nalezy réwniez
podkresli¢, iz wyrok ten odnosi sie do prawa
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wlasciwego dla ,charakteru” tych $rodkéw,
co — jak sie wydaje — pozostawia pytanie cze-
$ciowo otwartym.

58. Jednak jezeli powstaja watpliwosci co do
zakresu tego stwierdzenia, powinny one zo-
sta¢ rozwiane w oparciu o argument systemo-
wy. Jezeli bowiem prawodawca unijny chciat-
by, aby prawem wlasciwym w odniesieniu
do $rodkéw zabezpieczajacych zakaz bylo to
samo prawo, ktdére zostalo przewidziane dla
innych $rodkéw, ktére mozna orzec, art. 98
ust. 2 bylby zbedny, bowiem przepis ten petni
swoja funkcje tylko wtedy, kiedy przyjmiemy,
ze powyzej przewidziano co$§ odmiennego.
Przywolany ust. 2 jasno wskazuje, iz prawem
wlasciwym dla $rodkéw odmiennych od za-
bezpieczajacych jest ,prawo obowiazujace
w panstwie czlonkowskim, w ktérym mialy
miejsce akty naruszenia lub wystapito zagro-
Zenie naruszenia, w tym prawa prywatnego
miedzynarodowego”. Ogdlne odniesienie do
»ustawodawstwa krajowego’, o ktérym mowa
w ust. 1, wyraznie kontrastuje z zawartym
w ust. 2 odwotaniem do lex loci delicti com-
missi, co prowadzi do wniosku, ze chodzi tu
o odmienne przepisy kolizyjne.

59. Wreszcie nalezy dokona¢ innych ocen,
aczkolwiek o charakterze praktycznym
i celowo$ciowym.

60. System dépecage stuzacy odrebnemu
okresleniu prawa wlasciwego w odniesieniu



DHL EXPRESS FRANCE

do $rodka zabezpieczajacego zakaz moze
napotyka¢ problemy praktyczne, szczegélnie
kiedy dany $rodek jest okresowa kara pieniez-
na. Jak juz wcze$niej wyjasnitem, okresowa
kara pieniezna jest $rodkiem o charakterze
zaréwno zabezpieczajacym, jak i karnym,
wymagajacym w tym drugim przypadku za-
stosowania pdzniejszych srodkéw w celu
ustalenia okre$lonej kwoty pienieznej. W tym
kontek$cie kryterium miejsca dokonania
naruszenia jest problematyczne, poniewaz
sad wlasciwy w sprawach wspdlnotowych
znakéw towarowych moze zostaé¢ skonfron-
towany z wiecej niz jednym terytorium: po
pierwsze, terytorium, na ktérym dokonano
naruszenia znaku towarowego, bedacego
zrédltem pierwotnego powddztwa o stwier-
dzenie naruszenia, a po drugie terytorium, na
ktérym naruszono zakaz kontynuowania ak-
téw naruszenia, ktére moze by¢ inne od po-
przedniego. Ponadto nalezy wzia¢ pod uwa-
ge, iz sad ten nie moze przewidzie¢ z gory,
gdzie zostanie naruszony zakaz; jezeli tak by
bylo, prowadziloby go to do przewidzenia
tylu okresowych kar pienieznych, ilu panstw
czlonkowskich zakaz ten by dotyczyl. W zwy-
klym przypadku, kiedy orzeczenie dotyczace
istoty sprawy wywotywatoby skutki na caltym
terytorium Unii, sad wlasciwy w sprawach
wspdlnotowych znakéw towarowych powi-
nien zastosowa¢ dwadzie$cia siedem $rod-
kéw zgodnych z dwudziestoma siedmioma
porzadkami prawnymi.

61. Wreszcie z powyzszych uwag wynika, iz
najlepsza odpowiedz uzyska sie zatem, taczac
»ustawodawstwo krajowe’, do ktérego odwo-
luje sie art. 98 ust. 1, z prawem sadu wtasci-
wego w sprawach wspdlnotowych znakéw

towarowych, ktéry rozpoznaje istote sporu.
Jednym stowem, rozumiejac ,,ustawodawstwo
krajowe” jako lex fori.

62. W tym miejscu odpowiedZ na pytania
trzecie i czwarte przeklada si¢ na okreslenie
dopuszczalnej interwencji sadu wlasciwego
w sprawach wspdlnotowych znakéw towa-
rowych ze skutkiem na terytorium, ktérego
dotyczy stwierdzenie naruszenia i wydany
nastepnie zakaz, w réznych chwilach lub eta-
pach nakladania okresowej kary pieniezne;j.

63. Pierwszym z tych momentéw jest oczy-
wiscie ten, w ktérym naktfada si¢ lub okresla
okresowa kare pieniezng. Jak juz wyjaénitem
w pkt 47 niniejszej opinii, na tym pierwszym
etapie sad wlasciwy w sprawach wspélnoto-
wych znakéw towarowych okresla okresowa
kare pieniezng zgodnie z jego prawem kra-
jowym. Tym samym wtasciciel znaku towa-
rowego uzyskuje tytul prawny, orzeczenie
sadu, w ktérym stwierdzono naruszenie lub
grozbe naruszenia, jednoczesnie wydajac na-
kaz i podstawe prawng zazwyczaj skuteczna
na calym terytorium Unii. Nakazowi temu,
w ktérym zawarty zostal zakaz, towarzyszy
element normatywny, ktérym jest uksztalto-
wanie okresowej kary pienieznej jako $rodka
karnego stuzacego zabezpieczeniu wykona-
nia zakazu.

64. Tymczasem okoliczno$¢, iz sad wlasciwy
w sprawach wspdlnotowych znakéw towaro-
wych okreéla okresowa kare pieniezng, nie-
koniecznie oznacza, ze w danym przypadku
nalozenie lub wyegzekwowanie tej kary musi
by¢ orzeczone przez ten sam sad. Wszystkie
etapy istnienia okresowej kary pienieznej
maja oczywiscie miejsce przed tym samym
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sadem, kiedy zakaz naruszany jest w panistwie
siedziby sagdu. Niemniej jednak nie jest tak
w sytuacji, kiedy do naruszenia zakazu do-
chodzi w jednym lub kilku panstwach czlon-
kowskich innych niz parnstwo siedziby sadu.
W takim bowiem przypadku wlasciwo$¢ sadu
wlasciwego w sprawach wspdlnotowych zna-
kéw towarowych jest ograniczona, albowiem
wchodzi w gre wladztwo karne, co wymaga
pewnej zmiany jednolitej odpowiedzi, ktdrej
co do zasady wydaje sie wymagaé rozporza-
dzenie (WE) nr 40/94.

65. Taka wykladnia prowadzi do tego, ze
w przypadku naruszenia zakazu w panstwie
czlonkowskim innym niz panstwo siedziby
sadu etapy zwiazane z ustaleniem wysokosci
i wyegzekwowaniem muszg zosta¢ przepro-
wadzone w panstwie, w ktérym dokonano
wspomnianego naruszenia. W zwiazku z tym
podczas gdy sad wlasciwy w sprawach wspdl-
notowych znakéw towarowych, ktéry orzekal
co do istoty sprawy, powinien w przypadku
stwierdzenia naruszenia orzec o okresowej
karze pienieznej, tak ustalenie jej wysokosci
i pozniejsza egzekucja nalezy do sadu pan-
stwa, w ktérym dokonano naruszenia zakazu,
zgodnie z przepisami o uznawaniu orzeczen
sadowych zawartymi w rozporzadzeniu (WE)
nr 44/2001.

66. Uwazam, iz stanowisko to jest najbar-
dziej zgodne z brzmieniem wielokrotnie
wspominanego art. 98 ust. 1, jak tez z karza-
cym charakterem okresowej kary pienieznej.
Jurysdykcja sadu wlasciwego w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych jest bo-
wiem szeroka i pozwala mu zgodnie z art. 93
rozporzadzenia (WE) nr 40/94 orzekad
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w odniesieniu do naruszen lub grézb naru-
szenia dokonanych na terytorium innych
panstw czlonkowskich. Jednakze wlasciwosé
ta wyczerpuje si¢ na okre$leniu naruszenia
lub grozby naruszenia, albowiem rozporza-
dzenie (WE) nr 40/94 nie méwi nic w przed-
miocie wlasciwos$ci dotyczacej ustalania wy-
sokosci okresowych kar pienieznych, kiedy
to sytuacja faktyczna (naruszenie zakazu) ma
miejsce w panstwie cztonkowskim innym niz
panistwo siedziby sadu. Ponadto stanowisko
to jest takze spdjne z charakterem okreso-
wej kary pienieznej, ktéra pelni raczej funk-
cje karna niz funkcje ochrony znaku towa-
rowego. Srodki tego rodzaju, przynajmniej
w zakresie formutowania ich tresci i technik
stosowania, powinny by¢ dostosowane do
specyfiki kazdego porzadku prawnego, a za-
tem sad obcigzony ustaleniem wysokosci
i wyegzekwowaniem okresowej kary pieniez-
nej powinien wykonac pierwotne orzeczenie
sadowe poprzez, w danym przypadku, za-
stosowanie §rodkéw réwnowaznych przewi-
dzianych w jego porzadku prawnym, ktére
pozwola na skuteczne wykonanie wydanego
wcze$niej zakazu.

67. Tym samym sad wlasciwy kraju, w kto-
rym doszlo do naruszenia, ogranicza si¢ do
uznania pierwotnego orzeczenia sadu wlasci-
wego w sprawach wspolnotowych znakéw to-
warowych oraz — jezeli jego prawo krajowe na
to zezwala — do zastosowania w danym przy-
padku okresowej kary pienieznej. W prze-
ciwnym razie, w przypadku kiedy jego prawo
krajowe nie przewiduje $rodka tego rodzaju,
powinien on wzia¢ po uwage cel represyjny
zgodnie z przepisami krajowymi, ktére za-
pewniajg wykonanie tego zakazu. W tym celu
nalezy wskaza¢, iz $rodki te byly przedmio-
tem harmonizacji przeprowadzonej przez
dyrektywe 2004/48 w ten sposdb, iz wszyst-
kie panstwa posiadaja lub powinny w chwili
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obecnej posiadaé przepisy temu sluzace,
ktére pozwola na pelne wykonanie, w danym
przypadku, $rodkéw réwnowaznych okreso-
wej karze pienigznej.

68. W zwiazku z tym w odpowiedzi na trze-
cie i czwarte pytanie przedstawione przez
Cour de Cassation stwierdzam, iz art. 98
ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 na-
lezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz $rodki
przymusu zastosowane przez sad wlasciwy
w sprawach wspolnotowych znakéw towa-
rowych w celu zapewnienia przestrzegania

VIII — Whnioski

zakazu sg skuteczne na tym samym teryto-
rium, w odniesieniu do ktérego stwierdzono
naruszenie i nastepnie wydano zakaz. Sad
panstwa, w ktérym naruszono ten zakaz, jest
zobowiazany do uznania skutkéw okresowej
kary pienieznej zastosowanej przez sad wla-
$ciwy w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych przy okreslaniu jej wysokosci,
a w danym przypadku do wyegzekwowania
jej zgodnie z przepisami zawartymi w roz-
porzadzeniu (WE) nr 44/2001 oraz w jego
krajowym porzadku prawnym. W przypad-
ku kiedy jego prawo krajowe nie przewiduje
$rodka tego rodzaju, powinien on dazy¢ do
realizacji celu represyjnego zgodnie z przepi-
sami krajowymi, ktére zapewniaja wykonanie
tego zakazu.

69. Z uwagi na powyzsze rozwazania proponuje Trybunalowi Sprawiedliwo$ci
udzielenie nastepujacej odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Cour

de Cassation.

1) W odpowiedzi na pytanie pierwsze, wykfadni art. 98 ust. 1 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego nalezy dokonywac w ten
sposoéb, ze zakaz wydany przez sad w sprawach wspdlnotowych znakéw towaro-
wych, co do zasady i z zastrzezeniem wyraznie odmiennego przepisu, wywotuje
pelne skutki prawne na calym terytorium Wspdlnoty.
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2) W odpowiedzi na pytanie trzecie, wykladni art. 98 ust. 1 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94 nalezy dokonywac w ten sposéb, ze:
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$rodki przymusu zastosowane przez sad w sprawach wspdlnotowych zna-
kéw towarowych w celu zapewnienia przestrzegania zakazu sa skuteczne na
tym samym terytorium, w odniesieniu do ktérego stwierdzono naruszenie
i nastepnie wydano zakaz;

sad panstwa, w ktérym naruszono ten zakaz, jest zobowiazany do uzna-
nia skutkéw okresowej kary pienieznej zastosowanej przez sad wlasciwy
w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych przy ustalaniu jej wyso-
kosci, a w danym przypadku do jej egzekwowania zgodnie z przepisami za-
wartymi w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykeji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywa-
nia w sprawach cywilnych i handlowych oraz w jego krajowym porzadku
prawnym;

w przypadku kiedy prawo krajowe sadu, w ktérym doszto do naruszenia za-
kazu, nie przewiduje $rodka tego rodzaju, sad ten powinien dazy¢ do reali-
zacji celu represyjnego zgodnie z przepisami krajowymi, ktére zapewniaja
wykonanie tego zakazu.
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