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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (dziewiata izba)

z dnia 18 stycznia 2017 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasno$¢ intelektualna — Dyrektywa 2004/48/WE — Postepowanie sadowe
dotyczace naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej — Prawo do informacji — Zadanie udzielenia
informacji w ramach postepowania — Postepowanie zwiazane z postepowaniem sadowym
zakoniczonym stwierdzeniem naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej

W sprawie C-427/15
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Nejvyssi soud (sad najwyzszy, Republika Czeska) postanowieniem
z dnia 24 czerwca 2015 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 3 sierpnia 2015 r., w postepowaniu:
NEW WAVE CZ, a.s.
przeciwko
ALLTOYS, spol. s r. o.,

TRYBUNAL (dziewiata izba),

w skladzie: C. Vajda (sprawozdawca), pelniacy obowiazki prezesa izby, K. Jirimée i C. Lycourgos,
sedziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Qe,
sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu rzadu czeskiego przez M. Smolka oraz J. VIacila, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez P. Némeckova oraz F. Wilmana, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: czeski.
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Wyrok
Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 8 ust. 1 dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).
Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy NEW WAVE CZ, as. (zwana dalej ,NEW

WAVE”), bedaca wlascicielem stownego znaku towarowego MegaBabe, a ALLTOYS, spol. s r. o.
w przedmiocie uzywania tego znaku towarowego przez te ostatnia spotke bez zgody NEW WAVE.

Ramy prawne

Prawo Unii

Motyw 10 dyrektywy 2004/48 brzmi nastepujaco:

»Celem niniejszej dyrektywy jest zblizenie systemdéw prawnych [panstw czlonkowskich] w celu
zapewnienia wysokiego, réwnowaznego i jednakowego poziomu [ochrony wlasnosci intelektualnej] na
rynku wewnetrznym”.

Artykut 8 tej dyrektywy, zatytulowany ,Prawo do informacji”, stanowi w ust. 1 i 2:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze w kontekscie postepowania sadowego dotyczacego naruszenia
prawa wlasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zadanie powoda
wlasciwe organy sadowe moga nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towaréw lub uslug naruszajacych prawo wlasnos$ci intelektualnej przez naruszajacego lub jakakolwiek
inna osobe, u ktdrej:

a) stwierdzono posiadanie na skale handlowa towaréw naruszajacych prawo;

b) stwierdzono wykonywanie na skale handlowa ustug naruszajacych prawo;

c) stwierdzono dostarczanie na skale handlowa ustug stosowanych w dziataniach naruszajacych prawo;

lub ktdra

d) zostala przez osobe okreslona w lit. a), b) lub c¢) wskazana jako zaangazowana w produkcje,
wytwarzanie lub dystrybucje towaréw albo dostarczanie ustug.

2. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1, zawiera, jesli stosowne:

a) nazwy i adresy producentéw, wytwoércéw, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych poprzednich
posiadaczy towaréw lub uslug, jak réwniez przewidywanych hurtownikéw i detalistow;

b) informacje o ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, wystanych, otrzymanych lub zaméwionych
towarow lub ustug, o ktére chodzi, jak réwniez o cenach otrzymanych za nie”.
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Artykul 9 wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki tymczasowe i zabezpieczajace”, stanowi
w ust. 1:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze organy sadowe moga, na zadanie wnioskodawcy:

a) wystawi¢ przeciwko domniemanemu naruszajagcemu tymczasowy nakaz sadowy, ktéry ma zapobiec
mozliwym dalszym naruszeniom prawa wlasnosci intelektualnej, lub w razie kontynuowania
domniemanych naruszen tego prawa, tymczasowo tego zakaza¢ i w miare potrzeb poddac
powtarzajacej sie karze pienieznej, jesli prawo krajowe takowa przewiduje, lub w przypadku ich
kontynuowania nakaza¢ zlozenie zabezpieczenia zapewniajacego pokrycie strat poniesionych przez
wlasciciela praw; na takich samych zasadach mozna réwniez wystawi¢ tymczasowy nakaz sadowy
przeciwko posrednikowi, ktérego ustugi sa wykorzystywane przez osobe trzecia do naruszania
prawa wlasnosci intelektualnej; nakazy sadowe przeciwko posrednikom, ktérych uslugi sa
wykorzystywane przez osobe trzecia do naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych
przewidzianych [sa objete] dyrektywa 2001/29/WE;

b) zarzadzi¢ zajecie lub przekazanie towaréw podejrzewanych o naruszanie prawa wlasnos$ci
intelektualnej tak, aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przeptywu w kanalach
handlowych.

2. W razie naruszenia popelnionego w celach handlowych panstwa czltonkowskie zapewniaja, ze jesli
poszkodowana strona przedstawia okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ odzyskaniu strat, organy
sadowe moga zarzadzi¢ zapobiegawcze zajecie nieruchomego i ruchomego mienia domniemanego
sprawcy naruszenia, z blokada jego rachunkéw bankowych i pozostalych aktywéw wiacznie. W tym
celu wlasciwe wladze moga zazada¢ przediozenia dokumentéw bankowych, finansowych lub
handlowych lub stosownego dostepu do odpowiednich informacji”.

Artykut 13 dyrektywy 2004/48, zatytutowany ,Odszkodowania”, stanowi w ust. 1:

»Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze na wniosek poszkodowanej strony wtasciwe organy sadowe
nakazuja naruszajacemu, ktéry §wiadomie lub majac rozsadne podstawy do posiadania takiej wiedzy
zaangazowal sie¢ w naruszajaca dzialalno$é, wyplacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowan
odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniést w wyniku naruszenia.

[...]"

Prawo czeskie

Paragraf 3 ust. 1 zdkon ¢. 221/2006 Sb., o vymdahani prav z primyslového vlastnictvi a o zméné zakoni
na ochranu pramyslového vlastnictvi (ustawy nr 221/2006 o wykonywaniu praw wlasnosci
przemystowej i o zmianie ustaw dotyczacych ochrony wilasnosci przemyslowej, zwanej dalej ,ustawa
nr 221/2006”) przewiduje mozliwo$¢ powolania sie na prawo do informacji dotyczacych naruszenia
prawa.

Zgodnie z § 3 ust. 2 ustawy nr 221/2006, jesli informacje, o ktérych mowa w ust. 1 tego paragrafu, nie
zostana dobrowolnie przekazane w rozsadnym terminie, uprawniony moze zada¢ udzielania tych
informacji, sktadajac wniosek do sadu w ramach postepowania dotyczacego naruszenia prawa. Sad
oddala wniosek, jesli jest on nieproporcjonalny do powagi zagrozenia lub naruszenia prawa.
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Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

NEW WAVE wszczela pierwsze postepowanie przeciwko ALLTOYS ze wzgledu na uzywanie przy
oferowaniu jej towaréw znaku towarowego MegaBabe bez zgody NEW WAVE.

W ramach tego pierwszego postepowania sad krajowy orzekl prawomocnym wyrokiem, ze ALLTOYS
naruszyla prawa przystugujace NEW WAVE do znaku towarowego MegaBabe, i nakazal jej
powstrzymac sie od bezprawnego zachowania w przyszlo$ci oraz wycofa¢ odnosne towary juz
wprowadzone do obrotu. Jednakze sad ten nie zezwolit NEW WAVE na zmiane pozwu w celu
zobowigzania ALLTOYS réwniez do przedstawienia jej wszelkich informacji dotyczacych odno$nych
towarow.

Po prawomocnym zakonczeniu wspomnianego postepowania NEW WAVE wszczela nowe
postepowanie przed Méstsky soud v Praze (sadem miejskim w Pradze, Republika Czeska) w celu
nakazania ALLTOYS przedstawienia jej wszelkich informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towaréw opatrzonych znakiem towarowym MegaBabe kiedykolwiek w przesziosci lub obecnie
skladowanych, wprowadzanych na rynek lub importowanych przez ALLTOYS, mianowicie,
konkretnie, imienia i nazwiska, nazwy lub firmy oraz stalego adresu lub siedziby dostawcy, wytwdrcy,
hurtownika, dystrybutora oraz innych poprzednich posiadaczy tych towaréw, jak réwniez danych
dotyczacych dostarczonych, skladowanych, otrzymanych lub zaméwionych ilosci oraz ilosci
sprzedanych, dokladnych danych o cenie sprzedazy poszczegélnych towaréw oraz o cenie zaptaconej
przez ALLTOYS dostawcy za dostarczone towary.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2011 r. Méstsky soud v Praze (sad miejski w Pradze) oddalit powédztwo
NEW WAVE. Sad ten uznal, ze nie jest mozliwe powolanie si¢ na prawo do informacji w powddztwie
whniesionym odrebnie, skoro § 3 ustawy nr 221/2006 przewiduje, ze na takie prawo mozna sie powotac
tylko we wniosku skierowanym do sadu w ramach postepowania dotyczacego naruszenia prawa.
Zdaniem za$ tego sadu w sprawie gléwnej postepowanie dotyczace naruszenia prawa zostalo juz
zakonczone prawomocnym wyrokiem wydanym w ramach pierwszego postepowania.

NEW WAVE wniosta apelacje do Vrchni soud v Praze (sadu apelacyjnego w Pradze, Republika
Czeska), ktéry wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. zmienil wyrok wydany w pierwszej instancji,
nakazujagc ALLTOYS przekazanie NEW WAVE zadanych informacji. Ow sad apelacyjny stwierdzit, ze
nalezy uwzglednic¢ art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 dla celéw wykladni § 3 ustawy nr 221/2006. W tym
kontekscie sad ten uznal, Ze postepowanie dotyczace udzielenia informacji, ktére nie zostaly przekazane
dobrowolnie, jest rowniez postepowaniem dotyczacym naruszenia prawa.

ALLTOYS wniosta skarge kasacyjna na wyrok rzeczonego sadu apelacyjnego do Nejvyssi soud (sadu
najwyzszego, Republika Czeska).

Ten ostatni sad zauwaza, ze chociaz ustawa nr 221/2006 transponowano dyrektywe 2004/48 do
czeskiego porzadku prawnego, istnieje jednakze roéznica pomiedzy brzmieniem tej ustawy
a brzmieniem tej dyrektywy. Podczas gdy § 3 ustawy nr 221/2006 przewiduje bowiem mozliwos¢
uzyskania informacji poprzez zlozenie wniosku ,w ramach postepowania dotyczacego naruszenia
prawa” (,v rizeni o poruseni prdva”), art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 w wersji w jezyku czeskim
przewiduje obowiazek zagwarantowania przez panstwa czlonkowskie mozliwosci uzyskania informacji
»W zwiazku z postepowaniem sadowym dotyczacym naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej”
(»v souvislosti s Tizenim o poruseni prdava dusevniho vlastnictvi’). Wedlug sadu odsylajacego
wspomniany przepis krajowy nalezy interpretowaé zgodnie z dyrektywa 2004/48. Zauwaza on
jednakze, ze wykladnia tego wyrazenia, widniejacego w art. 8 ust. 1 tej dyrektywy, nie jest
jednoznaczna.

4 ECLILLEU:C:2017:18
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Ponadto Nejvyssi soud (sad najwyzszy) podkresla, ze istnieja rdéznice pomiedzy poszczegdlnymi
wersjami jezykowymi dyrektywy 2004/48. I tak wersje tej dyrektywy w jezykach czeskim, angielskim
i francuskim uzywaja, odpowiednio, wyrazen ,w zwiazku z postepowaniem” (,v souvislosti s rizenim”),
»w kontekscie postepowania” (,in the context of proceedings”) i ,w ramach postepowania” (,dans le
cadre d’une action”). Wedlug tego sadu, w przeciwienistwie do wersji dyrektywy 2004/48 w jezykach
czeskim i angielskim, francuskojezyczna wersja tej dyrektywy bardziej odpowiada brzmieniu ustawy
nr 221/2006, gdyz wprowadza $ciSlejszy zwigzek miedzy postepowaniem a zadaniem udzielenia
informacji.

W tych okolicznosciach Nejvyssi soud (sad najwyzszy) postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdcié¢ sie
do Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze kontekst postepowania
sadowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej ma zastosowanie rowniez wtedy, gdy
po prawomocnym zakonczeniu postepowania, w ktérym stwierdzono, ze prawo wlasnosci
intelektualnej zostalo naruszone, powdéd zada w odrebnym postepowaniu przekazania informacji
o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych to prawo wlasnosci
intelektualnej (na przyktad aby méc dokladnie okresli¢ szkode i dochodzi¢ pézniej odszkodowania)?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie sad odsylajacy dazy do ustalenia, czy art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nalezy
interpretowaé w ten sposoéb, ze stosuje sie on do sytuacji — takiej jak rozpatrywana w sprawie gléwnej
— w ktérej po prawomocnym zakonczeniu postepowania sadowego skutkujacego stwierdzeniem
naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej powdéd zada w odrebnym postepowaniu przekazania
informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych to prawo.

W tym wzgledzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu przy dokonywaniu wykladni
przepisu prawa Unii nalezy uwzglednia¢ nie tylko jego brzmienie, lecz takze jego kontekst oraz cele
regulacji, ktérej czes¢ przepis ten stanowi (wyrok z dnia 17 marca 2016 r., Liffers, C-99/15,
EU:C:2016:173, pkt 14 i przytoczone tam orzecznictwo).

W pierwszej kolejnos$ci, co sie tyczy brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48, nalezy, po pierwsze,
zauwazy¢, ze wyrazenia ,w kontekscie postepowania sadowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci
intelektualnej” nie mozna rozumie¢ jako odnoszacego sie wylacznie do postepowan majacych na celu
stwierdzenie naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej. Uzycie tego wyrazenia nie wyklucza bowiem,
ze ten art. 8 ust. 1 moze obejmowaé réwniez odrebne postgpowania, takie jak to rozpatrywane
w sprawie gléwnej, wszczete po prawomocnym zakonczeniu postepowania sadowego, w ktérym
stwierdzono naruszenie prawa wlasnosci intelektualne;j.

Nalezy doda¢ w tym wzgledzie, ze wprawdzie — jak zauwazyt sad odsylajacy — niektére wersje jezykowe
art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48, takie jak wersja francuskojezyczna, uzywaja wyrazen, ktére mozna by
interpretowaé jako majace zakres zastosowania wezszy niz te uzyte w innych wersjach jezykowych,
takich jak wersje w jezykach czeskim i angielskim. Jednakze, jak zauwazyla Komisja Europejska
w uwagach przedstawionych Trybunalowi, z Zadnej z tych wersji jezykowych nie wynika, ze powdd
powinien powola¢ sie na przewidziane w tym artykule prawo do informacji w ramach jednego i tego
samego postepowania majacego na celu stwierdzenie naruszenia prawa wtasnosci intelektualne;j.

Po drugie, z brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 wynika, ze adresatem obowiazku przedstawienia

informacji jest nie tylko naruszajacy dane prawo wlasnosci intelektualnej, lecz takze ,jakakolwiek inna
osoba”, o ktérej mowa w art. 8 ust. 1 lit. a)-d). Te inne osoby niekoniecznie sa za$ stronami
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postepowania majacego na celu stwierdzenie naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej. Ustalenie to
potwierdza, ze brzmienia art. 8 ust. 1 tej dyrektywy nie mozna interpretowaé w ten sposéb, iz przepis
6w ma zastosowanie tylko w ramach takich postepowarn.

W drugiej kolejnosci wykladnie te réwniez potwierdza cel dyrektywy 2004/48, ktérym jest, jak wskazuje
jej motyw 10, zblizenie systeméw prawnych panstw czlonkowskich w zakresie srodkéw poszanowania
praw wlasnosci intelektualnej w celu zapewnienia wysokiego, réwnowaznego i jednakowego poziomu
ochrony wlasnosci intelektualnej na rynku wewnetrznym (wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo
Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 71).

Zatem w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej nalezy odrzuci¢
wykladnie, ktéra uznawataby, ze przewidziane w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 prawo do informacji
przystuguje wylacznie w ramach postgpowania majacego na celu stwierdzenie naruszenia prawa do
wlasnosci intelektualnej. Zagwarantowanie takiego poziomu ochrony byloby bowiem zagrozone, gdyby
nie bylo mozliwe skorzystanie z prawa do informacji réwniez w ramach odrebnego postepowania
wszczetego po prawomocnym zakoriczeniu postepowania sagdowego, w ktérym stwierdzono naruszenie
prawa wlasnosci intelektualnej, takiego jak rozpatrywane w sprawie gtéwne;j.

W trzeciej kolejnosci nalezy przypomnieé, ze przewidziane w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 prawo do
informacji stanowi konkretyzacje prawa podstawowego do skutecznego srodka prawnego,
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, i zapewnia w ten sposéb
skuteczne wykonanie podstawowego prawa wlasnosci, ktérego czes$¢ stanowi prawo wlasnosci
intelektualnej, chronione w art. 17 ust. 2 tej karty (zob. podobnie wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Coty
Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, pkt 29). Zatem to prawo do informacji umozliwia podmiotowi
prawa wlasnosci intelektualnej okreslenie, kto narusza to prawo, i podjecie w celu ochrony tego prawa
niezbednych krokéw, takich jak zlozenie wnioskéw o zastosowanie $rodkéw tymczasowych
przewidzianych w art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/48 lub o odszkodowanie przewidziane w art. 13 tej
dyrektywy. Bez pelnej wiedzy na temat zakresu naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej podmiot
takiego prawa nie bylby bowiem w stanie okresli¢ ani dokladnie wyliczy¢ odszkodowania
przystugujacego mu z tytulu tego naruszenia.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze nie zawsze jest mozliwe zlozenie wniosku majacego na celu
uzyskanie wszystkich istotnych informacji w ramach postepowania, ktére zakornczylo sie
stwierdzeniem naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej. W szczegélnosci nie mozna wykluczy¢, ze
podmiot prawa wlasnosci intelektualnej dowie sie o rozmiarze naruszenia tego prawa dopiero po
prawomocnym zakonczeniu tego postgpowania.

Wynika z tego, ze nie nalezy ogranicza¢ wykonywania przewidzianego w art. 8 ust. 1 dyrektywy
2004/48 prawa do informacji do postepowan majacych na celu stwierdzenie naruszenia prawa
wlasnosci intelektualne;j.

Przy uwzglednieniu powyzszych rozwazan na zadane pytanie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 8 ust. 1
dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze stosuje sie on do sytuacji — takiej jak
rozpatrywana w sprawie gléwnej — w ktdrej po prawomocnym zakornczeniu postepowania sadowego
skutkujacego stwierdzeniem naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej powdd zada w odrebnym
postepowaniu przekazania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub uslug
naruszajacych to prawo.

6 ECLILLEU:C:2017:18
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W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunatl (dziewigta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej nalezy interpretowa¢ w ten
sposob, ze stosuje si¢ on do sytuacji — takiej jak rozpatrywana w sprawie gléwnej — w ktorej po
prawomocnym zakonczeniu postepowania sadowego skutkujacego stwierdzeniem naruszenia
prawa wlasnos$ci intelektualnej powod zada w odrebnym postepowaniu przekazania informacji
o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub uslug naruszajacych to prawo.

Podpisy
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