NOKIA

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 14 grudnia 2006 r.”

W sprawie C-316/05

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w
trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hogsta domstolen (Szwecja) postanowieniem z
dnia 9 sierpnia 2005 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 16 sierpnia 2005 r., w
postepowaniu:

Nokia Corp.

przeciwko

Joacimowi Wiirdellowi,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts, E. Juhdsz, K. Schiemann i M. Ilesi¢
(sprawozdawca), sedziowie,

* Jezyk postepowania: szwedzki.
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rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Nokii Corp. przez H. Wistama, advokat,

— w imieniu Joacima Wirdella przez B. Stanghed, advokat,

— w imieniu Republiki Francuskiej przez G. de Bergues'a i J.C. Niollet'a,
dzialtajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez W. Wilsa i K. Simonssona,
dzialtajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 lipca
2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 98
ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zwanego dalej
srozporzadzeniem”.
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Ramy prawne

Uregulowania wspolnotowe

Artykul 9 rozporzadzenia, zatytulowany ,Prawa przyznane przez wspélnotowy znak
towarowy”, stanowi:

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

a) oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla towaréw
lub uslug identycznych z tymi, dla ktérych wspolnotowy znak towarowy jest
zarejestrowany;

2. Na podstawie ust. 1 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci nastepujace dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
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¢) przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

Artykut 14 rozporzadzenia, zatytulowany ,Uzupelniajace stosowanie prawa
krajowego odnoszgcego sie do naruszenia”, stanowi:

»1. Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
niniejszego rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie wspdélnotowego
znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia
krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytulu X.

3. Majace zastosowanie przepisy proceduralne ustala sie zgodnie z przepisami
tytutu X”.

Tytul X rozporzadzenia, zatytulowany ,,Jurysdykcja oraz postepowanie w przypadku
powddztw odnoszacych sie do wspdlnotowych znakéw towarowych”, obejmuje
art. 90—-104.

1-12102



NOKIA

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 92 lit. a) rozporzadzenia panstwa czlonkowskie
wyznaczaja na swoich terytoriach krajowe sady pierwszej i drugiej instancji, zwane
dalej ,sadami [wlasciwymi] w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych”, ktore
sa wylacznie wlasciwe do rozpatrywania wszelkich powédztw, ktérych przedmiotem
jest naruszenie oraz — jezeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe — powddztw
dotyczacych zagrozenia wystapienia naruszenia, odnoszgcych sie do wspélnotowego
znaku towarowego.

Artykul 97 rozporzadzenia stanowi:

»1. Sady [wlasciwe] w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych stosuja
przepisy niniejszego rozporzadzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia, sad
[wlasciwy] w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych stosuje przepisy
swojego ustawodawstwa krajowego, w tym réwniez swojego prawa prywatnego
miedzynarodowego.

3. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad [wlasciwy] w sprawach
wspoélnotowych znakéw towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszace sie do
tego samego rodzaju powddztwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w
panstwie czlonkowskim, w ktérym ma swoja siedzibe”.

Artykul 98 rozporzadzenia stanowi:

»1. W przypadku gdy sad [wlasciwy] w sprawach wspdlnotowych znakéw
towarowych uznaje, Ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba
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naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba Ze istnieja szczegdlne
powody zaniechania tego, decyzje [postanowienie] zakazujacale] pozwanemu
dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspélnoto-
wego znaku towarowego. Stosuje réwniez takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego
ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.

2. We wszystkich pozostalych przypadkach sad [wlasciwy] w sprawach wspélno-
towych znakéw towarowych stosuje prawo obowigzujace w panstwie czlonkowskim
[prawo krajowe, w tym prawo prywatne miedzynarodowe panstwa czlonkowskiego],
w ktérym mialy miejsce akty naruszenia lub wystapilo zagrozenie naruszenia [w tym
prawa prywatnego miedzynarodowego]”.

Uregulowania szwedzkie

Zgodnie z art. 4 ustawy (1960:644) o znakach towarowych (varumirkeslagen),
zwanej dalej ,ustawa o znakach towarowych”, korelatem prawa do umieszczania
oznaczenia odrézniajacego na towarach jest zakaz uzywania w obrocie gospodar-
czym przez osoby niebedace uprawnionymi z rejestracji tego oznaczenia takich
oznaczen towaréw, ktére moga wprowadzi¢ w blad, niezaleznie od tego, czy towary
takie sg skierowane lub przeznaczone na rynek krajowy czy zagraniczny, czy
pochodza z importu.

Artykut 37 ustawy o znakach towarowych przewiduje sankcje, ktére moga by¢
zastosowane w przypadku powaznego naruszenia, niezaleznie od tego, czy ma ono
charakter umyslny, czy wynika z niedbalstwa.

Artykut 37.a ustawy o znakach towarowych stanowi, ze na wniosek uprawnionego z
rejestracji znaku towarowego sad moze zakaza¢ podmiotowi dopuszczajacemu sie
naruszenia dalszego naruszania praw do znaku pod grozba kary grzywny. Sad
krajowy zaznaczyl, ze zastosowanie srodkéw przewidzianych w tym przepisie zalezy
od uznania sagdu.
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Artykut 66 ustawy o znakach towarowych stanowi po pierwsze, ze art. 37 tej ustawy
znajduje zastosowanie do przypadkéw naruszen wspélnotowych znakéw towaro-
wych. Po drugie, przewiduje on, iz art. 37.a tej ustawy znajduje zastosowanie, o ile
rozporzadzenie nie stanowi inaczej.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Nokia Corp. (zwana dalej ,Nokig”) jest uprawniona z rejestracji stfownego znaku
towarowego Nokia, ktéry zarejestrowany zostal jednoczesnie jako szwedzki krajowy
znak towarowy i jako wspélnotowy znak towarowy, miedzy innymi dla towaréw
odpowiadajacych opisowi ,telefony komdrkowe i akcesoria”.

W 2002 r. Joacim Wirdell dokonal przywozu z Filipin przedmiotéw zwanych ,flash
stickers”. Chodzi o nalepki do umieszczania na telefonach komérkowych,
zawierajace elektroluminescencyjna diode, ktéra migocze, gdy telefon dzwoni.

Podczas kontroli celnej okazalo sie, ze cze$¢ tych ,flash stickers” oznaczona byla
znakiem towarowym Nokia, umieszczonym badZz na samym produkcie, badz na
opakowaniu. Joacim Wairdell stwierdzil, ze doszlo do pomylki w realizacji
zamdéwienia, popelnionej przez dostawce, o ktérej on nie wiedzial.

Nokia pozwala Joacima Wairdella przed Stockholms tingsritt, zarzucajac mu
naruszenie znaku towarowego, i zazadala, by sad ten zakazal mu, pod kara grzywny,
uzywania w swojej dzialalno$ci handlowej oznaczeri mogacych wprowadzi¢ w blad z
uwagi na skojarzenie ze szwedzkim i wspdélnotowym znakiem towarowym Nokia.
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Tingsritt uznal, ze wystapienie naruszenia zostalo wykazane. Z uwagi na to, ze
Joacim Wirdell oswiadczyl, iz zamierza sprowadzac dalsze ,flash stickers”, sad ten
uznal, ze istnieje ryzyko powtdrzenia sie naruszen i skierowal do niego zagrozony
karg grzywny zakaz, o ktéry wnoszono.

W wyniku apelacji wniesionej przez Joacima Wirdella, Svea hovritt orzekl, ze
dopuscil sie on naruszenia, a jednoczesnie, ze wystepuje prawdopodobienistwo, iz w
przyszloéci moze sie on dopusci¢ podobnych dzialan w stosunku do znakéw
towarowych, do ktérych uprawniona jest Nokia. Sad ten stwierdzil jednak, ze z
uwagi na to, iz Joacim Wirdell nigdy wczeéniej nie dopuscil sig takich czynéw i ze
mozna mu zarzuci¢ jedynie niedbalstwo, nie ma potrzeby stosowania wobec niego
zakazu pod grozbg sankcji w postaci nalozenia grzywny.

W zwigzku z tym Nokia zaskarzyla to orzeczenie przed Hogsta domstolen. Twierdzi
ona, ze sam fakt obiektywnego naruszenia przez Joachima Wiérdella jej praw do
znaku towarowego wystarcza, by nalozy¢ na niego zakaz obwarowany sankcja

grzywny.

W tych okoliczno$ciach Hogsta domstolen postanowil zawiesi¢ postepowanie i
zwrécié sie do Trybunaltu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy pojecie »szczegdlnych powoddéwe, o ktérym mowa w art. 98 ust. 1 zdanie
pierwsze rozporzadzenia (WE) nr 40/94 [...], nalezy rozumie¢ w ten sposdb, ze
w sytuacji gdy dany sad uzna, iz pozwany dopuscil sie naruszenia wspélnoto-
wego znaku towarowego, sad ten moze — niezaleznie od pozostalych
okoliczno$ci — zaniechal stosowania zakazu dalszego dopuszczania sie
naruszen, je$li uzna, iz prawdopodobienstwo, Ze naruszenia takie beda
kontynuowane, nie jest oczywiste lub ze prawdopodobienistwo to jest tylko
ograniczone?
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Czy wskazane wyzej pojecie nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze w sytuacji gdy
dany sad uzna pozwanego za winnego naruszenia wspdlnotowego znaku
towarowego, 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 sa wyraznie objete ogbélnym zakazem
naruszania znaku towarowego przewidzianym w prawie krajowym i Ze na
pozwanego moze zosta¢ nalozona sankcja karna w przypadku dopuszczenia sie
sprzecznych z prawem dzialan, niezaleznie od tego, czy sa to dziatania umysélne,
czy wynikajace z razgcego niedbalstwa?

W razie udzielenia odpowiedzi przeczacej na pytanie drugie, czy w takim
przypadku nalezy zastosowad szczegélne $rodki, polegajace na przyklad na
obwarowaniu zakazu karg grzywny, aby zapewnic jego przestrzeganie, mimo ze
dalsze naruszenia sa wyraznie objete ogdlnym zakazem naruszania znaku
towarowego przewidzianym w prawie krajowym i Ze na pozwanego moze zosta¢
nalozona sankcja karna w przypadku dopuszczania sie sprzecznych z prawem
dzialan, niezaleznie od tego, czy sa to dzialania umyélne, czy wynikajace z
razgcego niedbalstwa?

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie trzecie, czy nalezy tak
postgpi¢ takze wéwczas, gdy przestanki zastosowania takich szczegdlnych
srodkéw w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego
nie wydaja sie by¢ spelnione?”.

W przedmiocie pytania pierwszego

Poprzez swoje pierwsze pytanie sad krajowy zapytuje, czy art. 98 ust. 1
rozporzadzenia nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze sam fakt, iz prawdopodo-
biefistwo kontynuowania dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe
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naruszenia nie jest oczywiste lub jest jedynie ograniczone, stanowi szczegdlny
powdd, by sad wlasciwy w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych zaniechat
wydania postanowienia zakazujacego pozwanemu kontynuowania tych dziatan.

Zaréwno wzgledy jednolitego stosowania prawa wspolnotowego, jak i zasady
réwnoéci wskazujg na to, ze treéci przepisu prawa wspolnotowego, ktéry nie zawiera
wyraznego odeslania do prawa panstw czlonkowskich dla okreélenia jego znaczenia i
zakresu, nalezy zwykle nadaé w calej Wspdlnocie autonomiczng i jednolita
wykladnie, ktéra nalezy ustalié, uwzgledniajgc kontekst przepisu i cel danego
uregulowania (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie
327/82 Ekro, Rec. str. 107, pkt 11; z dnia 19 wrzeénia 2000 r. w sprawie C-287/98
Linster, Rec. str. [-6917, pkt 43; oraz z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-170/03
Feron, Rec. str. 1-2299, pkt 26).

Dotyczy to wlasnie okreslenia ,szczegélne powody” wymienionego w art. 98 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia.

Artykul 14 ust. 1 rozporzadzenia stanowi, ze ,naruszenie wspdélnotowego znaku
towarowego podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego
znaku towarowego zgodnie z przepisami tytulu X”.

Jednak nalezy zauwazy¢ po pierwsze, ze to odeslanie do prawa krajowego panstw
cztonkowskich nie uniemozliwia prawodawcy wspdélnotowemu ustanowienia
pewnych zasad regulujacych w sposéb jednolity kwestie naruszen znakéw
towarowych, o czym $wiadczy sformulowanie ,zgodnie z przepisami tytulu X”.
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Po drugie, jak wynika z motywu drugiego rozporzadzenia, wspélnotowy system
znakéw towarowych w nim ustanowiony ma miedzy innymi na celu umozliwienie
przedsiebiorstwom ,otrzymal[nia] [...] wspoélnotow[ych] znak[éw] towarow[ych],
ktérym przyznano jednolita ochrone i ktére wywoluja jednolite skutki na calym
terytorium Wsp6lnoty”.

Wzgledy ochrony wspdlnotowych znakéw towarowych wymagaja, by zakaz
naruszania tych znakéw byl przestrzegany.

Gdyby pojecie ,szczegblnych powodéw” mialo by¢ interpretowane réznie w
poszczegdlnych panstwach czlonkowskich, te same okoliczno$ci bylyby w niekt6-
rych panstwach powodem zastosowania zakazu kontynuowania dzialain stanowig-
cych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, a w innych nie. Ochrona
znakéw towarowych nie bylaby zatem jednolita na calym terytorium Wspdlnoty.

Pojecie ,szczegélnych powodéw” musi wiec otrzymac jednolita wykladnie w ramach
wspoélnotowego porzadku prawnego.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢ po pierwsze, ze art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia zostal sformulowany jako nakaz (zob. m.in. hiszpanskie ,dictara
providencia para prohibirle”, niemieckie ,verbietet”, angielskie ,shall [...] issue an
order prohibiting”, francuskie ,rend [...] une ordonnance lui interdisant”, wloskie
~emette un’ordinanza vietandogli” i niderlandzkie ,verbiedt”).

Wynika z tego zasadniczo, ze sad wlasciwy w sprawach wspdlnotowych znakéw
towarowych ma obowigzek wydac postanowienie zakazujace kontynuowania dzialan
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stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia i Ze w zwigzku z tym
wyrazenie ,szczegblne powody zaniechania tego” — wprowadzajace wyjatek od tego
obowiazku, co wynika wyraznie z brzmienia tego przepisu (zob. m.in. hiszpanskie
»[nJo habiendo”, niemieckie ,sofern [...] nicht [...] entgegenstehen”, angielskie
sunless there are”, francuskie ,sauf s’il y a”, wloskie ,a meno que esistano” i
niderlandzkie ,tenzij er [...] zijn”) — nalezy interpretowa¢ w sposéb $cisly.

Po drugie, art. 98 ust. 1 rozporzadzenia jest przepisem niezbednym do osiggniecia
celu rozporzadzenia, jakim jest zapewnienie ochrony wspélnotowych znakéw
towarowych we Wspélnocie.

Jak podkreslita rzecznik generalna w pkt 24 opinii, gdyby wydanie zakazu
kontynuowania dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naru-
szenia wspdlnotowego znaku towarowego bylo uzaleznione od wystepowania
oczywistego lub nieograniczonego prawdopodobiefistwa powtérzenia sie takich
dzialan, powdd przypuszczalnie musialby wykazaé, ze prawdopodobienstwo takie
wystepuje. Z uwagi na to, ze dowdd taki dotyczylby potencjalnych dziatan
pozwanego w przyszlosci, powdd mialby trudnosci z jego dostarczeniem. Mogloby
to pozbawi¢ skutecznoéci ochrone przyslugujacego powodowi wylacznego prawa do
wspélnotowego znaku towarowego.

Po trzecie, jak zostalo podkreglone w pkt 25 niniejszego wyroku, wspélnotowe znaki
towarowe powinny korzystac z jednolitej ochrony na calym terytorium Wspélnoty.

Konsekwencja interpretacji, zgodnie z ktéra wydanie zakazu kontynuowania dzialan
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspdlnotowego
znaku towarowego mialoby by¢ uzaleznione od wystepowania oczywistego lub
nieograniczonego prawdopodobiefistwa powtérzenia przez pozwanego takich
dzialan, bylaby sytuacja, w ktérej zakres ochrony tego znaku byltby rézny w réznych
sadach czy w réznych postepowaniach, w zaleznosci od wyniku oceny wystepowania
tego prawdopodobienistwa.
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Powyzsze rozwazania nie stoja oczywiscie na przeszkodzie temu, by sad wlasciwy w
sprawach wspélnotowych znakéw towarowych zaniechal wydania takiego zakazu,
jesli stwierdzi, Zze nie jest w przyszlodci mozliwa kontynuacja dzialan pozwanego
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dotyczy to w
szczegllnoséci sytuacji, gdy po dopuszczeniu sie wskazanych wyzej dzialan
stwierdzone zostaje wygasniecie praw podmiotu uprawnionego z rejestracji
naruszonego znaku towarowego.

W zwiazku z tym, w odpowiedzi na pytanie pierwsze nalezy stwierdzi¢é, ze art. 98
ust. 1 rozporzadzenia nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz sam fakt, ze
prawdopodobieistwo kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub stwa-
rzajacych grozbe naruszenia nie jest oczywiste lub jest jedynie ograniczone, nie
stanowi szczegdlnego powodu, by sad wlasciwy w sprawach wspdlnotowych znakéw
towarowych zaniechal wydania postanowienia zakazujacego pozwanemu kontynuo-
wania tych dzialan.

W przedmiocie pytania drugiego

Poprzez drugie pytanie sad krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 98 ust. 1
rozporzadzenia nalezy interpretowac w ten sposéb, ze okoliczno$é, iz prawo krajowe
zawiera og6lny zakaz naruszania wspélnotowych znakéw towarowych i przewiduje
mozliwo$¢ nalozenia sankcji karnej za kontynuowanie dzialan stanowiacych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, niezaleznie od tego, czy maja one
charakter umyslny, czy wynikaja z razacego niedbalstwa, stanowi szczegoélny powdd,
by sad wlasciwy w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych zaniechal wydania
postanowienia zakazujacego kontynuowania przez pozwanego tych dzialan.

1-12111



38

39

40

41

WYROK Z DNIA 14.12.2006 r. — SPRAWA C-316/05

W pierwszej kolejnoéci nalezy zauwazyé, ze z uwagi na wybdr okreslonych
sformulowan dokonany przez prawodawce wspdlnotowego w tresci art. 98 ust. 1
zdanie pierwsze (zob. m.in. hiszpanskie ,razones especiales”, niemieckie ,besondere
Griinde”, angielskie ,special reasons”, francuskie ,raisons particulieres”, wloskie
»motivi particolari” i niderlandzkie ,speciale redenen”), pojecie ,szczegélnych
powodéw” dotyczy okolicznosci faktycznych wlasciwych danej sprawie.

Okoliczno$¢, ze prawo wewnetrzne danego panstwa czlonkowskiego ustanawia
og6lny zakaz naruszen oraz mozliwoé¢ nalozenia sankcji karnej za kontynuowanie
dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, nie stanowi
okolicznoéci wlasciwej kazdemu powédztwu z tytutu naruszenia znaku, poddanemu
pod rozstrzygniecie sagdom tego panstwa czlonkowskiego, wlasciwym w sprawach
wspoélnotowych znakéw towarowych.

Ponadto zgodnie z art. 44 ust. 1 i art. 61 Porozumienia w sprawie handlowych
aspektéw praw wlasnosci intelektualnej (z angielskiego , TRIPS”), figurujacego w
zataczniku 1C do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu
(porozumienie WTO), ktére zostalo przyjete w imieniu Wspdlnoty Europejskiej w
dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji decyzja Rady 94/800/WE z dnia
22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1), wszystkie panstwa czlonkowskie maja
obowiazek przewidzie¢ stosowne sankcje cywilne i karne, obejmujace miedzy innymi
zakaz naruszen praw wlasnosci intelektualnej. A fortiori istnienie takich sankcji w
prawie krajowym nie stanowi zatem ,szczegdlnego powodu” w rozumieniu art. 98
ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia.

Po drugie, gdyby nalezalo uzna¢ fakt wystepowania w prawie wewnetrznym panstwa
czlonkowskiego ogélnego zakazu dopuszczania sie naruszed oraz mozliwosci
nalozenia sankcji karnej za kontynuowanie dzialan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajgcych grozbe naruszenia za szczegdlny powdd w rozumieniu art. 98 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia, stosowanie wyrazonej w tym przepisie zasady,
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zgodnie z ktéra sady wlasciwe w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych
maja bez wyjatku obowigzek wydaé zakaz kontynuowania dzialad stanowiacych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, byloby uzaleznione od tresci
uregulowan prawa krajowego.

W istocie, w takim przypadku sady wlasciwe w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych w panstwie czlonkowskim, ktérego prawodawstwo wewnetrzne
przewiduje ogélny zakaz naruszen oraz mozliwo$¢ nalozenia sankcji karnej za
kontynuowanie dzialaii stanowiacych naruszenie, moglyby regularnie odstepowaé
od wydawania zakazéw kontynuowania przez pozwanych inkryminowanych
zachowar), bez koniecznosci badania okolicznosci faktycznych wlasciwych danej
sprawie, 1 W zwigzku z tym art. 98 ust. 1 rozporzadzenia bylby pozbawiony
skutecznoéci na terytorium tego paristwa czlonkowskiego.

Konsekwencje w takiej postaci bylyby niezgodne nie tylko z zasady pierwszeristwa
prawa wspolnotowego, lecz takze z wymogiem jego jednolitego stosowania.

Na koniec nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem Nokii, rzadu francuskiego oraz
rzecznik generalnej (pkt 33 i 34 opinii) co do tego, ze wystepujacy we wlasciwym
prawie krajowym ogélny zakaz dopuszczania sie naruszen i mozliwo$¢é nalozenia
sankcji karnej w razie kontynuowania takich dzialan nie wywoluja takiego samego
skutku odstraszajacego, jak zakaz kontynuowania tych dzialan, skierowany do
pozwanego z towarzyszacymi mu $rodkami majacymi na celu zapewnienie jego
przestrzegania, zawarty w podlegajacym wykonaniu orzeczeniu sadu. Dlatego tez
nalezy stwierdzi¢, ze prawo podmiotu uprawnionego z rejestracji naruszonego znaku
towarowego nie bedzie chronione w poréwnywalny sposéb, jesli zakaz taki nie
bedzie wydany.

W zwigzku z powyzszym, w odpowiedzi na pytanie drugie nalezy stwierdzié, iz
art. 98 ust. 1 rozporzadzenia nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze okoliczno$d, iz
prawo krajowe zawiera ogdlny zakaz naruszania wspélnotowych znakéw towaro-
wych i przewiduje mozliwo$¢ nalozenia sankgji karnej za kontynuowanie dzialan
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stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, niezaleznie do tego,
czy maja one charakter umyslny, czy wynikaja z razacego niedbalstwa, nie stanowi
szczegblnego powodu, by sad wlasciwy w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych zaniechal wydania zakazu kontynuowania przez pozwanego tych
dzialan.

W przedmiocie pytania trzeciego

Poprzez pytanie trzecie sad krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 98 ust. 1
rozporzadzenia nalezy rozumie¢ jako nakladajacy na sad krajowy wlasciwy w
sprawach wspélnotowych znakéw towarowych, ktéry wydal postanowienie zakazu-
jace pozwanemu kontynuowania dziatan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, obowigzek zastosowania
przewidzianych prawem krajowym srodkéw stuzacych zapewnieniu przestrzegania
tego zakazu, nawet jesli to prawo krajowe zawiera ogdlny zakaz naruszania
wspélnotowych znakéw towarowych i przewiduje mozliwo$¢ nalozenia sankcji
karnej z tytulu kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia, niezaleznie od tego, czy sa one umyslne, czy wynikaja z razacego
niedbalstwa.

Nalezy w pierwszej kolejnosci podkreslié, ze art. 98 ust. 1 zdanie drugie
rozporzadzenia zredagowane zostalo jako nakaz (zob. m.in. hiszparskie ,adoptard
las medidas”, niemieckie ,trifft [...] die [...] Mafinahmen”, angielskie ,shall [...] take
[...] measures”, francuskie ,prend [...] les mesures”, wloskie ,[p]rende le misure”, i
niderlandzkie ,treft [...] maatregelen”).

Po drugie, w przeciwienstwie do przewidzianego w art. 98 ust. 1 rozporzadzenia
obowigzku wydania postanowienia zakazujacego kontynuowania dzialann stanowia-
cych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, ktéry doznaje wyjatku w razie
wystapienia ,szczegdlnych przyczyn”, od obowiazku zastosowania srodkéw, ktérych
celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu — zawartego w zdaniu drugim tego
przepisu — nie przewidziano zadnego odstepstwa.
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Wynika z tego, ze jesli krajowy sad wlasciwy w sprawach wspélnotowych znakéw
towarowych wydal postanowienie zakazujace kontynuowania dzialan stanowiacych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, ma on obowiazek zastosowaé —
sposréd przewidzianych prawem krajowym s$rodkéw — te, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu.

Taka wykladnia jest ponadto zgodna z celem art. 98 ust. 1, jakim jest ochrona prawa
do wspdlnotowego znaku towarowego.

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie drugie, okoliczno$¢, iz prawo krajowe zawiera
ogblny zakaz naruszania wspélnotowych znakéw towarowych i przewiduje
mozliwo$¢ nalozenia sankcji karnej za kontynuowanie dzialan stanowigcych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, niezaleznie od tego, czy maja one
charakter umyslny, czy wynikaja z razacego niedbalstwa, nie zwalnia sadu
wlasciwego w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych z obowigzku wydania
postanowienia zakazujacego kontynuowania przez pozwanego tych dzialan.

Dlatego tez okoliczno$¢ ta nie zwalnia go réwniez z obowigzku zastosowania
przewidzianych prawem krajowym srodkéw stuzacych zapewnieniu przestrzegania
takiego zakazu.

W zwiazku z powyzszym, w odpowiedzi na pytanie trzecie nalezy stwierdzié, ze
art. 98 ust. 1 rozporzadzenia nalezy rozumie¢ jako nakladajacy na sad krajowy
wlasciwy w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych, ktéry wydal postano-
wienie zakazujace pozwanemu kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego, obowigzek
zastosowania przewidzianych prawem krajowym $rodkéw stuzacych zapewnieniu
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przestrzegania tego zakazu, nawet jesli to prawo krajowe zawiera ogdlny zakaz
naruszania wspélnotowych znakéw towarowych i przewiduje mozliwoé¢ nalozenia
sankcji karnej z tytulu kontynuowania dzialan stanowiacych naruszenie lub
stwarzajgcych grozbe naruszenia, niezaleznie od tego, czy sa one umyslne, czy
wynikaja z razacego niedbalstwa.

W przedmiocie pytania czwartego

Poprzez pytanie czwarte sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 98
ust. 1 rozporzadzenia nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze sad krajowy wlasciwy w
sprawie wspélnotowych znakéw towarowych, ktéry wydal postanowienie zakazujace
pozwanemu kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, ma obowiazek zastosowania
przewidzianych prawem krajowym $rodkéw stuzacych zapewnieniu przestrzegania
tego zakazu, jeéli zgodnie z tym prawem krajowym $rodki te nie moglyby by¢
zastosowane w przypadku analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego.

Z odpowiedzi na pytanie drugie i trzecie wynika, ze prawodawca wspdlnotowy
nalozyl na sady wlasciwe w sprawach wspdélnotowych znakéw towarowych
obowigzek zakazania kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub stwa-
rzajacych grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, z zastrzezeniem
szczegblnych powodéw zaniechania wydania takiego zakazu, oraz obowigzek
zastosowania srodkéw majacych zapewnié przestrzeganie wydanego zakazu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporzadzenia ,naruszenie wspdlnotowego znaku
towarowego podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego
znaku towarowego zgodnie z przepisami tytulu X [rozporzadzenia]”.
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Charakter $rodkdéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia,
determinowany jest zatem przez prawo krajowe panstwa czlonkowskiego, w ktérym
siedzibe ma rozpatrujgcy dana sprawe sad wlasciwy w sprawach wspélnotowych
znakéw towarowych, co wynika z wyraznego odeslania do tego prawa w tym
przepisie. Jak podkreslita rzecznik generalna w pkt 42 opinii, na panistwach
czlonkowskich spoczywa obowiazek ustanowienia w prawie krajowym skutecznych
srodkéw majacych zapobiec kontynuowaniu dziatan stanowiacych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego.

Natomiast, nakladajac na sady wlasciwe w sprawach wspdlnotowych znakéw
towarowych bezwzgledny obowigzek zastosowania takich srodkéw w razie wydania
postanowienia zakazujacego kontynuowania dzialain stanowigcych naruszenie lub
stwarzajgcych grozbe naruszenia, prawodawca wspélnotowy wykluczyt mozliwosé,
by prawo wewnetrzne danego panstwa czlonkowskiego uzaleznialo zastosowanie
tych $rodkéw od wystgpienia dodatkowych przeslanek.

Dlatego tez art. 98 ust. 1 zdanie drugie nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze nie
odsyta on do prawa krajowego w kwestii przestanek zastosowania przewidzianych w
tym prawie $rodkéw majacych zapewnié¢ przestrzeganie zakazu kontynuowania
dzialar stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspélnoto-
wego znaku towarowego, lecz naklada obowigzek zastosowania takich $rodkéw z
chwila wydania postanowienia o zakazie kontynuowania dzialann stanowiacych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Oznacza to miedzy innymi, ze sady
wlasciwe w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych maja obowiazek
zastosowal takie érodki bez wzgledu na przestanki ich stosowania zawarte we
wla$ciwych przepisach prawa krajowego.

W przeciwnym razie nie zostalby osiagniety cel art. 98 ust. 1 rozporzadzenia, ktérym
jest zapewnienie na calym terytorium Wspdlnoty jednolitej ochrony przed
naruszeniem praw do wspdlnotowych znakéw towarowych. Zakaz kontynuowania
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dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, ktéry nie
bylby polaczony z zastosowaniem $rodkéw majacych zapewnié jego przestrzeganie,
bylby w duzym stopniu pozbawiony skutku odstraszajacego.

A fortiori nie ma zatem znaczenia fakt, ze w podobnych okolicznosciach faktycznych
prawo krajowe nie zezwala sagdom krajowym na zastosowanie omawianych $rodkéw
wraz z zakazem kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia krajowego znaku towarowego. Nalezy w tym miejscu przy-
pomnied, ze cho¢ pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) dokonala harmonizacji tresci praw do
krajowych znakéw towarowych, nie zharmonizowala ona jednak postepowan
majacych na celu zapewnienie przestrzegania tych praw przez osoby trzecie.

W zwigzku z tym, w odpowiedzi na pytanie czwarte nalezy stwierdzi¢, ze art. 98
ust. 1 rozporzadzenia nalezy interpretowac w ten sposéb, ze sad krajowy wlasciwy w
sprawie wspélnotowych znakéw towarowych, ktéry wydal postanowienie zakazujace
pozwanemu kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, ma obowigzek zastosowaé —
sposréd przewidzianych prawem krajowym $rodkéw — te, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu, nawet je$li zgodnie z tym prawem krajowym
owe §rodki nie moglyby by¢ zastosowane w przypadku analogicznego naruszenia
krajowego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem,
do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z
przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niZ poniesione przez strony postepowania
przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

Artykul 98 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowac
w ten sposob, iz sam fakt, ze prawdopodobienstwo kontynuowania dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia nie jest
oczywiste lub jest jedynie ograniczone, nie stanowi szczegélnego powodu,
by sad wlasciwy w sprawach wspolnotowych znakdéw towarowych zaniechal
wydania postanowienia zakazujacego pozwanemu kontynuowania tych
dzialan.

Artykut 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowa¢ w ten
sposob, ze okolicznos¢, iz prawo krajowe zawiera ogdlny zakaz naruszania
wspolnotowych znakéw towarowych i przewiduje mozliwo$¢ nalozenia
sankcji karnej za kontynuowanie dzialan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia, niezaleznie do tego, czy maja one
charakter umyslny, czy wynikaja z razacego niedbalstwa, nie stanowi
szczegolnego powodu, by sad wlasciwy w sprawach wspolnotowych znakéw
towarowych zaniechal wydania zakazu kontynuowania przez pozwanego
tych dzialan.

Artykul 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy rozumiec jako
nakladajacy na sad krajowy wlasciwy w sprawach wspolnotowych znakéw
towarowych, ktory wydal postanowienie zakazujace pozwanemu konty-
nuowania dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, obowiazek zastosowania
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przewidzianych prawem krajowym s$rodkow stuzacych zapewnieniu prze-
strzegania tego zakazu, nawet jesli to prawo krajowe zawiera ogoélny zakaz
naruszania wspolnotowych znakéw towarowych i przewiduje mozliwosc
nalozenia sankcji karnej z tytulu kontynuowania dzialan stanowigcych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, niezaleznie od tego, czy sa
one umyslne, czy wynikaja z razacego niedbalstwa.

Artykul 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowa¢ w ten
sposéb, ze sad krajowy wlasciwy w sprawie wspolnotowych znakéw
towarowych, ktory wydal postanowienie zakazujace pozwanemu konty-
nuowania dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe
naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, ma obowiazek zastosowad
— sposréod przewidzianych prawem krajowym srodkow — te, ktorych celem
jest zapewnienie przestrzegania zakazu, nawet jesli zgodnie z tym prawem
krajowym owe $rodki nie moglyby by¢ zastosowane w przypadku
analogicznego naruszenia krajowego znaku towarowego.

Podpisy
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