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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 13 lipca 2006 r."

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym zlozony przez Hogsta
domstolen (szwedzki sad najwyzszy) dotyczy
wykladni art. 98 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspodlnotowego znaku
towarowego (zwanego dalej ,rozporzadze-
niem”) 2,

Rozporzadzenie

2. Artykut 1 rozporzadzenia stanowi:

»1. Znak towarowy dla towaréw lub ustug,
zarejestrowany na warunkach i W sposéb
przewidziany w niniejszym rozporzadzeniu,
zwany jest dalej ,wspdlnotowym znakiem
towarowym”.

2. Wspdlnotowy znak towarowy ma charak-
ter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w

1 — Jezyk oryginalu: angielski.
2 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), z p6in. zm.
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cafej Wspdlnocie; moze on by¢ zarejestro-
wany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie
lub decyzji stwierdzajacej wygaéniecie praw
wladciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a
jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w
odniesieniu do catej Wspélnoty. Zasade te
stosuje sie, jezeli niniejsze rozporzadzenie
nie stanowi inaczej”.

3. Odpowiednia cze$¢ art. 9 rozporzadzenia
stanowi:

»1. Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje
wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wihasciciel znaku jest uprawniony do zaka-
zania wszelkim stronom trzecim, ktére nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspdlnoto-
wym znakiem towarowym dla towaréw
lub ustug identycznych z tymi, dla
ktérych wspélnotowy znak towarowy
jest zarejestrowany;
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2. Na podstawie ust. 1 moga by¢ zakazane w
szczeg6lnodci nastepujace dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach

[..]".

4. Zgodnie z art. 91 ust. 1 rozporzadzenia
panstwa cztonkowskie wyznaczaja na swoich
terytoriach ograniczona liczbe ,sadéw [wlas-
ciwych] w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych” pierwszej i drugiej instancji.
Artykul 92 stanowi, ze sady wlasciwe w
sprawach wspélnotowych znakéw towaro-
wych maja by¢ wlasciwe wylacznie do roz-
patrywania powédztw, ktérych przedmiotem
s3 naruszenia wspélnotowych znakéw towa-
rowych.

5. Artykut 98 ust. 1 rozporzadzenia stanowi:

»W przypadku gdy sad [wlasciwy] w spra-
wach wspélnotowych znakéw towarowych
uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego
strony istnieje grozba naruszenia wspélnoto-
wego znaku towarowego, wydaje, chyba ze
istnieja szczeg6lne powody zaniechania tego,
decyzje [postanowienie] zakazujacale]
pozwanemu dzialaii stanowigcych narusze-
nie lub stwarzajacych grozbe naruszenia
wspélnotowego znaku towarowego. Stosuje
réwniez takie érodki, zgodnie z przepisami
swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych
celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu”.

Porozumienie w sprawie handlowych
aspektéow praw wlasnosci intelektualnej

6. Artykul 41 ust. 1 Porozumienia w sprawie
handlowych aspektéw praw wlasnosci inte-
lektualnej (zwanego dalej ,porozumieniem
TRIPs”) ® stanowi:

»Czlonkowie zapewnil[aj]a dostepno$¢ proce-
dur w zakresie dochodzenia i egzekwowania
praw, okre§lonych w niniejszej czedci, na
podstawie ich prawa krajowego, tak aby
umozliwi¢ skuteczne dzialanie przeciwko
kazdemu naruszeniu praw wlasnosci intelek-
tualnej, objetych niniejszym porozumieniem,
wlacznie z dorainymi $rodkami [...] zapo-
biegania naruszeniom i §rodkami zaradczymi
dla [majacymi na celu] odstraszanile] od
nastepnych naruszen [...]".

7. Artykul 44 ust. 1 porozumienia TRIPs
stanowi:

»Organy sadowe beda mialy prawo nakazaé
stronie, aby zaprzestala naruszania praw,
m.in. w tym celu, aby zapobiec wprowadza-
niu do obrotu handlowego na obszarze ich

3 — Zalacznik 1C do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa
Organizacj¢ Handlu. Zostalo ono przyjete w imieniu Wspél-
noty w obszarach jej jurysdykeji decyzjg Rady 94/800/WE z
dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1). Porozumienie
TRIPs zostalo opublikowane w Dz.U. L 336, str. 213.

I-12087
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jurysdykcji towaréw przywozonych, ktére
powoduja naruszenie praw wlasnosci inte-
lektualnej, niezwlocznie po dokonaniu
odprawy celnej takich towaréw. Czlonkowie
nie sg zobowigzani do przyznania takiego
prawa w stosunku do chronionego przed-
miotu, nabytego lub zamdwionego przez
osobe, ktéra nie wiedziata lub nie miafa
wystarczajacych podstaw do tego, by wie-
dzie¢, ze obrét takim przedmiotem moze
spowodowaé naruszenie praw wilasnosci
intelektualnej”.

8. Artykul 61 porozumienia TRIPs stanowi:

»Czlonkowie ustanowia procedury karne i
kary, ktére beda stosowane przynajmniej w
przypadkach umyslnego podrabiania znaku
towarowego lub piractwa praw autorskich,
dokonanego na skale handlowa. Dostepne
érodki zaradcze beda obejmowaly uwiezienie
albo kary pieniezne wystarczajace dla odstra-
szenia zgodnie z wymiarem kar stosowanych
za przestepstwa o odpowiadajacym im cieza-
rze. W stosownych przypadkach dostepne
érodki zaradcze beda obejmowaly takze
konfiskate, przepadek i zniszczenie towaréw
stanowigcych naruszenie oraz wszelkich
materialéw i narzedzi, ktére byly gléwnie
stosowane dla popelnienia przestepstwa.
Czlonkowie moga ustanowié¢ procedury
karne i kary, ktére beda stosowane w innych
przypadkach naruszania praw wlasnosci
intelektualnej, w szczegdlnosci jezeli naru-
szenia dokonywane s3 umyélnie i na skale
handlowg”.

I-12088

9. Z orzecznictwa Trybunatlu wynika, ze w
obliczu stosowania norm prawa krajowego
celem przyznania $rodkéw chroniacych
prawa wynikajace z dziedziny, do ktérej ma
zastosowanie porozumienie TRIPs i W ktérej
Wspdlnota ustanowila juz przepisy, jak ma to
miejsce w przypadku znakéw towarowych,
sady krajowe maja obowiazek, w najszerszym
mozliwym zakresie, stosowania przepiséw
krajowych w $wietle brzmienia i celéw
wlasciwych postanowien porozumienia
TRIPs, na ile to tylko mozliwe *,

Wiasciwe przepisy krajowe

10. Zgodnie z art. 37 szwedzkiej ustawy
o znakach towarowych® naruszenia znakéw
towarowych majace charakter umyslny lub
dokonane wskutek razacego niedbalstwa
podlegaja karze grzywny lub pozbawienia
wolnosci.

11. Artykul 37a tej ustawy stanowi, ze na
wniosek uprawnionego z rejestracji znaku

4 — Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02
Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. 1-10989, pkt 55. Artykut 11
dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
whasnosci intelektualnej (Dz.U. L 157, str. 45) naktada obecnie
na panstwa czlonkowskie obowigzek zapewnienia, aby ,[...]
tam, gdzie podjeta zostala decyzja sadu stwierdzajaca naru-
szenie praw wlasnoéci intelektualnej, organy sadowe [mogly]
wydawaé naruszajacym zakaz kontynuacji naruszenia”. Dy‘rez»
tywa 2004/48 wymagala transpozycji do dnia 29 kwietnia
2006 r.

5 — Varumirkeslagen (1960: 644).
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towarowego sad moze zakaza¢ podmiotowi
dopuszczajacemu sie naruszenia dalszego
naruszania praw do znaku pod grozba kary

grzywny.

Postepowanie przed sadem krajowym i
pytania prejudycjalne

12. Nokia Corporation (zwana dalej
»Nokia”) pozwata J. Wirdella przed Stock-
holms tingsritt (sad okregowy Sztokholmie),
zarzucajac mu naruszenie jej wspoélnotowego
znaku towarowego NOKIA. Nokia twier-
dzita, ze J. Wirdell wwiézl do Szwecji nalepki
do umieszczania na telefonach komérko-
wych grzedstawiajace znak towarowy
NOKIA ®.

13. Stockholms tingsritt uznat, ze J. Wirdell
zorganizowal przywéz nalepek do Szwecji,
oraz ze z obiektywnego punktu widzenia
obrét tymi nalepkami stanowil naruszenie
znaku towarowego. Sad ten uznal, Ze istnieje
prawdopodobienstwo powtérzenia sie naru-
szet. Wydal zatem obwarowany kara
grzywny zakaz kontynuowania dzialan sta-
nowigcych naruszenie.

6 — Zaréwno ten, jak i kolejne punkty pochodza z postanowienia
odsylajacego, w ktérym nie podano zadnych dodatkowych
istotnych dla sprawy szczegéléw dotyczacych stanu faktycz-
nego.

14. J. Wirdell odwotat sie od tego wyroku
do Svea hovriitt (sadu apelacyjnego), twier-
dzac miedzy innymi, ze nie ma podstaw, aby
obawia¢ sie powtérzenia sie przedmiotowego
naruszenia, poniewaz uzycie znaku towaro-
wego NOKIA nie bylo umyslne ani nie
nastgpito wskutek niedbalstwa.

15. Svea hovritt przychylit sie do stanowiska
Stockholms tingsritt, zgodnie z ktérym
J. Wirdell dopuscit sie obiektywnego naru-
szenia znaku towarowego oraz istnialo
pewne prawdopodobienistwo ponownego
naruszenia. Jednak z uwagi na to, zZe
J. Wiirdell nigdy wczeéniej nie dopuscil sie
naruszenia znaku towarowego i mozna mu
zarzuci¢ jedynie lekkomy$lno$¢, zdaniem
Svea hovritt nie istnieja przestanki ku temu,
aby przywéz nalepek uznaé za praktyke
stalego naruszania znaku towarowego. Sam
brak mozliwosci catkowitego wykluczenia
ponownego naruszenia znaku towarowego
Nokii nie moze stanowi¢ uzasadnienia nato-
zenia obwarowanego karg zakazu. Svea
hovritt zmienil zatem wyrok Stockholms
tingsrétt i oddalitf powédztwo Nokii.

16. Nokia zaskarzyta to orzeczenie przed
sadem odsylajacym. Stwierdzila ona, ze fakt
obiektywnego naruszenia znaku towarowego
przez J. Wirdella stanowi wystarczajaca
podstawe do natozenia zadanego zakazu oraz
ze istnieje jednak prawdopodobienistwo
dopuszczenia si¢ przez J. Wirdella kolejnych
naruszen.

I-12089
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17. Sad odsylajacy uznal, ze spér pomiedzy
stronami zasadza si¢ na kontrowersji co do
tego, czy art. 98 rozporzadzenia zawiera
zobowigzanie do wydania obwarowanego
karg grzywny zakazu, co wykracza poza
zakres art. 37a ustawy o znakach towaro-
wych. W zwigzku z powyzszym sad odsyla-
jacy przedstawil Trybunalowi nastepujace
pytania prejudycjalne:

Czy pojecie szczegblnych powodéw,
o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 zdanie
pierwsze rozporzadzenia Rady nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego,
nalezy rozumie¢ w ten sposdéb, ze w
sytuacji gdy dany sad uzna, iz pozwany
dopusdcit sie naruszenia wspélnotowego
znaku towarowego, sad ten moze —
niezaleznie od pozostalych okolicznosci
— zaniecha¢ stosowania zakazu dal-
szego dopuszczania sie naruszen, jesli
uzna, iz prawdopodobienstwo, ze naru-
szenia takie beda kontynuowane, nie jest
oczywiste lub ze prawdopodobienstwo
to jest tylko ograniczone?

Czy pojecie szczegdlnych powodéw,
o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 zdanie
pierwsze rozporzadzenia nalezy rozu-
mie¢ w ten sposéb, ze w sytuacji gdy
dany sad uzna pozwanego za winnego
naruszenia wspélnotowego znaku towa-
rowego, moze on — nawet w braku
powodu zaniechania nalozenia zakazu,
o ktérym mowa w pytaniu pierwszym —
zaniecha¢ nalozenia takiego zakazu na
tej podstawie, ze dalsze naruszenia sa
wyraznie objete og6lnym zakazem naru-
szania znaku towarowego przewidzia-
nym w prawie krajowym, i ze na
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pozwanego moze zosta¢ nalozona sank-
cja karna w przypadku dopuszczenia sie
sprzecznych z prawem dziatan, nieza-
leznie od tego, czy sa to dzialania
umyélne, czy wynikajace z razacego
niedbalstwa?

W razie udzielenia odpowiedzi przecza-
cej na pytanie drugie, czy w takim
przypadku nalezy zastosowal szcze-
golne srodki, polegajace na przykiad na
obwarowaniu zakazu kara grzywny, aby
zapewni¢ jego przestrzeganie, mimo ze
dalsze naruszenia s3 wyraznie objete
og6lnym ustawowym zakazem narusza-
nia znaku towarowego przewidzianym
w prawie krajowym, i Ze na pozwanego
moze zosta¢ natozona sankcja karna w
przypadku dopuszczania si¢ sprzecz-
nych z prawem dzialan, niezaleznie od
tego, czy sa to dzialania umyslne, czy
wynikajace z razacego niedbalstwa?

W razie udzielenia odpowiedzi twier-
dzacej na pytanie trzecie, czy nalezy tak
postapi¢ takze wéwczas, gdy przestanki
zastosowania takich szczegdlnych $rod-
kéw w przypadku analogicznego naru-
szenia krajowego znaku towarowego nie
wydaja sie by¢ spetnione?”.

18. Nokia, J. Wirdell, rzad francuski i
Komisja przedstawili uwagi na pi$mie. Jako
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ze nie zlozono wniosku o przeprowadzenie
rozprawy, rozprawa nie odbyla sie.

W przedmiocie pytania pierwszego

19. Stawiajac pytanie pierwsze, sad odsyla-
jacy zmierza do ustalenia, czy pojecie szcze-
g6lnych powodéw, o ktérych mowa w art. 98
ust. 1 rozporzadzenia oznacza, ze w sytuacji
gdy dany sad uzna, iz pozwany dopuscil sie
naruszenia wspélnotowego znaku towaro-
wego, sad ten moze — niezaleznie od
pozostatych okolicznosci — zaniecha¢ stoso-
wania zakazu dalszego dopuszczania sie
naruszen, jesli uzna, iz prawdopodobienistwo,
ze naruszenia takie beda kontynuowane, nie
jest oczywiste lub jest w pewien sposéb
ograniczone?

20. Nokia, rzad francuski i Komisja uwazaja,
Ze na postawione pytanie powinno sie
udzieli¢ odpowiedzi przeczacej. Zgadzam
sie z tym stanowiskiem.

21. J. Wirdell jest przeciwnego zdania.
Twierdzi on, Ze zaréwno brzmienie poszcze-
gélnych postanowien rozporzadzenia, jak i
jego struktura, przemawiaja za udzieleniem
na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzacej.
Ponadto rozporzadzenie ma na celu wspie-
ranie swobodnego przeplywu towardw.
Transakcji handlowych nie powinno sie
ogranicza¢ bez przyczyny.

22. W mojej opinii jest jednak wprost
przeciwnie — zaréwno brzmienie poszcze-
golnych postanowien rozporzadzenia, jak i
jego struktura przemawiaja za udzieleniem
odpowiedzi przeczacej.

23. Po pierwsze, art. 98 ust. 1 rozporzadze-
nia jest przepisem bezwzglednie obowiazu-
jacym. Stanowi on, ze w przypadku gdy
pozwany uaruszyl wspolnotowy znak towa-
rowy, sad wydaje postanowienie zakazujace
pozwanemu kontynuowania dzialad stano-
wigcych naruszenie. Sformulowanie to od-
zwierciedla podstawowe prawo wladciciela
znaku towarowego do zakazania podejmo-
wania dziatan stanowigcych naruszenie, usta-
nowione w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia. Jezeli
sad uzna, ze pozwany dopuscil sie naruszenia
wspélnotowego znaku towarowego, ma on
co do zasady obowiazek wydaé postanowie-
nie zakazujace kontynuowania dziatan sta-
nowigcych naruszenie. Z powyzszego
wynika, ze wylacznie w drodze odstepstwa
od tej zasady sad moze — ze ,szczegdlnych
powodéw” — zaniechaé wydania takiego
postanowienia zakazujacego. Pojecie ,szcze-
goélnych powodéw” nalezy zatem interpreto-
wal w sposob zawezajacy.

24. Po drugie, preambula do rozporzadzenia
stanowi, ze ,orzeczenia dotyczace waznosci i
naruszenia wspélnotowego znaku towaro-
wego s3 skuteczne i obejmuja cale teryto-
rium Wspélnoty, jako ze jest to jedyny
spos6b unikniecia sprzecznych orzeczen ze
strony sadéw i Urzedu oraz zapewnienia, ze
jednolity charakter wspdlnotowych znakéw
towarowych nie zostanie naruszony [aby
jednolity charakter wspdlnotowych znakéw
towarowych nie byt naruszany]”’. Nokia,

7 — Motyw pietnasty.

1-12091
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rzad francuski i Komisja stoja na stanowisku,
ze stosowanie jednolitej wykladni art. 98
ust. 1 jest jedynym sposobem na osiggniecie
tych celéw. Sugerowana przez Hogsta
domstolen ocena stopnia prawdopodobieni-
stwa kontynuowania naruszen bedzie nie-
uchronnie prowadzi¢ do osiggania réznych
rezultatéw w réznych panstwach czlonkow-
skich. Skoro wspdlnotowe znaki towarowe
powinny korzysta¢ z tej samej ochrony na
calym terytorium Wspdlnoty, ocena samego
tylko prawdopodobiefistwa nie moze stano-
wié ,szczegdlnego powodu”, by sad krajowy
zaniechal wydania postanowienia zakazuja-
cego. Ponadto istnieja oczywiste trudnodci
natury praktycznej zwigzane z wykazaniem
istnienia prawdopodobienistwa wystapienia
potencjalnych dziatan w przyszloéci. Uznanie
prawdopodobienstwa dopuszczenia sie dal-
szych naruszen za przestanke wydania posta-
nowienia zakazujacego stawialoby wlascicieli
znakéw towarowych w niekorzystnym poto-
zeniu i mogloby pozbawi¢ skutecznosci
ochrone przystugujacych im wylacznych
praw do wspdlnotowego znaku towarowego.

25. W wyjatkowych przypadkach stopien
prawdopodobiefstwa wystapienia kolejnych
naruszen moze stanowi¢ jedna z okolicz-
noéci, ktére — brane pod uwage wspélnie —
beda mogly rzeczywiscie stanowié¢ ,szcze-
gélne powody” w rozumieniu art. 98 ust. 1.
Jednak pytanie sadu krajowego dotyczy
wylacznie stopnia prawdopodobienstwa kon-
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tynuowania naruszen, ,niezaleznie od pozos-
. ;8
talych okolicznosci””.

26. Jest oczywiScie prawdy, ze — jak twierdzi
J. Wirdell — jednym z gléwnych celéow
rozporzadzenia jest wspieranie swobodnego
przeplywu towaréw °. Trudno jednak wyob-
razi¢ sobie, by silna i jednolita ochrona
wspolnotowych znakéw towarowych przed
naruszeniami miata szkodliwie \«(fjphwaé na
swobodny przeptyw towaréw'’. Wprost
przeciwnie — zapewnienie takiej ochrony
wymaga zasadniczo zakazania podejmowania
dziatain stanowiacych naruszenia. Ponadto
rozporzadzenie wyraznie laczy cel w postaci
wspierania swobodnego przeplywu towaréw
z przepisami dotyczacymi ,wspélnotow[ych]
znak[6w] towarow[ych], ktérym przyznano
jednolita ochrone i ktére wywoluja jednolite

skutki na calym terytorium Wspélnoty” ™.

27. 1 wreszcie nalezy pamieta¢, ze w sytuacji
gdy zarzucane naruszenie polega na umie-

8 — Podobnie w zwigzku z tym, Ze sad krajowy nie wni6sl
o przedstawienie przykladéw zdarzefi mogacych stanowi¢
»szczegélne powody”, a kwestii tej nie poddano doglebnej
analizie w pismach procesowych wniesionych do Trybunatu,
nie uwazam, aby wlasciwym bylo przytaczanie takich przy-
ktadéw w niniejszej sprawie, bedacej pierwsza, w ktérej do
Trybunalu zwrécono sie o dokonanie wyktadni art. 98 ust 1.

9 — Motyw pierwszy.

10 — Zobacz art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48, przywolanej w
przypisie 4, ktéry stanowi, ze $rodki, procedury i $rodki
naprawcze niezbedne do stosowania praw wlasnoéci intelek-
tualnej objete zakresem dyrektywy ,sa réwniez skuteczne,
proporcjonalne i odstraszajace i stosowane w taki spos6b, aby
zapobiec tworzeniu ograniczeni handlu prowadzonego zgodnie
z prawem i zapewnié¢ zabezpieczenia przed ich naduzywa-
niem” (wyréznienie wlasne). Zdanie drugie art. 41 ust. 1
porozumienia TRIPs stanowi podobnie.

11 — Motyw drugi.
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szczeniu znaku identycznego ze wspélnoto-
wym znakiem towarowym na towarach
identycznych z tymi, w odniesieniu do
ktérych jest on zarejestrowany, a zatem w
sytuacji takiej, z jaka mamy do czynienia w
przedmiotowej sprawie, ochrona wspélnoto-
wego znaku towarowego ma charakter bez-
wzgledny '*. W takich okolicznoéciach zasto-
sowanie odstepstwa nie ma zasadniczo zad-
nego uzasadnienia. Mogloby ono co najwyzej
mie¢ uzasadnienie w sytuacji, w ktérej
pozwany nie miatby praktycznie zadnej
mozliwoéci ponownego dopuszczenia sie
naruszenia (wykorzystania ilustracji dostar-
czonych przez Nokie), gdyz na przyklad jest
on przedsiebiorcy, ktéry jest w stanie likwi-
dacji, albo w sytuacji gdy prawa z rejestracji
znaku towarowego wygasly.

28. Uwazam zatem, ze zawarty w art. 98
ust. 1 rozporzadzenia warunek istnienia
szczegblnych powodéw nie jest spelniony,
jezeli sad — uznajac, ze pozwany dopuscit sie
naruszenia wspélnotowego znaku towaro-
wego — odstepuje od stosowania zakazu
dalszego dopuszczania sie naruszen wylacz-
nie dlatego, ze stwierdzil, iz prawdopodo-
bienistwo kontynuowania takich naruszen nie
jest oczywiste lub jest w inny sposéb
ograniczone.

W przedmiocie pytania drugiego

29. Stawiajgc pytanie drugie, sad odsylajacy
zmierza do ustalenia, czy pojecie szczegdl-

12 — Motyw siédmy i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia.

nych powodéw, o ktérych mowa w art. 98
ust. 1 rozporzadzenia, oznacza, ze w sytuacji
gdy dany sad uzna pozwanego za winnego
naruszenia wspélnotowego znaku towaro-
wego, moze on — nawet w braku powodu
zaniechania nalozenia zakazu, o ktérym
mowa w pytaniu pierwszym — zaniechaé
nalozenia takiego zakazu na tej podstawie, ze
dalsze naruszenia s3 wyraznie objete ogdl-
nym ustawowym zakazem naruszania znaku
towarowego przewidzianym w prawie krajo-
wym, i Ze na pozwanego moze zostal
naltozona sankcja karna w przypadku do-
puszczenia sie dalszych naruszed umy$lnie
lub wskutek razgcego niedbalstwa.

30. Nokia, rzad francuski i Komisja stoja na
stanowisku, ze na postawione pytanie
powinno sie udzieli¢ odpowiedzi przeczacej.
). Wirdell jest przeciwnego zdania, cho¢ nie
przedstawil zadnych uwag, odnoszac sie
jedynie do argumentacji przywotanej juz w
odniesieniu do pytania pierwszego.

31. Ponownie przychylam sie do pierwszego
stanowiska.

32. Jak stusznie podnosi rzad francuski,
ogélna tre§¢ uregulowan prawa krajowego
nie moze z definicji stanowi¢ ,szczegélnego”
powodu. Z samej natury tego pojecia wynika,
ze chodzi o powdd szczegdlny w odniesieniu
do danego przypadku, co z kolei sugeruje, ze
zasadniczo powinien on dotyczy¢ sytuacji
faktycznej, a nie stanu prawnego. Zgodnie z
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art. 44 ust. 1 i art. 61 porozumienia TRIPs
panstwa czlonkowskie maja w kazdym
wypadku obowigzek ustanowienia sankcji
cywilnych i karnych (obejmujacych miedzy
innymi zakaz kontynuowania naruszen) za
naruszanie praw wlasnoéci intelektualne;j.
Istnienie takich sankcji w prawie krajowym
nie stanowi zatem szczegélnego powodu
zaniechania wydania postanowienia zakazu-
jacego na podstawie art. 98 ust. 1. Odmowa
wydania postanowienia zakazujacego na
mocy art. 98 ust. 1 na tej podstawie, ze
prawo krajowe przewiduje odpowiednie
sankcje, uzaleznialaby stosowanie przepiséw
prawa wspdlnotowego od uregulowan krajo-
wych. To z kolei byloby sprzeczne tak z
zasada nadrzednoéci prawa wspélnotowego,
jak i z jednolitym charakterem rozporzadze-
nia. W konsekwencji zatem art. 98 ust. 1
zostalby pozbawiony znaczenia.

33. Co wiecej, zakaz kontynuowania naru-
szen — takijak ten okreslony wart. 98 ust. 1 —
w pewnych okolicznoéciach moze byé bar-
dziej skuteczny z punktu widzenia wlasci-
ciela znaku towarowego anizeli ogélny zakaz
naruszen, nawet jezeli ten ostatni obwaro-
wany jest sankcja. Rzad francuski tytulem
przykiadu wyjasnia, ze — zgodnie z prawem
francuskim — postanowienie zakazujace
kontynuowania naruszen uprawnia wlasci-
ciela znaku towarowego do wystapienia do
wladz celnych i policji z wnioskiem
o uniemozliwienie podejmowania zakaza-
nych dzialai, bez potrzeby ponownego
wszczynania postepowania (co jest czaso-
chlonne i kosztowne) dotyczacego kolejnego
naruszenia.
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34. W tym konteks$cie mozna zauwazy¢, ze
— jak utrzymuje Nokia — sankcja przewi-
dziana art. 37a szwedzkiej ustawy o znakach
towarowych nie jest nieunikniong konsek-
wencja naruszenia. Przeciwnie, wymaga ona
zlozenia osobnego wniosku przez wlasciciela
znaku towarowego oraz przedstawienia
dowodu na to, ze naruszenie ma charakter
umyélny lub dopuszczono sie go wskutek
razgcego niedbalstwa. Jezeli tak, to zakres
przyznanej na mocy tego aktu prawnego
ochrony jest w sposéb oczywisty odmienny
od zakresu ochrony przewidzianej w art. 98
ust. 1, ktéry — na co ponownie zwracam
uwage — w spos6b wyrainy stanowi, ze
postanowienie zakazujace kontynuowania
naruszenia powinno by¢ standardowa odpo-
wiedzig organéw sadowych na stwierdzenie
naruszenia.

35. Uwazam zatem, ze przewidziany w
art. 98 ust. 1 rozporzadzenia warunek
istnienia szczegélnych powodéw nie jest
spelniony, jezeli sad — uznajac, ze pozwany
dopuscil sie naruszenia wspélnotowego
znaku towarowego — odstepuje od stosowa-
nia zakazu dalszego dopuszczania sie naru-
szen wylacznie dlatego, iz stwierdzil, ze
dalsze naruszenia s3 objete ogélnym usta-
wowym zakazem naruszania znaku towaro-
wego przewidzianym w prawie krajowym i ze
na pozwanego moze zosta¢ nalozona sankcja
karna w przypadku dopuszczenia sie dal-
szych naruszen umysélnie lub wskutek raza-
cego niedbalstwa.
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W przedmiocie pytania trzeciego i czwar-
tego

36. Pytania te nalezy przeanalizowac lacznie.

37. Stawiajac pytanie trzecie, ktére jest
zasadne jedynie wéwcezas, gdy na pytanie
drugie — zgodnie z moja sugestia —
udzielona zostanie odpowiedZ przeczaca,
sad odsylajacy zmierza do ustalenia, czy w
takim przypadku nalezy zastosowaé szcze-
gélne Srodki, polegajace na przyklad na
obwarowaniu zakazu karg grzywny, aby
zapewni¢ jego przestrzeganie, mimo ze: i)
dalsze naruszenia s wyraznie objete ogdl-
nym ustawowym zakazem naruszania znaku
towarowego przewidzianym w prawie krajo-
wym oraz ii) na pozwanego mozZe zostaé
natozona sankcja karna w przypadku
dopuszczenia sie przez niego dalszych naru-
szen umyslnie lub wskutek razacego niedbal-
stwa.

38. Stawiajac pytanie czwarte, ktére jest
zasadne tylko wdéwczas, gdy na pytanie
trzecie udzielona zostanie odpowiedZ twier-
dzaca, sad krajowy zmierza do ustalenia, czy
nalezy tak postapi¢ takze wdwczas, gdy
przestanki zastosowania takich szczegélnych
$rodkéw w przypadku analogicznego naru-
szenia krajowego znaku towarowego nie
wydaja sie by¢ spelnione.

39. Nokia, rzad francuski i Komisja utrzy-
mujg, Ze na pytania trzecie i czwarte
powinno sie udzieli¢ odpowiedzi przeczacej.
Zgadzam sie z tym stanowiskiem.

40. J. Wirdell jest przeciwnego zdania.
Powoluje sie on na art. 14 ust. 1 rozporza-
dzenia, ktéry stanowi, ze ,naruszenie wspél-
notowego znaku towarowego podlega prawu
krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia
krajowego znaku towarowego”, i stoi na
stanowisku, ze skoro prawo krajowe ustana-
wia ogdlny zakaz naruszen i przewiduje
mozliwo$¢ nafozenia sankcji karnej, to ist-
nieja wystarczajace $rodki majace na celu
zapewnienie przestrzegania zakazu konty-
nuowania dzialan stanowiacych naruszenie.

41. Artykul 14 ust. 1 konczy sie jednak
nastepujacymi stowy: ,zgodnie z przepisami
tytulu X", Artykut 98 ust. 1 znajduje sie w
tytule X. Jak juz podkre§latam powyzej,
przepis ten jest przepisem bezwzglednie
obowiazujacym. Zobowigzuje on sad, ktéry
uznal, ze nastgpilo naruszenie wspélnoto-
wego znaku towarowego, nie tylko do
wydania postanowienia zakazujacego pozwa-
nemu kontynuowania dziatan stanowiacych
naruszenie, ale takze do ,[stosowania] réw-
niez taki[ch] §rodk[éw], zgodnie z przepisami
swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych
celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu”. Powyzsze sformulowanie wyraznie
wskazuje na to, Ze przepisy prawa krajowego
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musza gwarantowac¢ istnienie szczegdlnych
érodkéw wspierajacych taki zakaz, a zatem
stuzacych zapewnieniu jego przestrzega-
nia'®. Niewystarczajacy jest wiec moim
zdaniem ogélny zakaz naruszen przewi-
dziany w prawie krajowym. Podobnie sank-
¢ja, ktdra moze zostaé orzeczona wylacznie i)
fakultatywna decyzja sadu, ii) na wniosek
uprawnionego do znaku towarowego oraz iii)
w odniesieniu do pozwanego, ktéry dopuscit
sie dalszego naruszenia umyslne lub wskutek
niedbalstwa, nie jest $rodkiem spelniajagcym
ten wymog.

42. Cho¢ szczegdélowe okreslenie takich
érodkéw lezy w gestii ustawodawcy krajo-
wego, to jednak — obok szczegélnego
charakteru — powinny one umozliwiaé
skuteczne osiggniecie zakladanego celu.
Wynika to z reguly, zgodnie z ktéra cho¢ w
przypadku braku odpowiednich uregulowan
wspélnotowych szczegélowe zasady proce-
duralne majace zastosowanie do postepowan
sadowych stuzacych ochronie praw przystu-
gujacych na mocy prawa wspdlnotowego
ustanawiane sg przepisami prawa krajowego
poszczegdlnych panstw czlonkowskich,
zasady te nie moga by¢ mniej korzystne niz
zasady odnoszace sie do podobnych poste-
powan opartych na przepisach prawa krajo-
wego (zasada réwnowaznoséci) i nie moga
one by¢ uksztaltowane w sposéb praktycznie
uniemozliwiajacy lub nadmiernie utrudnia-
jacy wykonywanie praw przyznanych przez
wspélnotowy porzadek prawny (zasada sku-
tecznoéci) '*. Oczywiste jest, ze postanowie-

13 — Francuski tekst jest nawet bardziej jednoznaczny: ,Il prend
également, conformément & la loi nationale, les mesures
propres & garantir le respect de cette interdiction”.

14 — Zobacz m.in. ok z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie
C-472/99 Clean Car Autoservice, Rec. str. 1-9687, pkt 28.
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nie zakazujace, ktérego nie moina wyegzek-
wowad, nie spelnia wymogdéw tej drugiej
zasady. To jednak, moim zdaniem, nie
oznacza, ze zakaz kontynuowania naruszen
musi by¢ koniecznie polaczony z innego
rodzaju sankcja lub kara. Konsekwencje
zlamania takiego zakazu powinny by¢ raczej
wyraznie okre§lone — przez sad krajowy
rozpatrujacy dang sprawe badZ, bardziej
og6lnie, przepisami prawa krajowego.

43. Jesli chodzi o pytanie czwarte, wydaje mi
sie, ze dla powyziszych rozwazan nie ma
znaczenia to, ze przeslanki zastosowania w
danej sprawie szczegdlnych $rodkéw (takich
jak te przewidziane w art. 98 ust. 1) nie
zostalyby spelnione w przypadku analogicz-
nego naruszenia krajowego znaku towaro-
wego. Artykut 98 ust. 1 przewiduje zobowig-
zanie, ktérego szczegélowy ksztalt okreslaja
przepisy prawa krajowego, ktére znajduje
zastosowanie w momencie stwierdzenia
naruszenia wspélnotowego znaku towaro-
wego. Zasada réwnowaznoéci nie musi
oznaczad, ze w sytuacji, w ktérej prawodawca
wspélnotowy przyznaje wysoki poziom
ochrony praw przystugujacych na mocy
prawa wspdélnotowego, réwnowazne prawa
przystugujace na podstawie prawa krajowego
(w tym réwniez prawa krajowego zharmoni-
zowanego), objete sa ochrong na tym samym
poziomie.
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‘Wnioski

44. Z uwagi na powyzisze proponuje, aby Trybunal udzielil nastepujacych
odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Hogsta domstolen
(szwedzki sad najwyzszy):

W przedmiocie pytania pierwszego i drugiego

— Przeslanka istnienia szczegélnych powodéw przewidziana w art. 98 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego nie jest spelniona, jezeli sad — uznajac, ze
pozwany dopuscil sie naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego —
odstepuje od stosowania zakazu dalszego dopuszczania sie naruszen 1)
wylacznie dlatego, ze stwierdzil, iz prawdopodobienistwo kontynuowania takich
naruszen nie jest oczywiste lub jest w inny sposéb ograniczone, badz 2)
wylacznie dlatego, iz stwierdzil, ze dalsze naruszenia sga objete ogdlnym
ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie
krajowym i Ze na pozwanego moze zostaé nalozona sankcja karna w przypadku
dopuszczenia si¢ dalszych naruszen umyslnie lub wskutek razacego niedbal-
stwa.

W przedmiocie pytania trzeciego i czwartego

—  Szczeg6lowe okreslenie $rodkéw, jakie na mocy art. 98 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 stosuje sad wydajacy postanowienie zakazujace pozwanemu kon-
tynuowania naruszenn wspélnotowego znaku towarowego, aby zapewni¢
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przestrzeganie tego postanowienia, lezy w gestii ustawodawcy krajowego.
Srodki takie musza byé skuteczne. Wymdg okreslony w art. 98 ust. 1 nie jest
spelniony wylacznie w zwiazku z tym, ze i) dalsze naruszenia s objete ogélnym
ustawowym zakazem naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie
krajowym oraz ii) na pozwanego moze zosta¢ nalozona sankcja karna w
przypadku dopuszczenia sie dalszych naruszeri umyslnie lub wskutek razacego
niedbalstwa. Przestrzeganie zakazu powinno by¢ gwarantowane stosowaniem
szczeg6lnych §rodkéw, réwniez w sytuacji gdy przestanki zastosowania w danej
sprawie takich szczegélnych $rodkéw nie zostalyby spelnione w przypadku
analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego.
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