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Wiasnos¢ intelektualna — Wspélnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE)
nr 40/94 — Artykul 98 ust. 1 — Zakaz dzialan stanowiacych naruszenie orzeczony
przez sad w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych — Zakres terytorialny —
Srodki przymusu mogace towarzyszy¢ takiemu zakazowi — Skutki wywolywane na
terytorium innych panstw cztonkowskich niz panstwo sadu rozpatrujacego sprawe

Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villal6na przedstawiona w dniu 7 paz-
dziernika 2010r. . . . . . . .. ..o I-2805

Wyrok Trybunalu (wielka izba) z dnia 12 kwietnia2011r. . . . . . . . . . 1-2825

Streszczenie wyroku

1.  Wspdlnotowy znak towarowy — Spory dotyczgce naruszenia oraz waznosci wspolnotowych
znakow towarowych — Sankcje w przypadku naruszenia lub grozby naruszenia — Zakaz
kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia —
Zakaz rozciggajacy sie na cato$¢ Unii Europejskiej — Ograniczenie terytorialnego zakresu
zakazu
(rozporzadzenie Rady nr 40/94, zmienione rozporzgdzeniem nr 3288/94, art. 93 ust. 1-4,
art. 94 ust. 1, art. 98 ust. 1)
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Wspdlnotowy znak towarowy — Spory dotyczgce naruszenia oraz waznosci wspolnotowych
znakow towarowych — Sankcje w przypadku naruszenia lub grozby naruszenia — Zakaz
kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia —
Srodki przymusu mogace towarzyszy¢ takiemu zakazowi — Skutki wywolywane w innych
paristwach czlonkowskich niz pavistwo sgdu rozpatrujgcego sprawe

(rozporzgdzenia Rady: nr 40/94, zmienione rozporzgdzeniem nr 3288/94, art. 98 ust. 1;

nr 44/2001)

Artykut 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspolnotowego znaku towa-
rowego, zmienionego rozporzadzeniem
nr 3288/94, nalezy interpretowa¢ w ten
sposdb, ze zakres zakazu kontynuowa-
nia dzialan stanowiacych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia prawa
do wspdlnotowego znaku towarowego
orzeczony przez sad w sprawach wspol-
notowych znakéw towarowych, ktérego
wlasciwos$¢ znajduje podstawe w art. 93
ust. 1-4 i art. 94 ust. 1 tego rozporzadze-
nia, rozciaga sie co do zasady na catos¢
terytorium Unii Europejskiej.

Sad w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych jest bowiem wlasciwy do
rozpoznania sprawy, ktérej przedmiotem
sa naruszenia popetnione lub grozace na
terytorium jednego lub kilku z panstw
cztonkowskich, a nawet wszystkich tych
panstw. A zatem jego wlasciwo$¢ moze
rozciagac sie na cale terytorium Unii.
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Z drugiej strony wyltaczne prawo wlasci-
ciela wspélnotowego znaku towarowego
przyznane mu na mocy rozporzadze-
nia nr 40/94 rozciaga sie co do zasady
na calo$¢ terytorium Unii, na ktérym
wspoélnotowe znaki towarowe ciesza sie
jednolita ochrona i wywoluja jednakowe
skutki.

Ponadto celem art. 98 ust. 1 rozporza-
dzenia nr 40/94 jest zapewnienie na ca-
lym terytorium Unii jednolitej ochrony
przed naruszeniami praw do wspélnoto-
wych znakéw towarowych.

W celu zapewnienia tej jednolitej ochro-
ny zakaz kontynuowania dzialann stano-
wigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia orzeczony przez wla-
$ciwy sad w sprawach wspélnotowych
znakéw towarowych musi zatem co do
zasady rozciggad sie na calos¢ terytorium
Unii.
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Terytorialny zakres obowigzywania za-
kazu moze w niektérych wypadkach zo-
sta¢ ograniczony. Prawo wylaczne prze-
widziane w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 zostalo przyznane wlascicielowi
znaku, aby umozliwi¢ mu ochrone jego
szczegblnych intereséw jako wlascicie-
la znaku, tzn. umozliwi¢ mu zadbanie
o to, by znak ten mégl pelni¢ wlasciwe
mu funkcje. W rezultacie wykonywanie
tego prawa winno by¢ zastrzezone dla
przypadkéw, w ktorych uzywanie danego
oznaczenia przez osobe trzecig wplywa
lub moze negatywnie wptywac na pelnio-
ne przez znak funkcje. Wynika stad, ze
przystugujace wlascicielowi wspélnoto-
wego znaku towarowego prawo wylacz-
ne i w konsekwencji terytorialny zakres
tego prawa nie moga wykracza¢ poza to,
co wlasciciel moze uczyni¢ na podstawie
tego prawa w celu zapewnienia ochrony
nalezgcemu do niego znakowi towarowe-
mu, co oznacza zakazanie jedynie uzy-
wania mogacego negatywnie wplywaé na
pelnione przez ten znak funkcje. Dzia-
fania lub przyszle dzialania pozwanego,
czyli osoby dopuszczajacej sie bezpraw-
nego uzywania wspélnotowego znaku to-
warowego, ktére nie wplywaja w sposéb
negatywny na funkcje petnione przez ten
znak, nie moga w rezultacie by¢ przed-
miotem zakazu.

A zatem, jezeli sad w sprawach wspdlno-
towych znakéw towarowych stwierdzi,
ze dziatania stanowigce naruszenie lub
stwarzajgce grozbe naruszenia prawa
do wspdlnotowego znaku towarowego
ograniczaja sie do jednego tylko panstwa
czlonkowskiego lub do okreslonej czesci
terytorium Unii, w szczegdlnosci z tego
wzgledu, ze wnoszacy o wydanie zaka-
zu ograniczyl terytorialny zakres swego
powddztwa w ramach korzystania ze
swobody okreslenia zakresu wniesionego

przez siebie pozwu lub ze pozwany do-
starczyl dowdd, iz uzywanie danego
oznaczenia nie wptywa lub nie moze ne-
gatywnie wplywa¢ na funkcje pelnione
przez znak, choc¢by ze wzgledéw jezyko-
wych, to powinien on ograniczy¢ teryto-
rialny zakres orzeczonego przez siebie
zakazu.

(por. pkt 38, 39, 43, 44, 46—48, 50; pkt 1
sentencji)

Artykut 98 ust. 1 zdanie drugie rozpo-
rzadzenia nr 40/94 w sprawie wspdlno-
towego znaku towarowego, zmienione-
go rozporzadzeniem nr 3288/94, nalezy
interpretowaé w ten sposéb, ze $rodek
przymusu, taki jak okresowa kara pie-
niezna, orzeczony przez sad w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych na
podstawie wlasnego prawa krajowego
w celu zapewnienia przestrzegania wy-
danego przez ten sad zakazu kontynu-
owania dzialan stanowiacych naruszenie
lub stwarzajacych grozbe naruszenia
wywoluje skutki w panstwach czlon-
kowskich innych niz paistwo, w ktérym
sad ten ma siedzibe, na ktére to panstwa
rozciaga sie terytorialny zakres takiego
zakazu, pod warunkiem spelnienia prze-
stanek okreslonych w rozdziale III roz-
porzadzenia nr 44/2001 w sprawie jurys-
dykcji i uznawania orzeczenn sadowych
oraz ich wykonywania w sprawach cy-
wilnych i handlowych, odnoszacych sie
do uznawania i wykonywania orzeczen
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sadowych. Jezeli prawo krajowe jedne-
go z tych innych panstw czlonkowskich
nie przewiduje zadnego $rodka przymu-
su analogicznego do orzeczonego przez
wspomniany sad, cel, jakiemu stuzy taki
$rodek, winien zosta¢ osiagniety przez
wlasciwy sad tego panstwa czlonkow-
skiego poprzez odwolanie si¢ do wla-
$ciwych przepiséw wlasnego prawa kra-
jowego, ktére w poréwnywalny sposéb
beda w stanie zapewnic przestrzeganie
pierwotnie orzeczonego zakazu.

Ow obowiazek realizacji celu przyswie-
cajacego danemu $rodkowi stanowi
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przedluzenie obowigzku ciazacego na
sadach w sprawach wspélnotowych zna-
kéw towarowych, polegajacego na za-
stosowaniu $rodkéw przymusu w razie
wydania orzeczenia zakazujacego konty-
nuowania dzialan stanowigcych narusze-
nie lub stwarzajacych grozbe naruszenia
prawa do znaku towarowego. W przy-
padku braku powigzanych w ten spos6b
ze soba obowiazkéw taki zakaz, nie be-
dac polaczony z zastosowaniem srodkéw
majacych zapewnié jego przestrzeganie,
bylby w znacznej mierze pozbawiony
skutku odstraszajacego.

(por. pkt 57, 59; pkt 2 sentencji)
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