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Wtasnos¢ intelektualna — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie
(WE) nr 207/2009 — Artykut 1 ust. 2 — Jednolity charakter unijnego znaku
towarowego — Artykut 102 ust. 1 — Zakaz dziatan stanowigcych naruszenie
orzeczony przez sad w sprawach unijnych znakow towarowych — Zakres
terytorialny — Ograniczenie terytorialnego zakresu zakazu ze wzgledu na brak
prawdopodobienstwa wprowadzenia W btad w panstwie cztonkowskim innym niz
panstwo sadu rozpatrujgcego sprawe — Cigzar dowodu

1 Jezyk oryginatu: francuski.
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Wprowadzenie

1. Niniejsze odestanie prejudycjalne daje Trybunatowi sposobno$¢
rozwiniecia linii orzeczniczej zapoczatkowanej wyrokiem DHL Express France?
oraz uscislenia przestanek terytorialnego ograniczenia zakazu ustanowionego ha
mocy art.9 wust. 1 lit. b) iart. 102 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej®.

2. Problematyka ta zostala podniesiona przez sad niemiecki orzekajacy jako
sad w sprawach unijnych znakow towarowych w ramach powddztwa 0 naruszenie
wniesionego przez wilasciciela stownego unijnego znaku towarowego ,,combit”,
zmierzajgcego do zakazania uzywania oznaczenia ,,Commit” dla produktow
I ustug w dziedzinie informatyki.

Ramy prawne
3. Motywy 3 i 16 rozporzadzenia nr 207/2009 maja nastepujgce brzmienie:

»(3) Dla kontynuowania [...] celow [Unii] wydaje si¢ niezbedne ustanowienie
przepisow [Unii] dla znakéw towarowych, na podstawie ktorych
przedsigbiorstva moga otrzyma¢ W ramach jednolitego postepowania
[unijne] znaki towarowe, ktorym przyznano jednolita ochrong i ktore
wywotujg jednolite skutki na catlym terytorium [Unii]. Tak wyrazona
zasada jednolitego charakteru [unijnego] znaku towarowego ma miec
zastosowanie, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inacze;j.

[.]

(16) Orzeczenia dotyczace waznosci I naruszenia [unijnego] znaku towarowego
sa skuteczne iobejmujg cate terytorium [Unii], jako Ze jest to jedyny
sposob unikniecia sprzecznych orzeczen [...] oraz zapewnienia, ze
jednolity charakter [unijnych] znakoéw towarowych nie zostanie naruszony.

[...]"
4. Artykut 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»LUnijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje on ten sam skutek
w catej [Unii]: moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia
si¢ lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygasnigcia praw wiasciciela znaku lub
uniewaznienia znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu

2 Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238).

8 Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Terminy ,,Unia” ,,unijny
znak towarowy” i,sad w sprawach unijnych znakéw towarowych” zastgpily wcze$niejszg
terminologi¢ od dnia 23 marca 2016 r. na mocy art. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).
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do catej [Unii]. Zasadg t¢ stosuje si¢, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi
inaczej”.

5. Artykut 9 ust. 1* tego rozporzadzenia stanowi:

,Rejestracja [unijnego] znaku towarowego skutkuje przyznaniem wtascicielowi
praw wylacznych do tego znaku. Wiasciciel znaku jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom trzecim, ktore nie posiadajg jego zgody, uzywania W obrocie
handlowym:

[.]

b) oznaczenia, W przypadku ktorego zpowodu jego identycznosci lub
podobienstwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identycznosci lub
podobienstwa towarow lub ustug, ktorych dotyczy [unijny] znak towarowy
| to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia W btad opinii
publicznej; prawdopodobienstwo wprowadzenia W blagd obejmuje rowniez
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym,;

[...]"
6. Zgodnie z brzmieniem art. 102 ust. 1 tego samego rozporzadzenia:

»W przypadku gdy sad w sprawach [unijnych] znakoéw towarowych uznaje, ze
pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia [unijnego] znaku
towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegblne powody zaniechania tego,
decyzje zakazujaca pozwanemu dziatanh stanowigcych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia [unijnego] znaku towarowego. Stosuje rOwniez
takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych
celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu”.

Okolicznosci faktyczne w sporze w postepowaniu gléwnym

7. Spotka prawa niemieckiego, combit Software, jest wlascicielem stownych
znakow towarowych — niemieckiego i unijnego — chronigcych o0znaczenie
,cOmbit” w odniesieniu do towaréw i ustug w dziedzinie informatyki.

8. Commit Business Solutions jest spotkg prawa izraelskiego sprzedajaca
oprogramowanie opatrzone oznaczeniem stownym ,,Commit” w wielu panstwach
za posrednictwem sklepu online dostepnego na stronie internetowej spotki
(www.commitcrm.com). W czasie zaistnienia okolicznosci faktycznych lezacych

4 W wersji majgcej zastosowanie w stanie faktycznym sprawy w postepowaniu glownym.

Zwracam uwage, ze art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w brzmieniu nadanym art. 1
pkt 11 rozporzadzenia nr 2015/2424 zawiera przepis zasadniczo alogiczny, poza
sprecyzowaniem, ze powoddztwa o stwierdzenie naruszenia sg bez uszczerbku dla praw
wczesniejszych, nabytych przed dniem zgloszenia lub data pierwszenstwa unijnego znaku
towarowego.
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U podstaw sporu w postepowaniu glownym oferty sprzedazy na tej stronie byly
dostgpne w jezyku niemieckim, a po dokonaniu zakupu online oprogramowanie
dostarczano, na zyczenie, bezposrednio do Niemiec.

9. Spotka combit Software pozwata Commit Business Solutions przed
Landgericht Diisseldorf (sad rejonowy w Diisseldorfie, Niemcy), jako sad
w sprawach unijnych znakow towarowych, w celu uzyskania orzeczenia zakazu
uzywania W Unii Europejskiej stownego oznaczenia ,,Commit” w odniesieniu do
oprogramowania ze wzgledu na prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
w odniesieniu  do unijnego znaku towarowego combit. Tytulem zadania
ewentualnego powddka powotata si¢ na swoj niemiecki znak towarowy i zazadata
orzeczenia zakazu uzywania rozwazanego W postepowaniu glownym oznaczenia
stownego w Niemczech.

10.  Landgericht Diisseldorf (sad rejonowy w Diisseldorfie) uwzglednit zadanie
ewentualne combit Software i po stwierdzeniu, ze istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia wbtad niemieckiego konsumenta rozwazanych towarow
w odniesieniu do oznaczen ,combit” i,Commit”, wydat na podstawie
niemieckiego znaku towarowego wyrok niekorzystny dla Commit Business
Solutions. Landgericht Diisseldorf (sad rejonowy w Diisseldorfie) oddalit
natomiast zadanie gtowne oparte na unijnym znaku towarowym ze wzglgdu na
brak uzywania.

11.  Spotka combit Software wniosta apelacje od tego orzeczenia do
Oberlandesgericht Diisseldorf (sagdu okregowego w Diisseldorfie) w zakresie
oddalenia jej zadania opartego na unijnym znaku towarowym i w celu uzyskania
orzeczenia zakazu obejmujacego cate terytorium Unii.

12. Sad odsylajacy, orzekajac jako sad wsprawach unijnych znakow
towarowych drugiej instancji, stwierdzit — inaczej niz 0rzeczono w pierwszej
instancji — ze wuzywanie przywotanego przez powoddke unijnego znaku
towarowego zostato wykazane. Uznatl on takze, ze istnienie w Niemczech
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do rozpatrywanych
oznaczen W Niemczech ma powage rzeczy osadzonej, jednak sytuacja wyglada
inaczej w panstwach anglojezycznych. Wedlug sadu odsylajacego konsumenci
w tych panstwach moga postrzega¢ znak towarowy combit jako skrot dwoch
termindw ,,com” 1,,bit”, mato odrdzniajacych w dziedzinie informatyki, a takze
natychmiast rozpozna¢ znaczenie stowa ,commit”, awigc podobienstwo
fonetyczne pomigdzy kolidujacymi ze soba o0znaczeniami neutralizowane jest
przez roznice W ich znaczeniu.

13.  Sad odsylajacy zastanawia si¢ zatem nad realizacja zasady jednolitego
charakteru unijnego znaku towarowego w sytuacji takiej jak w postgpowaniu
glownym, w ktorej wystepowanie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie
moze zostac¢ stwierdzone dla wszystkich panstw cztonkowskich, w szczegdlnoSci
nie dla panstw anglojezycznych. Zauwaza on Z jednej strony, ze rygorystyczne
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stosowanie tej zasady prowadzitoby do umozliwienia wlascicielowi unijnego
znaku towarowego uzyskania zakazu uzywania kolidujacego oznaczenia takze
w panstwach czlonkowskich, w ktorych nie istnieje zadne prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad. Z drugiej strony wskazuje on, ze gdyby sad w sprawach
unijnych znakow towarowych byl zobowigzany do badania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btagd dla kazdego panstwa cztonkowskiego z osobna, takie
badanie spowodowatoby przedluzenie postgpowania 1 powstanie znacznych
kosztow dla stron.

Pytania prejudycjalne i postepowanie przed Trybunalem

14. W tych okolicznosciach Oberlandesgericht Diisseldorf (sad okregowy
w Diisseldorfie) postanowil zawiesi¢ postgpowanie i zwroci¢ si¢ do Trybunatu
Z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

,,Jakie skutki dla oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia W btagd w odniesieniu
do stownego [unijnego] znaku towarowego ma okoliczno$¢, ze z perspektywy
przecigtnego konsumenta czeséci panstw cztonkowskich podobienstwo brzmienia
[unijnego] znaku towarowego do oznaczenia, ktéremu zarzuca si¢ naruszenie
znaku towarowego, jest neutralizowane roznicg W znaczeniu, jednak nie jest
neutralizowane z perspektywy przecigtnego konsumenta 2z innych panstw
cztonkowskich:

a) Czy dla oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia W btagd miarodajna jest
perspektywa  przecigtnego konsumenta zjednej czeSci  panstw
cztonkowskich, czy perspektywa przecigtnego konsumenta z innej czeSci
panstw cztonkowskich, czy tez perspektywa fikcyjnego przecigtnego
konsumenta ze wszystkich panstw cztonkowskich?

b) Czy nalezy potwierdzi¢ naruszenie [unijnego] znaku towarowego
W odniesieniu  do calego terytorium Unii  Europejskiej, jezeli
prawdopodobienstwo wprowadzenia W btad wystepuje jedynie w jednej
czesci jej terytorium, czy tez nalezy wowczas dokonaé rozroznienia
pomigdzy poszczegdlnymi panstwami cztonkowskimi?”.

15.  Postanowienie odsytajace z dnia 12 maja 2015 r. wplyneto do sekretariatu
Trybunatu w dniu 18 maja 2015 r. Uwagi na pismie zostaly przedstawione przez
strony postgpowania gtdéwnego, rzad polski, a takze Komisj¢ Europejska. Strony
te, z wyjatkiem rzadu polskiego, uczestniczyty rowniez w rozprawie, ktéra odbyta
si¢ W dniu 3 marca 2016 r.

Analiza

16. W swoich pytaniach prejudycjalnych, ktore proponuje zbadaé tacznie, sad
odsytajacy zmierza w istocie do ustalenia, czy zakaz orzeczony w ramach
powddztwa 0 naruszenie unijnego znaku towarowego na mocy art. 102 ust. 1
rozporzadzenia nr207/2009 moze podlega¢ terytorialnemu ograniczeniu ze

-4



COMBIT SOFTWARE

wzgledu na to, ze stwierdzenie wystgpowania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia nie
dotyczy, ze wzgledow jezykowych, jednego lub kilku panstw cztonkowskich.

17. W razie stwierdzenia, ze tak jest, zastanawia si¢ on takze nad
szczegblowymi przestankami wprowadzenia takiego ograniczenia.

Zasada jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego

18. Prawo unijnych znakow towarowych opiera si¢ na zasadzie jednolitego
charakteru tego znaku towarowego, ustanowionej w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009°.

19. Zasada ta znajduje uzasadnienie w samej idei Unii jako jednolitego
terytorium stanowigcego jednolity rynek®. Celem systemu unijnego znaku
towarowego jest zapewnienie na rynku wewnetrznym analogicznych warunkow
do tych, jakie wystepujg na rynku krajowym. Jednolite prawa, takie jak unijny
znak towarowy, gwarantujg zatem tozsamo$¢ wiasciciela na catym terytorium, na
ktorym sg stosowane, | zapewniajg swobodny przeptyw towarow. Z tego powodu,
jesli przepisy wyraznie nie stanowia inaczej’, unijny znak towarowy wywiera te
same skutki na catym terytorium Uniié.

20.  Zgodnie z motywami 3 i16 rozporzadzenia nr 207/2009 rozpatrywana
zasada znajduje wyraz wwymogu jednolitej ochrony unijnych znakéw
towarowych na catym terytorium Unii, a wigc konieczne jest, aby orzeczenia
0 waznosci lub naruszeniu unijnych znakdéw towarowych wywieraly skutek
I obejmowaty cate terytorium Unii.

21.  Niemniej art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie odnosi si¢ wyraznie
do skutkow sankcji zastosowanych na zadanie wilasciciela unijnego znaku
towarowego na mocy art. 102 rzeczonego rozporzadzenia.

5>~ Zobacz wroznych kontekstach wyroki: z dnia 18 wrzeénia 2008 r., Armacell/OHIM (C-514/06
P, niepublikowany, EU:C:2008:511, pkt54, 57); z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express
France (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt40-45); zdnia 19 grudnia 2012r., Leno Merken
(C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 41-43).

—  Zobacz studium sporzadzone na zlecenie Komisji przez Instytut Prawa Wtasnosci Intelektualne;j
i Prawa Konkurencji im. Maxa Plancka, Study on the overall functioning of the European trade
mark system (analiza ogdlnego funkcjonowania europejskiego systemu znakow towarowych),
Miinchen, 2011, pkt 1.13-1.17
((http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

—  Zobacz art. 110 (dotyczacy zakazu uzywania unijnego znaku towarowego na podstawie
naruszenia wczesniejszych praw) i 111 (dotyczacy wezesniejszych praw 0 znaczeniu lokalnym)
rozporzadzenia nr 207/20009.

8_  Zobacz wyroki: z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93,

EU:C:1994:261, pkt53-55); zdnia 19grudnia 2012r., Leno Merken (C-149/11,
EU:C:2012:816, pkt 42).
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22.  Problematyka podniesiona w postgpowaniu glownym dotyczy wigc
szerszego systemowego znaczenia zasady jednolitego charakteru iobejmuje
kwestie — szeroko dyskutowana w doktrynie® — skutkow tej zasady w sytuacjach,
ktore nie sg wyraznie wymienione w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

W przedmiocie terytorialnego zakresu zakazu

23. Z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego mozna
wywnioskowaé, ze zakaz dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozb¢ naruszenia, orzeczony przez sad wsprawach unijnych znakéw
towarowych na mocy art. 102 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, obejmuje co do
zasady cate terytorium Unii.

24. 7 jednej strony bowiem jurysdykcja sagdu w sprawach unijnych znakow
towarowych, do ktorego wplyneto powodztwo na podstawie art. 97 ust. 1-4
rozporzadzenia nr 207/2009, dotyczacego jurysdykcji migdzynarodowej, obejmuje
cate terytorium Unii. Z drugiej strony wylgczne prawo wilasciciela przyznane mu
na mocy owego rozporzadzenia rozcigga si¢ na cale omawiane terytorium, na
ktorym unijne znaki towarowe korzystaja z jednolitej ochrony°.

25.  Te zasadnicze rozwazania nalezy jednak pogodzi¢ z wymogiem, zgodnie
z ktérym, podnoszac swoje prawo wylaczne, wilasciciel nie moze zakazaé
uzywania oznaczenia, ktore nie prowadzi do naruszenia funkcji znaku
towarowego.

26.  Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem prawo wylaczne zostato
przyznane na mocy rozporzadzenia nr207/2009 wcelu umozliwienia
wiascicielowi unijnego znaku towarowego ochrony jego szczegdlnych interesow,
a wigc zapewnienia, aby ten znak towarowy mogt spelnia¢ swoje funkcje.
Wykonywanie tego prawa powinno by¢ W rezultacie zastrzezone dla przypadkow,
W ktorych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wpltywa lub moze negatywnie
wptywaé na pelnione przez znak funkcje'!,

—  Zobacz A. Von Miihlendahl, Community trade mark riddles: territoriality and unitary character,
European Intellectual Property Review (EIPR), 2008, s. 66; O. Sosnitza, Der Grundsatz der
Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke, Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht, 2011, s. 465; S. Schnell, The Community trade mark: unitary EU right —
EU-wide injunction?, EIPR, 2011, s. 210; E. Zelechowski, Infringement of a Community trade
mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions, EIPR, 2013, s. 287;
idem, Terytorialny zasieg sadowego zakazu naruszania prawa do wspdlnotowego znaku
towarowego, Europejski Przeglgd Sqdowy, 2012, nr 2, s. 19, nr 4, s. 28.

10— Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 38—
39).

1 Wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Foothall Club (C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 54;
z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal iin. (C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 60); z dnia 23 marca
2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 49).
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27.  Jak Trybunat stwierdzit wwyroku DHL Express France, z powyzszych
wzgledow terytorialny zakres obowigzywania zakazu moze W niektorych
wypadkach zostaé¢ ograniczony?*2,

28. Moim zdaniem odpowiedz, jakiej nalezy udzieli¢ na przedstawione
w niniejszej sprawie pytania, mozna w konsekwencji do pewnego stopnia
wywnioskowa¢ z omawianego wyroku.

29. Trybunal orzekt bowiem, ze jezeli sad w sprawach unijnych znakéw
towarowych stwierdzi, iz dziatania stanowigce naruszenie lub stwarzajace grozbe
naruszenia ograniczajg si¢ do jednego tylko panstwa cztonkowskiego lub do
okreslonej czesci terytorium Unii, W szczegdlnosci z tego wzgledu, ze pozwany
dostarczyl dowod, 1z uzywanie danego oznaczenia nie wplywa lub nie moze
negatywnie wpltywa¢ na funkcje pelnione przez znak, chocby ze wzgleddéw
jezykowych, to powinien on ograniczy¢ terytorialny zakres orzeczonego przez
siebie zakazu®.

30. Jesli chodzi oprawo wylgczne przewidziane wart. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, ktorego dotyczy niniejsza sprawa, istotng funkcja
potencjalnie podwazanego znaku towarowego jest identyfikacja pochodzenia
handlowego oznaczonego towaru lub ustugi. Naruszenie tej istotnej funkcji
w przypadku uzywania podobnego oznaczenia moze zosta¢ wykluczone w braku
prawdopodobienstwa wprowadzenia W btad.

31. Z powyzszych rozwazan wynika, ze jezeli prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad mozna wykluczy¢, na przyktad ze wzgledéw jezykowych
takich jak wskazane w sprawie w postgpowaniu gldwnym, na cze¢Sci terytorium
Unii w taki sposob, ze uzywanie zaskarzonego oznaczenia W odniesieniu do tej
cze$ci Unii nie moze naruszy¢ funkcji pelnionych przez znak towarowy, to
okoliczno$¢ ta uzasadnia ograniczenie zakresu terytorialnego zakazu orzeczonego
na mocy art. 102 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

W przedmiocie przestanek ograniczenia

32.  Podczas badania potrzeby ograniczenia zakresu terytorialnego zakazu
W poszczegdlnym przypadku rozpatrujacy sprawg sad w sprawach unijnych
znakow towarowych powinien uwzgledni¢ okoliczno$é, ze takie ograniczenie
stanowi wyjatek od zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

12_ Wyrok zdnia 12 kwietnia 2011r. (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt46 i przytoczone tam
orzecznictwo).

13 Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 48).
Trybunat przypomnial, Ze zakaz nalezy ograniczy¢ takze w sytuacji, gdy powod ograniczyt
terytorialny zakres swego powddztwa.
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33.  Ta okolicznos$¢ uzasadnia W szczegolnosci odwrocenie cigzaru dowodu na
korzys$¢ powoda zadajgcego orzeczenia zakazu.

34. Jak wynika z wyroku DHL Express France!®, to do pozwanego nalezy
przedstawienie dowodu, ze na czeSci terytorium Unii uzywanie oznaczenia nie
narusza lub nie moze naruszy¢ funkcji petnionych przez znak towarowy.

35. Takie uksztaltowanie cigzaru dowodu wptywa na analizg, jakg powinien
przeprowadzi¢ sad w sprawach unijnych znakow towarowych.

36. W pierwszej] kolejnosci, biorac pod uwage okolicznosé, ze to do
pozwanego nalezy podniesienie zadania ograniczenia zakazu i uzasadnienie tego
ograniczenia w odniesieniu do okreslonej czgsci terytorium Unii, rozpatrujacy
spraw¢ sad w sprawach unijnych znakoéw towarowych nie jest zobowigzany
bada¢, czy prawdopodobienstwo wprowadzenia W blad wystepuje dla kazdego
panstwa cztonkowskiego z osobna.

37. W tym wzgledzie nie podzielam stanowiska, jakie wydaje si¢ wynikac
Z orzecznictwa niektorych sadow krajowych.

38. | tak wwyroku dotyczacym znakéw towarowych zawierajacych
przedrostek ,,Volks-”, dotyczacym glownie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009, Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwos$ci, Niemcy) nie
wykluczyt, Ze w ramach pozwu opartego na lit. b) tego przepisu sad w sprawach
unijnych znakéw towarowych powinien badaé¢ zurzgdu, czy stwierdzenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad dotyczy catego terytorium Unii®®,

39. W stosunkowo niedawnym wyroku High Court of Justice (England and
Wales) Chancery Division [wysoki trybunat (Anglia i Walia), wydziat kanclerski,
Zjednoczone Krolestwo] wydaje si¢ uznawac, ze w przypadku zadania orzeczenia
zakazu obejmujacego cala Europe na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, powod — na ktorym spoczywa ciezar dowodu naruszenia — powinien
wykaza¢ istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w kazdym
panstwie cztonkowskim z osobna inie moze wtym wzgledzie oprze¢ si¢ na
,,domniemaniach”?6.

14 Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 48).

15 Zobacz orzeczenie zdnia 11 kwietnia 2013r. — 1 ZR 214/11, pkt67. W tym orzeczeniu
Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwosci) wskazal, ze jezeli powod zada
orzeczenia zakazu opartego na lit. b) dla catego terytorium Unii, takie zadanie moze zostaé
uwzglednione wylgcznie w przypadku, gdy unijny znak towarowy ma odrozniajgcy charakter na
catym terytorium Unii. W kwestii zwigzku pomigdzy tym wyrokiem a niniejszym odestaniem
zob. A. Lambrecht, EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im
Verletzungsverfahren, GRUR-Prax, 2015, s. 280.

16 Zobacz wyrok wydany przez High Court of Justice (England and Wales), (Chancery Division)
[wysoki trybunatl (Anglia i Walia), wydziat kanclerski] w dniu 11 lutego 2015 r., Enterprise
Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor, [2015] EWHC 300 (Ch), w szczegdlnosci
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40. Takiego stanowiska nie da si¢ moim zdaniem pogodzi¢ z rozwigzaniem
wypracowanym przez Trybunat w wyroku DHL Express France, zgodnie
z ktorym zakaz oparty na art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 powinien
mie¢ co do zasady zasieg paneuropejski, chyba ze pozwany si¢ temu sprzeciwi,
wykazujac, iz ustalenia dotyczace istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad nie dotycza niektorych konkretnych panstw cztonkowskich?®’.

41.  Moim zdaniem powod zadajacy orzeczenia zakazu, wiasciciel unijnego
znaku towarowego, wypehia cigzacy na nim obowigzek dowodu, jesli wykaze
wystepowanie naruszenia lub grozby naruszenia. Natomiast ci¢zar procesowy
zwigzany z ewentualnym ograniczeniem zakazu spoczywa W calosci na
pozwanym.

42.  Ten cig¢zar procesowy obejmuje ciezar twierdzenia (onus proferendi) oraz
cigzar dowodu W $cistym znaczeniu (onus probandi)!®. A zatem, z wyjatkiem
przypadku, w ktorym pozwany podnosi ten aspekt i przedstawia w tym celu
konkretng argumentacj¢, do rozpatrujacego sprawe sadu nie nalezy badanie
z urzedu, czy jego analiza w przedmiocie wystgpowania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad dotyczy catego terytorium Unii.

43. Taki rozdziat cigzaru dowodu, skutkujacy obowigzkiem pozwanego
podniesienia i wykazania koniecznos$ci terytorialnego ograniczenia, zostat
przyjety przez pewna liczbe sadéw krajowych?®. W doktrynie zauwaza sie, Ze
takie odwrocenie cigzaru dowodu jest w pelni uzasadnione okolicznos$cia, iz
chodzi o0 wyjatek od zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

pkt 10, 27. Sad angielski przyznat, ze stanowisko to bylo dyskusyjne z punktu widzenia wyroku
z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

7 Whyrok zdnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 48). Trybunat nie miat
jeszcze natomiast okazji wypowiedzie¢ sie co do terytorialnego zakresu zadania pozwu opartego
na znaku towarowym cieszacym si¢ renoma W rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢) tego samego
rozporzadzenia. W odniesieniu do mozliwosci powotania si¢ na taki znak towarowy w celu
sprzeciwienia si¢ zarejestrowaniu pézniejszego krajowego znaku towarowego, zob. wyrok
z dnia 3 wrzesénia 2015 r., Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 Takie rozumienie cigzaru procesowego znane jest W szczegdlnosci w prawie polskim (ciezar

twierdzenia idowodu) iniemieckim (Darlegungs- und Beweislast). Zobacz 1. Adrych-
Brzezinska, Cigezar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Warszawa, LEX Wolters Kluwer,
2015, s. 55.

19 Zobacz wyrok Oberster Gerichtshof (sadu najwyzszego, Austria) z dnia 12 czerwca 2012r.
wsprawie 17 Ob 27/11m [pkt2.2, lit.b)] oraz orzecznictwo sadow niemieckich
i Zjednoczonego Krolestwa przytoczone przez S. Ashby, ,,Enforcement of A Community Trade
Mark” w The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell, 2015,
s. 196.
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| tak do pozwanego nalezy wykazanie, ze stwierdzenie naruszenia praw
wiasciciela znaku nie ma zastosowania do niektorych panstw cztonkowskich?°.

44, W drugiej kolejnosci rozpatrujgcy sprawe sad w sprawach unijnych
znakow towarowych powinien uwzgledni¢ wyjatkowy charakter terytorialnego
ograniczenia zakazu réwniez W celu ustalenia stopnia uprawdopodobnienia
dowodzonego faktu, jakiego wymaga si¢ od pozwanego (standard dowodu).

45. W tym wzgledzie nalezy moim zdaniem jasno rozrdzni¢ dwie sytuacje.

46.  Z jednej strony cig¢zar twierdzenia i cigzar dowodu W $cistym znaczeniu to
aspekty regulowane wytacznie jednolitym prawem unijnych znakéw towarowych,
jako ze sa one S$ciSle zwigzane ze stosowaniem prawa materialnego.
Z utrwalonego orzecznictwa wynika zreszta, ze rozdzial cigzaru dowodu
W dziedzinie unijnego znaku towarowego nie moze by¢ okreslany przez prawo
krajowe panstw cztonkowskich, lecz podlega prawu Unii. Gdyby bowiem kwestia
ta podlegata prawu krajowemu panstw cztonkowskich, cel polegajacy na
jednolitej ochronie unijnego znaku towarowego mogiby by¢ zagrozony?:.

47.  Z drugiej strony standard wymaganego dowodu i s$rodki dowodowe
regulowane s3 W sposoéb autonomiczny przez prawo Kkrajowe panstwa
cztonkowskiego sadu rozpatrujacego sprawe. Chodzi bowiem o aspekty prawa
procesowego, ktore zgodnie zart. 101 ust.3 rozporzadzenia nr 207/2009
I Z wyjatkiem aspektow wyraznie przewidzianych W tym rozporzadzeniu sa nadal
regulowane prawem krajowym sadu.

48.  Stosujac krajowe zasady dotyczace standardu dowodowego i srodkow
dowodowych, rozpatrujacy sprawe sad powinien jednak dotozy¢ staran, aby nie
uniemozliwi¢ osiaggnigcia celu jednolitej ochrony unijnego znaku towarowego.

49.  Pragne¢ zauwazy¢, ze przeprowadzenie dowodu zmierzajace do wykazania,
iz prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest ograniczone geograficznie,
moze wymagac znacznego wysitku, W szczegdlnosci jesli dotyczy innego panstwa
niz panstwo sadu wiasciwego. W obliczu powyzszych rozwazan, w celu
uzyskania terytorialnego ograniczenia zakazu pozwany powinien podnies¢ ten
aspekt, przedstawiajac W tym wzgledzie szczeg6lng argumentacje¢. Ponadto, o ile
zasady krajowego prawa procesowego to przewiduja, sad w sprawach unijnych
znakow towarowych moze wymaga¢ od pozwanego przedstawienia konkretnego
dowodu pozwalajacego wykluczyé grozbe naruszenia w jednym lub w kilku
panstwach cztonkowskich.

2 Zobacz D. Schennen, w: G. Eisenfiihr, D. Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4. Aufl.,
Koln, Carl Heymanns Verlag, 2014, ,,Artykut 1, pkt 33”; O. Sosnitza, op.cit., s. 469.

2L Zobacz podobnie wyroki: zdnia 18 pazdziernika 2005r., Class International (C-405/03,
EU:C:2005:616, pkt 73); z dnia 22 marca 2012 r., Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, pkt 59).
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50. W Ss$wietle ogélu tych rozwazan terytorialny zakres zakazu nalezy
ograniczy¢, jezeli pozwany przedstawi konkretng argumentacje pozwalajaca
wykluczy¢ istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w jednym lub
kilku panstwach cztonkowskich, oraz w stosownym przypadku przedstawi
odpowiednie dowody. Do sagdu w sprawach unijnych znakéw towarowych, do
ktérego wplyneto powodztwo na podstawie art. 97 ust. 1-4 rozporzadzenia
nr207/2009, nie nalezy zatem badanie Zzurz¢du, czy prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad istnieje w kazdym panstwie cztonkowskim z osobna.

W przedmiocie skutecznosci zakazu

51.  Nalezy przypomnie¢, ze orzekajac zakaz, sad w sprawach unijnych znakoéw
towarowych winien w szczegolnosci upewnié si¢, iz podjety Srodek bedzie
skuteczny, proporcjonalny i odstraszajacy oraz stosowany bedzie w taki sposob,
aby zapobiec tworzeniu ograniczen handlu prowadzonego zgodnie z prawem
i zapewni¢ zabezpieczenia przed jego naduzywaniem??,

52. W tym wzgledzie do tego sadu nalezy dotozenie staran, aby zakaz
kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe
naruszenia — w przypadku gdy ten zakaz bylby ograniczony terytorialnie —
pozostat skuteczny w odniesieniu do szczegolnych okolicznosci na rynku.

53. Pragne zauwazy¢, ze Trybunal, rozwazajac mozliwo$¢ terytorialnego
ograniczenia zakazu w pkt48 wyroku DHL Express France?, odniést si¢ do
uwarunkowan przypadku  w postepowaniu  glownym. Mozna  ztego
wywnioskowaé, ze W niektorych przypadkach inaczej uwarunkowanych,
ograniczenie terytorialnego zakresu zakazu staloby W sprzecznosci z celem
jednolitej ochrony unijnego znaku towarowego.

54.  Mogloby tak by¢ moim zdaniem w sytuacji, gdyby ze wzgledu na warunki
na rynku, na ktorym wystapito naruszenie — jak w niniejszej sprawie na rynku
oprogramowania sprzedawanego online — nalezato uznaé, ze naruszenie dotyczy
catego terytorium Unii.

55.  Tak wiec, orzekajac zakaz, rozpatrujacy sprawe sad w sprawach unijnych
znakow towarowych powinien rowniez uwzglednié sposoby sprzedawania danych
towarow, w celu podjecia decyzji, czy terytorialne ograniczenie zakresu zakazu
nie grozi pozbawieniem go skutecznosci.

22 Zobacz art. 3 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnoéci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45 —
wyd. spec. W jez. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32).

2 Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. (C-235/09, EU:C:2011:238).
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Whnioski

56. Wobec catosci powyzszych rozwazan proponuje, aby na pytania
prejudycjalne przedstawione przez Oberlandesgericht Diisseldorf (sad okrggowy
w Diisseldorfie, Niemcy) Trybunat udzielit nastgpujacej odpowiedzi:

Okoliczno$¢, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia W btad moze by¢
wykluczone ze wzgledow jezykowych w jednym lub wkilku panstwach
cztonkowskich, moze uzasadni¢ ograniczenie terytorialnego zakresu zakazu
orzeczonego przez sad w sprawach unijnych znakow towarowych na podstawie
art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie unijnego znaku towarowego.

Takie ograniczenie nalezy orzec, jezeli pozwany przedstawi konkretng
argumentacj¢  pozwalajaca  wykluczy¢  istnienie = prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w jednym Ilub kilku panstwach cztonkowskich oraz
w stosownym przypadku przedstawi odpowiednie dowody. Do sadu w sprawach
unijnych znakow towarowych, do ktérego wptynelo powodztwo na podstawie
art. 97 ust. 1-4 rozporzadzenia nr 207/2009, nie nalezy zatem badanie z urzedu,
czy prawdopodobienstwo wprowadzenia W btad istnieje w kazdym panstwie
czlonkowskim z osobna. Sad ten powinien odstgpi¢ od ograniczania terytorialnego
zakresu zakazu, gdy takie ograniczenie grozitoby pozbawieniem zakazu
skutecznosci.
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