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Zakaz kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie prawa do znaku
towarowego orzeczony przez sad krajowy dziatajacy jako sad w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych rozcigga sie, co do zasady, na caly obszar Unii

Srodek przymusu — taki jak okresowa kara pieniezna — ktéry ma na celu zapewnienie
przestrzegania tego zakazu, co do zasady wywiera skutki na tym samym terytorium

Rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego' ustanawia wspolnotowy system
znakdéw towarowych przyznajgcy przedsigebiorstwom prawo do uzyskania wspoélnotowych znakow
towarowych cieszacych sie jednolitg ochrong i wywotujacych jednakowe skutki na catym obszarze
Unii.

W celu zapewnienia tej ochrony, rozporzadzenie stanowi, ze panstwa czionkowskie wyznaczag na
swoich terytoriach ,sady w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych” wiasciwe do orzekania
w przedmiocie powoédztw dotyczacych naruszen wspolnotowych znakéw towarowych oraz, jesli
prawo krajowe to dopuszcza, powodztw dotyczacych grozby naruszenia praw do wspélnotowych
znakow towarowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub grozby naruszenia praw do
wspolnotowego znaku towarowego, sad w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych wydaje
orzeczenie zakazujgce kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe
naruszenia. Stosuje on réwniez, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, srodki,
ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania orzeczonego zakazu.

Spoétka Chronopost jest wilascicielem francuskiego iwspolnotowego znaku towarowego
tworzonego przez oznaczenie ,WEBSHIPPING”, zgtoszonego w 2000 r. izarejestrowanego
miedzy innymi dla ustug zzakresu logistyki iprzekazywania danych, jak réwniez odbioru
i dostarczania przesytek oraz zarzgdzania tancuchem dostaw przesytek ekspresowych. Pomimo tej
rejestracji DHL Express France SAS (nastepca prawny DHL International) uzywata tego samego
okreslenia do oznaczania ustugi zarzadzania tahcuchem dostaw przesylek ekspresowych
dostepnej gtéwnie online.

Wyrokiem z dnia 15 marca 2006 r. tribunal de grande instance de Paris (Francja) — dziatajac jako
sad w sprawach wspolnotowych znakdéw towarowych — stwierdzit naruszenie przez DHL Express
France praw do francuskiego znaku towarowego WEBSHIPPING, jednak nie orzekt w przedmiocie
naruszenia praw do wspolnotowego znaku towarowego. W dniu 9 listopada 2007 r. Cour d’appel,
do ktérego odwotata sie Chronopost, utrzymat w mocy ten wyrok i zakazat pod grozbg okresowej
kary pienieznej dalszego uzywania przez DHL oznaczen ,WEBSHIPPING” i WEB SHIPPING”.
Sad ten nie uwzglednit jednak zadania Chronopost dotyczacego rozciagniecia skutkéw tego
zakazu na catos¢ obszaru Unii. Ograniczyt on wiec skutki tego zakazu jedynie do terytorium
Francji. DHL wniosta kasacje. Kasacja ta zostata oddalona, jednak z uwagi na to, ze Chronopost
wniosta odwotanie wzajemne kwestionujgce terytorialne ograniczenie obowigzywania zakazu
i okresowej kary pienieznej, Cour de cassation uznat za konieczne zwrdci¢ sie do Trybunatu
Sprawiedliwosci w tej kwestii.

! Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U.
1994, L 11, s.1).
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Trybunat odpowiedziat w pierwszej kolejnosci, iz rozporzadzenie nalezy interpretowa¢ w ten
sposéb, ze zakaz orzeczony przez sad krajowy dzialajacy jako sad w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych rozciaga sie co do zasady na caty obszar Unii.

Trybunat zauwazyt bowiem, ze terytorialny zakres zakazu orzeczonego przez sad w sprawach
wspolnotowych znakdéw towarowych jest wyznaczony przez dwa elementy, jeden dotyczacy
wiasciwosci terytorialnej tego sadu i drugi — przystugujgcego witascicielowi wspdlnotowego znaku
towarowego prawa wytgcznego.

Zjednej strony wilasciwosé terytorialna sadu w sprawach wspoélnotowych znakéw
towarowych jest wytagczna w zakresie dotyczacym wszystkich powodztw o naruszenie praw do
wspolnotowego znaku towarowego i, jezeli prawo krajowe to dopuszcza, o czyny stwarzajgce
grozbe naruszenia tych praw. A zatem sad ten jest w szczegdlnosci witasciwy do orzekania
w przedmiocie czyndéw stanowigcych naruszenie praw do znaku na terytorium kazdego z panstw
cztonkowskich. W rezultacie jego wtasciwo$¢ rozciaga sie, co do zasady, na cato$¢ obszaru Unii.

Z drugiej strony przystugujace wiascicielowi wspdlnotowego znaku towarowego prawo
wylaczne rozcigga sie, co do zasady, na cato$¢ obszaru Unii, na ktérym to obszarze wspdlnotowe
znaki towarowe cieszg sie jednolitg ochrong i wywotujg jednakowe skutki.

Wspdlnotowy znak towarowy ma bowiem jednolity charakter, ktéry ma na celu zapewnienie — na
calym obszarze Unii — jednolitej ochrony przed naruszeniami praw do wspodlnotowych znakdw
towarowych. W celu zapewnienia tej jednolitej ochrony zakaz kontynuowania dziatan stanowigcych
naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia orzeczony przez sad w sprawach wspadlnotowych
znakdéw towarowych musi, co do zasady, rozciggac sie na caty obszar Unii.

Terytorialny zakres obowigzywania zakazu moze niemniej jednak w niektérych wypadkach zostac
ograniczony. Prawo wytgczne zostato bowiem przyznane wtascicielowi znaku towarowego, aby ten
mogt sie upewnié, ze jego znak bedzie w stanie pemni¢ wiasciwe mu funkcje?’. W rezultacie
wykonywanie tego prawa powinno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie danego
oznaczenia przez osobe trzecig wptywa lub moze negatywnie wptywac¢ na petnione przez znak
funkcje.

A zatem, jezeli sad w sprawach wspolnotowych znakoéw towarowych stwierdzi, ze dziatania
stanowigce naruszenie lub stwarzajgce grozbe naruszenia prawa do wspolnotowego znaku
towarowego ograniczajg sie do jednego tylko panstwa cztonkowskiego lub do okreslonej czesci
terytorium Unii — z tego chocby wzgledu, ze wnoszacy o wydanie zakazu ograniczyt terytorialny
zakres swego powddztwa lub ze pozwany dostarczyt dowdd, iz uzywanie danego oznaczenia nie
wptywa i nie moze negatywnie wptywac¢ na funkcje petnione przez znak, na przyktad ze wzgledow
jezykowych — to taki sad powinien ograniczy¢ terytorialny zakres orzeczonego przez siebie zakazu.

W drugiej kolejnosci srodek przymusu orzeczony przez sad w sprawach wspélnotowych
znakow towarowych na podstawie wiasnego prawa krajowego wywotuje skutki takze
w panstwach cztonkowskich innych niz panstwo, w ktérym sad ten ma siedzibe.

Trybunat przypomniat, ze srodki przymusu takie jak okresowa kara pieniezna (kara podlegajaca
uiszczeniu w przypadku niezastosowania sie do zakazu) orzeczone przez sad w sprawach
wspolnotowych znakéw towarowych na podstawie wlasnego prawa krajowego majg na celu
zapewnienie przestrzegania wydanego przez ten sad zakazu kontynuowania dziatan stanowigcych
naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia. Co wiecej, srodki te mogq by¢ skuteczne tylko
wtedy, gdy wywotujg skutki na tym samym terytorium co orzeczenie sgdowe.

Tak wiec aby zapewni¢ przestrzeganie zakazu, w przypadku wystgpienia do sadu pahstwa
cztonkowskiego, w ktérym zakaz zostat pogwatcony, 6w sad musi uznaé iopatrzy¢ klauzulg

2 Wsrod tych funkcji wyrézniamy miedzy innymi ochrone pochodzenia towaru lub ustugi i ochrone wizerunku znaku
towarowego.
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wykonalnosci orzeczenie wraz z zastosowanymi w nim srodkami przymusu stosownie do norm
i procedur przewidzianych przez jego prawo krajowe. W mys| zasady lojalnej wspofpracy panstwa
cztonkowskie i ich sady sg bowiem zobowigzane zapewni¢ ochrone sgdowg praw podmiotowych
wywodzonych z prawa Unii.

Jezeli prawo krajowe danego panstwa cztonkowskiego nie przewiduje sSrodkéw przymusu
analogicznych do tych orzeczonych przez sad w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych
innego panstwa cztonkowskiego, ktéry wydat zakaz, sad rozpatrujgcy sprawe powinien osiggnac¢
cel, jakiemu stuzy taki srodek, poprzez odwotanie sie do wlasciwych przepisow wtasnego prawa
krajowego, ktére w poréwnywalny sposob beda w stanie zapewnié przestrzeganie pierwotnie
orzeczonego zakazu.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sgdom panstw cztonkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwrdci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie prawa Unii lub o ocene waznosci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sadu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie
z orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze w ten sam sposéb inne sady krajowe, ktére spotkajg sie
z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu Sprawiedliwosci.
Peiny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej CURIA w dniu ogtoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793

3 Konwencja brukselska podpisana dnia 27 wrzesnia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen sadowych
w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), zastgpiona rozporzadzeniem Rady (WE) nr 44/2001
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczerh sgdowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1) przewiduje wzajemne uznawanie orzeczen sadowych przez panstwa
cztonkowskie.

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-235/09

