TOD'S I TOD'S FRANCE

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2005 r.”

W sprawie C-28/04

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art, 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Tribunal de grande instance de Paris
(Francja) postanowieniem z dnia 5 grudnia 2003 r., ktéry wplynat do Trybunatu
w dniu 28 stycznia 2004 r., w postepowaniu:

Tod’s SpA,

Tod’s France SARL

przeciwko

Heyraud SA,

przy udziale

Technisynthése,
* Jezyk postgpowania: francuski,
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TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C.W.A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta,

R. Schintgen, P. Kuris i G. Arestis, sedziowie,

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Tod’s SpA i Tod’s France SARL przez adwokata C. de Haasa,

— w imieniu Heyraud SA i Technisynthése przez adwokata C. Menage,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Bergues’a i A. Bodard-Hermant,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,
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— w imieniu rzgdu wloskiego przez I. M. Braguglie, dziatajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez P. Gentilego, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez K. Banks, dzialajaca
w charakterze pelnomocnika,

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

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni
art. 12 WE.

Whiosek ten zostal przediozony w ramach sporu zawistego pomigdzy Tod's SpA

(zwana dalej ,Tod’s”) oraz Tod’s France SARL (zwang dalej , Tod’s France”), strona
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powodowa w postgpowaniu krajowym, a Heyraud SA (zwana dalej +Heyraud”),
pozwana w postepowaniu krajowym, oraz Technisynthése, interwenientem
w postepowaniu krajowym w przedmiocie pow6dztwa o zaniechanie podrabiania
modeli obuwia.

Uregulowania miedzynarodowe

Artykut 2 ust. 7 Konwencji bernefiskiej o ochronie dziet literackich i artystycznych
(Akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.) w brzmieniu uwzgledniajagcym zmiany z dnia
28 wrzeénia 1979 r. (zwanej dalej ,konwencja bernenisky”), zostal sformutowany
w nastepujacy sposob:

,Ustawodawstwu panstw nalezacych do Zwigzku [ochrony praw autoréw do ich
dziet literackich i artystycznych, zwanego dalej ,Zwiazkiem”] zastrzega si¢ ustalenie
zakresu stosowania przepiséw prawa dotyczacych dziel sztuki uzytkowej oraz
wzoréw i modeli przemystowych, jak tez warunkéw ochrony tych dziel, wzoréw
i modeli [...]. Dla dziet chronionych w paristwach pochodzenia jedynie jako wzory
i modele mozna zada¢ w innym pafistwie nalezgcym do Zwiazku tylko ochrony
specjalnej, udzielanej w tym panstwie wzorom i modelom; jezeli jednak w tym
panstwie nie ma takiej specjalnej ochrony, dzieta te powinny by¢ chronione jak
dziela artystyczne”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji berneriskiej:

+W odniesieniu do dziel, co do kt(’)ryéh autorom przystuguje ochrona na podstawie
niniejszej konwencji, autorzy w panstwach nalezacych do Zwigzku, innych niz
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panistwa pochodzenia dziela, korzystaja z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznaja
aktualnie lub przyznaja w przyszioéci swoim obywatelom, jak tez z praw specjalnie
przyznanych przez niniejsza konwencje”.

Artykut 5 ust. 4 konwencji berneriskiej stanowi:

»Za panstwo pochodzenia uwaza sig:

a) w odniesieniu do dziel opublikowanych po raz pierwszy w jednym z panstw
nalezacych do Zwiazku — to panstwo; jezeli chodzi o dzieta opublikowane
réwnocze$nie w kilku paristwach nalezacych do Zwigzku, stosujacych rézne
okresy trwania ochrony — to sposréd nich, ktérego ustawodawstwo przyznaje
najkrétszy czas ochrony;

b) w odniesieniu do dziet opublikowanych réwnoczeénie w paistwie nie nalezacym
do Zwigzku i w panstwie nalezgcym do Zwiazku — to ostatnie pafistwo;

c¢) w odniesieniu do dziel nieopublikowanych lub dziet opublikowanych po raz
pierwszy w panstwie nienalezacym do Zwiazku, bez réwnoczesnego opubliko-
wania w kraju nalezagcym do Zwigzku — paristwo nalezace do Zwigzku, ktérego
obywatelem jest autor; jednak:
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i) jezeli chodzi o dzieta filmowe, ktérych producent ma siedzibe lub miejsce
stalego pobytu w paristwie nalezacym do Zwiazku, pafistwem pochodzenia
bedzie to panstwo, oraz

ii) jezeli chodzi o dziela architektury zbudowane w panstwie nalezacym do
Zwiazku lub o dzieta sztuki graficznej i plastycznej zespolone
z nieruchomoscia potozong w paristwie nalezacym do Zwigzku, paristwem
pochodzenia bedzie to paristwo”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

Jak wynika z orzeczenia odsylajacego, Tod’s jest spotka prawa wiloskiego, kidra
utrzymuje, iz jest podmiotem praw wlasnosci intelektualnej z tytutu autorstwa dziela
artystycznego, jakim jest obuwie rozprowadzane pod znakami towarowymi Tod’s
i Hogan. Tod’s France jest dystrybutorem obuwia we Francji.

Dowiedziawszy sie, iz Heyraud oferowata i dokonywata sprzedazy pod oznaczeniem
Heyraud modeli obuwia podrabiajacych lub co najmniej imitujacych istotne cechy
charakterystyczne modeli Tod’s i Hogan, Tod’s zlozyta wniosek o sporzadzenie
protokolu z przeszukania, czego dokonano w dniu 8 lutego 2000 r. W dniu
13 lutego.2002 r. strona'powodowa w postepowaniu krajowym wniosta do sadu
krajowego powddztwo przeciwko Heyraud. Technisynthése, bedaca filig grupy Eram,
przystapila do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Heyraud.
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Przedmiotem sporu w postepowaniu krajowym jest w szczegblnodci roszczenie
o zaniechanie podrabiania modeli obuwia opatrzonych znakami towarowymi Tod’s
i Hogan, Zadanie wobec ktérego Heyraud podnosi zarzut niedopuszczalnoéci oparty
na art. 2 ust. 7 konwencji berneriskiej. Heyraud twierdzi, iz zgodnie ze wskazanym
przepisem Tod’s nie moze domagaé si¢ ochrony praw autorskich we Francji
w odniesieniu do modeli niekorzystajacych z takiej ochrony we Wioszech.

W odpowiedzi Tod’s stwierdza w szczegdlnosci, iz stosowanie powolanego przepisu
stanowi dyskryminacje w rozumieniu art, 12 WE.

Sad krajowy uwaza, iz uzycie w art. 2 ust. 7 zdanie drugie konwencji berneriskiej
wyrazenia ,mozna zada¢ [...] tylko” pozbawia obywateli paristwa naleiacego do
Zwigzku, ktérzy w pafistwie pochodzenia ich dziela korzystaja jedynie z prawa
ochronnego na wzory i modele, ochrony z tytulu praw autorskich w paristwie
nalezacym do Zwigzku, w ktérym dopuszcza sie mozliwosé kumulacji podstaw
prawnych ochrony.

W opinii sadu krajowego, o ile nie budzi watpliwosci, ze przepis ten nie wprowadza
zadnego rozréznienia ze wzgledu na przynaleznodé panistwowa podmiotu praw
autorskich, o tyle zakres jego stosowania na gruncie prawa wspdlnotowego pozostaje
dyskusyjny, albowiem paristwo pochodzenia dzieta ,opublikowanego” jest najczes-
ciej tozsame z paristwem, ktérego obywatelem jest twérca lub w ktérym ma on
miejsce stalego pobytu, za$ pafistwem pochodzenia dzieta »nieopublikowanego” jest,
zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. ¢) wspomnianej konwencji, paristwo ktérego obywatelem
jest autor.
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Uznajac, iz rozstrzygniecie zawislego przed nim sporu zlezy od wyldédni art. 12 WE,
Tribunal de grande instance de Paris postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdcic sie
do Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym: ‘

,Czy uzaleznienie dopuszczalnoéci zadania przez autora ochrony z tytulu praw
autorskich w panstwie czlonkowskim, udzielonej przez ustawodawstwo tego
pafistwa cztonkowskiego, od spelnienia kryterium identyfikacji opartego na paristwie
pochodzenia dzieta pozostaje w zgodzie z art. 12 [...] WE, kt6ry ustanawia
podstawowa zasade niedyskryminacji ze wzgledu na przynaleznos¢ patistwowa?”.

Uwagi wstepne

Tod'’s oraz Tod’s France podaja w watpliwo$¢ istotnoéé dla sprawy pytania, z ktérym
zwrécil sie sad krajowy. W istocie bowiem ich zdaniem nie zachodza przestanki
stosowania art. 2 ust. 7 konwencji berneriskiej w sporze w postepowaniu krajowym.
Ponadto pytanie to wydaje im si¢ zaskakujace z uwagi na fakt, iz istnieje wyrainy
kierunek w orzecznictwie francuskim — ktéry zreszta kwestionuja — zgodnie
z ktérym art. 2 ust. 7 konwencji berneniskiej nie prowadzi do dyskryminacji.

/

Nalezy przypomnieé w tym wzgledzie, iz do Trybunalu nie nalezy orzekanie
w przedmiocie stosowania przepisow prawa krajowego, czy tez — jak w niniejszej
sprawie — przepiséw prawa migdzynarodowego, majacych znaczenie dla rozstrzyg-
niecia sporu w postepowaniu krajowym. Trybunal jest bowiem zobowigzany —
zgodnie z podzialem kompetencji miedzy sadami wspdlnotowymi a krajowymi —
uwzgledni¢ kontekst uregulowan prawnych, w jaki wpisuja si¢ pytania prejudycjalne
w postaci opisanej w orzeczeniu odsylajacym (zob. podobnie wyroki z dnia
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25 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-475/99 Ambulanz Glockner, Rec. str. 1-8089,
pkt 10, oraz z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C-153/02 Neri, Rec. str. I-13555,
pkt 34i 35).

Odnoszac si¢ do powolywanego kierunku w orzecznictwie sadéw francuskich
wystarczy przypomnied, iz na mocy art. 234 akapit drugi WE kazdy sad jednego
z paristw czlonkowskich moze, jezeli uzna, iz decyzja co do sposobu wykladni jest
niezbedna dla wydania wyroku w sprawie, zwrdci¢ sig do Trybunatu o jej dokonanie
(wyrok z dnia 6 paZdziernika 1982 r. w sprawie C-283/81 Cilfit i in., Rec. str. 3415,
pkt 6).

Poza tym w przypadku gdy wigkszoé¢ uwag przedtozonych Trybunalowi dotyczy
jednoczednie, przynajmniej w czesci, dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 13 paZdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw
(Dz.U. L 289, str. 28), nie ma potrzeby, by Trybunal wypowiadat sie w kwestii
wykladni przepiséw tej dyrektywy.

W istocie nalezy uznad, iz sad krajowy zwraca si¢ do Trybunatu jedynie o dokonanie
wykladni art. 12 WE. Ponadto — jak to stusznie podnosi Komisja Wspélnot
Europejskich — okolicznoéci faktyczne sporu, ktére byly podstawa wniosku
o sporzgdzenie w dniu 8 lutego 2000 r. protokolu z przeszukania pomieszczen,
mialy miejsce przed uplywem ostatecznego terminu wyznaczonego dla dokonania
przez panstwa czlonkowskie transpozycji dyrektywy 98/71, tj. przed dniem
28 pazdziernika 2001 r.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Nalezy w tym miejscu przypomnie¢, iz prawa autorskie i prawa pokrewne, ktére
w szczegdlnodci ze wzgledu na ich wplyw na wewnatrzwspSlnotowa wymiane
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towaréw i ustug wchodza w zakres stosowania traktatu WE, podlegaja bezwzglednie
podstawowej zasadzie niedyskryminacji ustanowionej moca art. 12 akapit
pierwszy WE (zob. wyroki z dnia 20 paZdziernika 1993 r. w sprawach polaczonych
C-92/92 i C-326/92 Phil Collins i in., Rec. str. [-5145, pkt 27, oraz z dnia 6 czerwca
2002 r. w sprawie C-360/00 Ricordi, Rec. str. I 5089, pkt 24).

Poza tym, jak wynika z utrwalonej linii orzecznictwa, zasady réwnego traktowania
obywateli i os6b niebedacych obywatelami zakazuja nie tylko jawnej dyskryminacji
opartej na przynaleznoici paristwowej, ale réwniez wszelkich ukrytych form
dyskryminacji, ktére przy zastosowaniu innych kryteriéw identyfikacji prowadza
w rzeczywistoéci do tego samego skutku (zob, w szczegdlnoéci wyroki z dnia
23 stycznia 1997 r. w sprawie C-29/95 Pastoors i Trans-Cap, Rec. str. 1-285, pkt 16,
oraz z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie C-224/00 Komisja przeciwko Wiochom, Rec.
str. 1-2965, pkt 15).

Jak wynika z orzeczenia odsylajacego, zastosowanie art. 2 ust. 7 konwencji
berneriskiej na gruncie prawa krajowego panstwa czlonkowskiego doprowadzito
do odmiennego traktowania w oparciu o kryterium panstwa pochodzenia dziefa.
W szczegblnosci w nastepstwie zastosowania tego przepisu uprzywilejowanego
traktowania, a mianowicie przywileju podwéjnej ochrony, wynikajacej z jednej
strony z praw ochronnych na wzory i modele, a z drugiej strony z praw autorskich,
sa pozbawieni autorzy dziel, ktérych panstwem pochodzenia jest panstwo
cztonkowskie, ktére udziela danemu dzietu jedynie ochrony opartej na prawach
ochronnych na wzory i modele. Z uprzywilejowanego traktowania korzystaja
natomiast autorzy dziel, ktérych pafstwem pochodzenia jest pierwsze panstwo
czlonkowskie.

Nalezy zatem zbadaé, czy utrzymanie kryterium identyfikacji oparte na panstwie
pochodzenia dzieta sprawia, Ze stosowanie przepiséw takich jak przepisy sporne na
gruncie postgpowania krajowego moze stanowi¢ posrednia dyskryminacje ze
wzgledu na przynaleznosé pafistwowa w rozumieniu orzecznictwa przywolanego
w pkt 19 niniejszego wyroku.
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Heyraud i Technisynthése oraz rzad francuski sa zdania, iz sytuacja taka nie ma
miejsca w niniejszym przypadku. Rzad francuski utrzymuje w szczegdlnodci, iz
z uwagi na duza mobilnosé twércéw sztuk uzytkowych oraz ich nastepcéw
prawnych, miejsce pierwszej publikacji wzoru Iub modelu niekoniecznie zbiega sie
z przynaleznodcia pafistwowa jego autora oraz ze najczgéciej nie zachodzi tego
rodzaju zbieznoé¢. Wynika stad, Ze stosowanie art. 2 ust. 7 konwencji berneriskiej
nie stawia gléwnie lub w ogromnej wigkszoéci obywateli innych paristw
czlonkowskich w gorszym polozeniu oraz ze przepis ten nie powoduje zatem
posredniej dyskryminacji.

Teza ta nie zastuguje jednak na uwzglednienie.

Nie mozna bowiem zaprzeczy¢ istnieniu zwigzku pomiedzy panistwem pochodzenia
dziela w rozumieniu konwencji berneniskiej a przynaleznoécia paristwowa autora
tego dziela.

W odniesieniu do dziet nieopublikowanych zwigzek ten nie budzi najmniejszych
watpliwosci, bedac przewidzianym w sposéb wyrazny w art. 5 ust. 4 lit. ¢) konwencji
berneriskiej.

Co do dziel opublikowanych, pafistwem pochodzenia jest co do zasady — jak to
wynika z art, 5 ust. 4 lit. ¢) wspomnianej konwencji — panstwo, w ktérym dzieto
zostalo opublikowane po raz pierwszy. Autorami dziet opublikowanych po raz
pierwszy w jednym z paristw czlonkowskich sa w wigkszoéci przypadkéw obywatele
tego paiistwa czlonkowskiego, podczas gdy autorami dziel opublikowanych w innym
panistwie czlonkowskim s3 co do zasady osoby niebgdace obywatelami pierwszego
panstwa czlonkowskiego.
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Wynika stad, iz stosowanie przepiséw spornych na gruncie postgpowania krajowego
stwarza ryzyko dziatania przede wszystkim na szkode obywateli innych panstw
czlonkowskich, a tym samym moze powodowaé dyskryminacj¢ posrednia za
wzgledu na przynaleinoéé patstwowa (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lutego
1995 r. w sprawie C-279/93 Schumacker, Rec. str. I-225, pkt 28 i 29, oraz ww. wyrok
w sprawie Pastoors i Trans-Cap, pkt 17).

Niemniej jednak zgodnie z orzecznictwem Trybunatu tego rodzaju konstatacja nie
wystarcza, by stwierdzi¢ niezgodnoé¢ rozpatrywanego uregulowania z art. 12 WE.
W tym celu niezbedne jest ponadto, by jego stosowanie nie znajdowato uzasadnienia
w okolicznosciach obiektywnych (zob. podobnie wyroki z dnia 10 lutego 1994 r.
w sprawie C-398/92 Mund & Fester, Rec. str. 1-467, pkt 16 i 17, oraz ww. wyrok
w sprawie Pastoors i Trans-Cap, pkt 19).

Rzad francuski uwaza, ze art. 2 ust. 7 konwencji bernenskiej jest w kazdym razie
uzasadniony zgodnym z prawem celem oraz ze jest on wlasciwy i niezbedny do jego
realizacji. '

Rzad francuski podnosi, ze przedmiotem konwencji berneriskiej jest ochrona dziet
literackich i artystycznych oraz ze zaréwno jej art. 2 ust. 7, jak i art. 5 ust. 4, okreslaja
przestanki stosowania wobec tych dziet ochrony z tytulu praw autorskich na
podstawie obiektywnego kryterium wynikajacego z ustawy wlaéciwej ze wzgledu na
kwalifikacje dziela. Jego zdaniem, jezeli utwér nie moze zosta¢ zakwalifikowany jako
dzieto artystyczne w panstwie, w ktorym zostal opublikowany po raz pierwszy, nie
moze on podlegaé ochronie z tego tytulu w paristwach bedacych stronami konwencji
bernenskiej, poniewaz nie funkcjonuje on jako dzieo artystyczne. Tym samym
wskazany art. 2 ust. 7 tej konwencji nie dotyczy szczegélowych sposobow
wykonywania praw autorskich, ale ustawy znajdujacej zastosowanie do kwalifikacji
dziefa jako artystycznego.
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Uwagi te nie pozwalaja jednak na stwierdzenie istnienia obiektywnych okolicznosci
mogacych uzasadnia¢ stosowanie przepiséw, takich jak przepisy sporne
w postgpowaniu krajowym.

Jak wynika bowiem z art. 5 ust. 1 konwencji berneniskiej, jej celem nie jest okreglenie
ustawy majgcej zastosowanie w zakresie ochrony dziel literackich i artystycznych, ale
ustanawia ona jako zasade generalnga system traktowania narodowego praw
przypisanych tym dzietom.

Jak stusznie zauwaza Komisja, art. 2 ust. 7 wspomnianej konwencji formuluje zasade
wzajemnodci, na mocy ktérej pafistwo nalezace do Zwigzku traktuje dzielo na
zasadach krajowych, tzn. udziela mu podwéjnej ochrony, jedynie wéwczas gdy
jednoczeénie ochrony takiej udziela pafistwo pochodzenia dziela,

Nalezy przypomnie¢, iz jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, realizacja
zobowigzati cigzacych na parstwach czlonkowskich na mocy traktatu lub prawa
wtdrnego nie odbywa sie na zasadzie wzajemnoéci (wyrok z dnia 30 wrzeénia 2003 r.
w sprawie C-405/01 Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espafiola, Rec,
str. I-10391, pkt 61 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

Jako ze nie zostala podniesiona zadna inna okolicznoéé obiektywna, ktéra
uzasadniataby stosowanie przepiséw takich jak sporne na gruncie postepowania
przed sadem krajowym, przepisy te winny byé uznane za stanowigce element
dyskryminacji posredniej ze wzgledu na przynaleznosé paristwows, zakazanej moca
art. 12 WE.
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Na przediozone pytanie nalezy zatem udzieli¢ odpowiedzi, iz art. 12 WE, kt6ry
ustanawia podstawowa zasadg niedyskryminacji ze wzgledu na przynaleznosé
pafistwowa, nalezy interpretowaé w ten spos6b, ze stoi on na przeszkodzie
uzaleznianiu dopuszczalnoéci zadania przez autora ochrony praw autorskich
w panstwie czlonkowskim, udzielonej przez przepisy tego panstwa cztonkowskiego,
od spelnienia kryterium identyfikacji opartego na paristwie pochodzenia dziefa.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejszé postgpowanie 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 postepo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (druga izba) orzeka, co nastgpuje:

Artykul 12 WE, ktéry ustanawia podstawowa zasade niedyskryminacji ze
wzgledu na przynalezno$é panistwowa, nalezy interpretowaé w ten sposob, ze
stoi on na przeszkodzie uzaleznianiu dopuszczalnosci zadania przez autora
ochrony praw autorskich w panstwie czlonkowskim, udzielonej przez przepisy
tego paiistwa czlonkowskiego, od spelnienia kryterium identyfikacji opartego
na panstwie pochodzenia dziela.
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