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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MELCHIORA WATHELETA
przedstawiona w dniu 5 wrze$nia 2013 r."

Sprawa C-479/12

H. Gautzsch Groflhandel GmbH & Co. KG
przeciwko
Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)]

Wtasno$¢ intelektualna i przemystowa — Wzér — Pojecie publicznego udostepnienia — Pojecie
»Srodowisk wyspecjalizowanych” — Ciezar dowodu nasladowania niezarejestrowanego wzoru —
Przepisy proceduralne — Prawo wlasciwe

1. Poprzez swoj wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Bundesgerichtshof (Niemcy)
zwraca sie do Trybunalu o dokonanie wykladni art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 lit. a) i d)
rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych®
(zwanego dalej ,rozporzadzeniem”).

2. Po raz pierwszy do Trybunalu zwrécono si¢ o wypowiedzenie si¢ w przedmiocie uzytego w art. 7
ust. 1 i art. 11 ust. 2 rozporzadzenia pojecia ,Srodowiska wyspecjalizowanego w danej branzy,
dzialajacego we Wspdlnocie” oraz uzytego w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia wyrazenia ,nie mogly sta¢ sie
[...] znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy,
dzialajacym we Wspdlnocie” (pytania pierwsze i drugie). Trybunalowi przedstawiono réwniez pytanie
w sprawie réznych kwestii proceduralnych (ciezar dowodu, przedawnienie i prekluzja) oraz
w przedmiocie prawa wlasciwego (pytania trzecie, czwarte, piate i szoste).

I - Ramy prawne
3. Motywy 21 i 22 tego rozporzadzenia brzmia nastepujaco:

»(21) Wylaczny charakter prawa nadanego zarejestrowanemu wzorowi wspdlnotowemu jest zgodny
z jego wieksza pewnos$cia prawna. Uznaje sie za wlasciwe, Ze niezarejestrowanemu wzorowi
wspdlnotowemu powinno sie jednakze zapewni¢ prawo chronigce wylacznie przed kopiowaniem.
Ochrona nie moze zatem obejmowaé produktéw stanowigcych rezultat wzoru stworzonego
niezaleznie przez innego tworce. Niniejsze prawo powinno obejmowac¢ réwniez handel
produktami zawierajacymi naruszajace wzory.

1 — Jezyk oryginatu: francuski.
2 — Dz.U. 2002, L 3,s. 1.
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(22) Egzekwowanie niniejszych praw pozostawia si¢ prawu krajowemu. Dlatego niezbedne jest
uwzglednienie pewnych podstawowych jednolitych sankcji we wszystkich panstwach
czlonkowskich. Powinny one umozliwi¢, niezaleznie od jurysdykcji odpowiadajacej za
egzekwowanie, powstrzymanie czyndéw naruszenia”.

4. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 lit. a) rozporzadzenia wzor, ktéry spelnia warunki okre$lone w tym
rozporzadzeniu, jest chroniony jako ,niezarejestrowany wzor wspélnotowy”, jezeli jest udostepniany
publicznie w sposéb przewidziany w tym rozporzadzeniu.

5. Artykut 4 rozporzadzenia, zatytulowany ,Warunki ochrony”, stanowi w ust. 1, ze wzdr jest
chroniony jako wzdr wspélnotowy w zakresie, w jakim ten wzor jest nowy i posiada indywidualny
charakter.

6. Zgodnie z art. 5 wspomnianego rozporzadzenia, zatytufowanym ,,Nowos¢”:
»1.  Wzbr uwaza si¢ za nowy, jesli identyczny wzor nie zostal udostepniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, przed data pierwszego publicznego
udostepnienia wzoru, o ktérego ochrone sie wnosi;

[...]”.
7. Artykutl 6, zatytulowany ,Indywidualny charakter”, przewiduje w ust. 1 lit. a):

»Wzdr jest uznany za posiadajacy indywidualny charakter, jesli calosciowe wrazenie, jakie wywoluje na
poinformowanym uzytkowniku, rézni si¢ od wrazenia, jakie wywiera na tym uzytkowniku wzér, ktéry
zostal udostepniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego, przed data pierwszego publicznego
udostepnienia wzoru, o ktérego ochrone sie wnosi”.

8. Artykul 7 ust. 1 rozporzadzenia, zatytutowany , Ujawnienie”, stanowi w ust. 1:

»,Do celéw stosowania art. 5 i 6 uwaza sie, ze wzor zostal udostepniony publicznie, jezeli zostal
opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub
w inny sposdéb ujawniony, przed data okre$lona w art. 5 ust. 1 lit. a) [...], z wyjatkiem przypadkéw, gdy
wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw
srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspoélnocie. Wzoru nie uwaza sie
za udostepniony publicznie, jesli zostal on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub
dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci”.

9. Artykul 11 rozporzadzenia, zatytulowany ,Czas trwania ochrony niezarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego”, w ust. 1 i 2 przewiduje:

»1. Wzér spelniajacy wymagania sekcji 1 jest chroniony jako niezarejestrowany wzér wspdlnotowy
przez okres trzech lat, rozpoczynajacy sie od dnia, w ktérym zostal po raz pierwszy udostepniony
publicznie.

2. Do celéw ust. 1 uwaza sie, ze wzor zostal publicznie udostepniony we Wspdlnocie, jezeli zostal
w taki sposob opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposéb ujawniony, ze
wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw
srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspoélnocie. Wzoru nie uwaza sie
za udostepniony publicznie, jesli zostal on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub
dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci”.
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10. Artykul 19 rozporzadzenia, zatytutowany ,Prawa ze wzoru wspélnotowego”, w ust. 2 stanowi:

sJednakze wlasciciel niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego nabywa prawo do zakazu dzialan
wymienionych w ust. 1 wylacznie w przypadku, jezeli sporne uzywanie wynika z nasladowania
chronionego wzoru.

Sporne uzywanie nie uwaza si¢ za wynikajace ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli nasladowanie
jest wynikiem pracy twoércy, ktéry mozna [racjonalnie] uzna¢, ze nie znal wzoru ujawnionego przez
wlasciciela”.

11. Artykul 85 ust. 2 rozporzadzenia, zatytulowany ,Domniemanie wazno$ci — obrona co do istoty
sprawy”, sformulowany jest w sposéb nastepujacy:

»W sprawach dotyczacych [postepowaniach dotyczacych] powédztwa o naruszenie lub powéddztwa
przeciwko dzialaniom grozacym naruszeniem niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego sady
w sprawach wzoréw wspdlnotowych uznaja wazno$¢ wzoru wspoélnotowego, jezeli wlasciciel przedstawi
dowdd, ze warunki okre$lone w art. 11 zostaly spelnione, i wykaze, jak dalece jego wzdr wspdlnotowy
wykazuje indywidualny charakter. Jednakze wazno$¢ wzoru moze zosta¢ zakwestionowana przez
pozwanego poprzez podniesienie zarzutu niewaznosci lub w drodze powddztwa wzajemnego
o uniewaznienie”.

12. Zgodnie z art. 88 rozporzadzenia, zatytulowanym ,Prawo wlasciwe”:
»1. Sady w sprawach wzoréw wspélnotowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia sad w sprawach wzoréw
wspoélnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym réwniez swojego prawa
prywatnego miedzynarodowego.

3. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych stosuje
przepisy proceduralne majace zastosowanie do tego samego rodzaju postgpowania w sprawie
zarejestrowania wzoru w panstwie cztonkowskim, w ktérym sad ma swoja siedzibe”.

13. Artykutl 89 rozporzadzenia, zatytutowany ,Sankcje w postepowaniu o naruszenie”, stanowi:

»1. W przypadku gdy sad w sprawach wzoréw wspélnotowych uzna w postepowaniu o naruszenie lub
przeciwko dzialaniom grozacym naruszeniem, ze pozwany naruszy! lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wzoru wspoélnotowego, wéwczas stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody,
nastepujace srodki:

a)  zabraniajace pozwanemu kontynuowania dzialan, ktére naruszaja lub groza naruszeniem wzoru
wspolnotowego;

[...]

d)  wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidzianych przepisami prawa panstwa czlonkowskiego, w tym réwniez
prawa prywatnego miedzynarodowego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba
jego popelnienia.
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II - Stan faktyczny w postepowaniu gléwnym

14. Spolka Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH (zwana dalej ,spétka MBM Joseph
Duna”) sprzedaje w Niemczech pawilon ogrodowy z baldachimem, ktérego wzér zostal
zaprojektowany przez prezesa spélki jesienia 2004 r. W 2006 r. spétka H. Gautzsch Grofshandel
GmbH & Co. KG (zwana dalej ,spétka Gautzsch GrofShandel”) rozpoczela natomiast sprzedaz
pawilonu ogrodowego ,Athen”, produkowanego przez chinskie przedsiebiorstwo Zhengte.

15. Uznajac, ze pawilon ,Athen” jest kopia jej wlasnego wzoru, oraz zadajac dla niego ochrony
przyznawanej niezarejestrowanym wzorom wspolnotowym, spétka MBM Joseph Duna wniosta przed
Landgericht Diisseldorf powddztwo przeciwko spdtce Gautzsch Groflhandel dotyczace naruszenia. Po
pierwsze, zazadala w nim, aby spétka Gautzsch Grof$handel zaprzestala sprzedazy pawilonu ,Athen”,
wydala posiadane przez nig lub stanowiace jej wlasno$¢ produkty bedace niedozwolong kopia celem
ich zniszczenia oraz udzielita informacji o swoich dzialaniach. Po drugie, wniosta o stwierdzenie
obowigzku wyplaty odszkodowania przez spétke Gautzsch Grofihandel.

16. Na poparcie swojego powddztwa spétka MBM Joseph Duna podniosta w szczegdlnosci, ze jej wzér
byl umieszczony w kwietniu i maju 2005 r. w wydanym przez nig ,,magazynie z nowosciami — MBM”,
ktéry zostal udostepniony duzym firmom handlujacym meblami oraz meblami ogrodowymi w branzy,
a takze niemieckim zwigzkom kupcéw mebli.

17. Spétka Gautzsch GrofShandel w odpowiedzi na pozew podniosta, ze pawilon ,Athen” zostal
samodzielnie zaprojektowany przez producenta Zhengte na poczatku 2005 r. bez znajomo$ci wzoru
spétki MBM Joseph Duna. Przynajmniej od marca 2005 r. zostal on zaprezentowany europejskim
klientom na stoisku wystawowym Zhengte w Chinach. Pozwana stwierdzila, ze model ten zostal
dostarczony do firmy z siedziba w Belgii przynajmniej w czerwcu 2005 r., ze spétka MBM Joseph
Duna wiedziala o istnieniu pawilonu ,Athen” przynajmniej od wrzesnia 2005 r., za§ od sierpnia
2006 r. wiedziala o jego sprzedazy przez pozwana. Roszczenia powddki ulegly zatem przedawnieniu
i utracie.

18. Sad w pierwszej instancji stwierdzil, ze nie ma potrzeby orzekania w sprawie pierwszego i drugiego
zadania pozwu z uwagi na uplyw trzyletniego okresu ochronnego. Sad ten nakazal pozwanej dostarczy¢
informacje o jej dziataniach oraz stwierdzil cigzacy na niej obowiazek odszkodowawczy.

19. Apelacja wniesiona przez spélke Gautzsch GrofShandel od tego wyroku zostala oddalona. Sad
odwotawczy uznal, ze na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 lit. a) i d) rozporzadzenia oraz
niemieckiej ustawy o ochronie prawnej wzordw, pierwsze zadania byly od poczatku zasadne i ze
spétka MBM Joseph Duna rzeczywiscie miala prawo do uzyskania informacji oraz do otrzymania
odszkodowania.

20. W ramach odwolania ztozonego w formie ,rewizji” wniesionej do Bundesgerichtshof przez spétke
Gautzsch GrofShandel, Bundesgerichtshof zauwazyl, po pierwsze, ze sad odwolawczy uznal, iz wzér
spotki MBM Joseph Duna zostal po raz pierwszy udostepniony publicznie sprzedawcom
i posrednikom, a takze niemieckim zwigzkom kupcéw mebli w kwietniu i w maju 2005 r. przy
rozpowszechnianiu ,magazynu z nowosciami — MBM” zawierajacego rysunek spornego wzoru,
w liczbie od 300 do 500 egzemplarzy.

21. Bundesgerichtshof zastanawia sig, czy przekazanie handlowcom mebli rysunku tego wzoru w takiej
liczbie wystarczy, aby modgl on sta¢ sie znany $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy
dzialajagcym w Unii podczas zwyklego toku prowadzenia spraw w rozumieniu art. 11 ust. 2
rozporzadzenia. W tym wzgledzie Bundesgerichtshof stawia pytanie, czy do s$rodowisk
wyspecjalizowanych zaliczaja sie wylacznie osoby, ktére w danej branzy maja ksztaltujacy wplyw na
wzornictwo produktow.
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22. Po drugie, sad odsylajacy wyjasnia, ze sad odwotawczy przyznal, iz wzér spétki MBM Joseph Duna
jest nowy w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia, uznajac, ze wczesniejsze ujawnienie wzoru
»~Athen” nie stoi na przeszkodzie uznaniu tego nowego charakteru.

23. Nawet jesli wzor ,Athen” zostal przedstawiony na stoisku wystawowym spétki Zhengte w Chinach
w marcu 2005 r. oraz firmie Kosmos w Belgii, zdaniem sadu odwolawczego $rodowiska
wyspecjalizowane w danej branzy nie mogly pozna¢ w ten sposéb tego wzoru podczas zwyklego toku
prowadzenia spraw.

24. W swietle powyzszych rozwazan sad odsytajacy zastanawia sie, w jakich warunkach wzér, mimo ze
zostal ujawniony osobom trzecim bez wyraznego albo dorozumianego warunku zachowania poufnosci,
moze nie by¢ znany Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dzialajacym w  Unii
w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporzadzenia.

25. Po trzecie, sad odsylajacy wskazuje, ze sad odwolawczy uznal, iz sporny wzér nie jest
samodzielnym projektem, lecz stanowi nasladowanie wzoru spétki MBM Joseph Duna, przyznajac przy
tym, ze powddka skorzystata z ulatwienia w przedstawieniu dowodéw w tym zakresie z uwagi na
obiektywnie stwierdzone istotne podobienstwa pomiedzy dwoma spornymi wzorami. Na podstawie
art. 19 ust. 2 rozporzadzenia sad odsylajacy zastanawia sie, kogo obciaza ciezar dowodu tego, ze
uzywanie niezarejestrowanego wzoru wspdélnotowego wynika ze skopiowania chronionego wzoru.

26. Po czwarte, Bundesgerichtshof zauwaza, ze sad odwolawczy uznal, iz przewidziane w art. 19 ust. 2,
art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia roszczenie o zaniechanie naruszen nie bylo przedawnione w chwili
wniesienia skargi. Sad w tym wzgledzie stawia pytanie, czy roszczenie o zaniechanie naruszen wzoru
ulega przedawnieniu, a jezeli tak, ktérym przepisem to przedawnienie jest regulowane, poniewaz
rozporzadzenie nie zawiera szczegélowych uregulowan w tym zakresie.

27. Po piate, poniewaz sad odwolawczy oddalil réwniez wysuniety przez spotke Gautzsch Grofihandel
zarzut dotyczacy utraty roszczenia o zaniechanie naruszen, zdaniem sadu odsylajacego pojawia sie
pytanie, czy — a jesli tak, to w jakich okolicznosciach — roszczenie o zaniechanie naruszen
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia ulega utracie. Zdaniem sadu odsylajacego nalezy okresli¢, czy okolicznosci pozwalajace
spolce Gautzsch Grofshandel powola¢ si¢ na utrate roszczenia naleza do kategorii ,szczegélnych
powoddw” w rozumieniu tego ostatniego przepisu.

28. Po szoéste i ostatnie, sad odsylajacy zastanawia sie, czy dla podnoszonych w odniesieniu do calego
terytorium Unii roszczenn o zniszczenie, o udzielenie informacji i roszczen odszkodowawczych
wlasciwy jest porzadek prawny panstwa czlonkowskiego, na terenie ktérego roszczenia sa podnoszone.
Zauwaza w tym wzgledzie, ze powiazanie jedynie z prawem tego panstwa czlonkowskiego moze by¢
uzasadnione z punktu widzenia miedzy innymi skutecznego stosowania prawa, jednak art. 89 ust. 1
lit. d) rozporzadzenia moglby sta¢ na przeszkodzie takiego rozwigzania, podobnie jak art. 8 ust. 2
rozporzadzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
dotyczacego prawa wlasciwego dla zobowiazain pozaumownych (Rzym II)®, ktéry to réwniez opowiada
sie za stosowaniem prawa tego panstwa czlonkowskiego, w ktérym mialy miejsce akty naruszenia.

3 — Dz.U. L 199, s. 40.
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III - Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym i postepowanie przed Trybunalem

29. Postanowieniem, ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 25 pazdziernika 2012 r., Bundesgerichtshof
zawiesil postepowanie i zgodnie z art. 267 TFUE przedlozyl Trybunalowi nastepujace pytania
prejudycjalne:

n]-)

2)

3)

4)

5)

6)

Czy art. 11 ust. 2 rozporzadzenia [...] nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze wzér moze stac sie
dostatecznie znany $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dzialajgjcym w  Unii
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaly udostepnione
handlowcom?

Czy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia [...] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze wzor,
mimo ze zostal ujawniony osobom trzecim bez wyraznego albo dorozumianego warunku
zachowania poufnosci, nie mdég} sta¢ sie znany $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy
dziatajacym w Unii podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, jesli:

a) zostal ujawniony wylacznie jednemu przedsiebiorstwu nalezacemu do $rodowisk
wyspecjalizowanych; lub

b) zostal przedstawiony w pomieszczeniu wystawowym przedsiebiorstwa z Chin, znajdujacym
sie poza zwyklym zakresem obserwacji rynku?

a) Czy art. 19 ust. 2 rozporzadzenia [...]| nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze na wlascicielu
niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego ciazy obowigzek udowodnienia, ze sporne
uzywanie wynika z nasladowania chronionego wzoru?

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na powyzsze pytanie trzecie a):

Czy ciezar dowodu zostaje odwrdcony albo czy wlasciciel niezarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego moze skorzysta¢ z ulatwienia w przeprowadzeniu dowodu, jesli pomiedzy

wzorem a spornym uzywaniem wystepuja istotne podobienistwa?

a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszen niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego zgodnie
z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [...] ulega przedawnieniu?

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na powyzsze pytanie czwarte lit. a):
Czy to przedawnienie regulowane jest prawem Unii, a jesli tak, to ktérym przepisem?

a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszen niezarejestrowanego wzoru wspdélnotowemu zgodnie
z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [...] ulega utracie?

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na powyzsze pytanie piate lit. a):

Czy utrata tego prawa jest regulowana prawem Unii, a jesli tak, to ktérym przepisem?
Czy art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia [...] nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze do roszczen
o zniszczenie, o udzielenie informacji oraz o odszkodowanie podnoszonych w odniesieniu do

calego terytorium Unii z powodu naruszenia niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego nalezy
stosowa¢ prawo panstwa czlonkowskiego, w ktérym naruszenie mialo miejsce?”.
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30. Uwagi na piSmie zostaly przedlozone przez spétke Gautzsch Groflhandel i Komisje Europejska
odpowiednio w dniach 4 lutego i 15 lutego 2013 r. Poniewaz Trybunal uznal sprawe za wyjasniona
w stopniu wystarczajacym, a strony nie wystapily ze stosownym wnioskiem, zgodnie z art. 76 §§ 1 i 2
regulaminu postepowania przed Trybunalem nie zostala przeprowadzona zadna rozprawa.

IV — Analiza

31. Dwa pierwsze pytania dotycza pojecia ,ujawnienia”, zawartego w art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 2
rozporzadzenia. Chodzi tu konkretnie o wykladnie wyrazenia ,$rodowiskom wyspecjalizowanym
w danej branzy, dzialajgcym we Wspdlnocie” uzytego w celu zdefiniowania ujawnienia. Cztery
pozostale pytania dotycza natomiast okre$lenia prawa wlasciwego dla licznych probleméw
proceduralnych i merytorycznych.

A — W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

32. W pytaniu pierwszym sad odsylajacy zwraca sie do Trybunalu w zwiazku z zawartym w art. 11
ust. 2 rozporzadzenia pojeciem ,$rodowisk wyspecjalizowanych”™ czy udostepnienie handlowcom
rysunkdw wzoru wystarczy do uznania, ze ten wzér moze sta¢ si¢ dostatecznie znany $rodowiskom
wyspecjalizowanym w danej branzy dziatajacym w Unii?

33. Chodzi wiec tu o wybdér pomiedzy S$cista wykladnia — zgodnie z ktéra do sSrodowisk
wyspecjalizowanych naleza tylko takie osoby, ktére w ramach danej branzy zajmuja si¢ tworzeniem
wzoréw oraz rozwojem i wytwarzaniem produktéw zgodnie z wzorami — i wykladnia szeroka, wedlug
ktoérej pojecie ,Srodowiska wyspecjalizowane w danej branzy” obejmuje posrednikow i sprzedawcéow.

34. Wydaje sig, ze sad odsylajacy sktania si¢ ku tej drugiej wykladni. Podzielam to stanowisko.

35. Z literalnego punktu widzenia art. 11 ustep drugi zdanie pierwsze rozporzadzenia sklada sie
z dwéch czeséci. Rozpoczyna je najpierw wyliczenie przypadkéw, w ktérych mozna uznaé, ze wzor
zostal publicznie udostepniony we Wspdlnocie. Sytuacja taka bedzie miala miejsce wéwczas, ,jezeli
zostal [on] opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposéb ujawniony”.
Nastepnie w kontynuacji zdanie to przedstawia szczegélng okoliczno$é, ktéra umozliwia
przeksztalcenie tego udostepnienia w ,ujawnienie” (przy czym obie czesci zostaly potaczone
wyrazeniem ,w taki sposéb”). Tak jest, jesli ,wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy,
dzialajacym we Wspdélnocie”.

36. Zastosowanie w jednym i tym samym zdaniu lacznika ,w taki sposéb”, wraz z pojeciem
wskazujacym ,wydarzenia te”, prowadzi nieuchronnie do wlaczenia w zakres pojecia ,$rodowiska
wyspecjalizowane” wszystkich sytuacji i podmiotéw wskazanych w pierwszej czesci zdania, w tym sfere
handlowa. Uzyte w drugiej czesci zdania wyrazenie ,podczas zwyklego toku prowadzenia spraw”
przemawia za wlaczeniem do pojecia ,Srodowiska wyspecjalizowane w danej branzy” réwniez
posrednikéow i handlowcow.

37. Realizowany cel i ogélne ramy, w jakie wpisuje sie to rozporzadzenie, nie podwazaja tej
interpretacji.
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38. Jak podsumowal High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division (Patents Court)
(Zjednoczone Krolestwo), kwestia, ktéra nalezy rozstrzygnad, jest ,who is in the circle?”*. Ponadto
podzielam jego odpowiedz, ze zasadniczo pojecie to obejmuje wszystkie osoby biorace udzial w handlu
zwiazanym z produktami danego sektora. A zatem obejmuje osoby, ktére je projektuja i produkuja, ale
rowniez te, ktére je reklamuja, wprowadzaja na rynek, zajmuja sie ich dystrybucja i sprzedaza w obrocie
handlowym w Unii®.

39. Wydaje mi sie zatem, ze odpowiedz, jakiej nalezy udzieli¢ na pierwsze pytanie prejudycjalne,
powinna by¢ twierdzaca: art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze wzor
moze sta¢ si¢ dostatecznie znany srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dziatajacym w Unii
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, jezeli rysunki tego wzoru zostaly wcze$niej udostepnione
handlowcom dziatajacym w danej branzy.

B — W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

40. Pytanie drugie nie dotyczy juz art. 11 ust. 2 rozporzadzenia, lecz art. 7 ust. 1 rozporzadzenia.
Jednak chodzi tu zawsze o zdefiniowanie pojecia ,Srodowiska wyspecjalizowane”. O ile bowiem pytanie
pierwsze dla wtasciciela wzoru oznaczalo raczej kwestie, czy wzoér, dla ktérego domaga sie ochrony,
zostal ujawniony w sposob wystarczajacy, aby skorzysta¢ z ochrony na podstawie rozporzadzenia,
pytanie drugie jest bardziej pytaniem, jakie stawia sobie domniemany sprawca naruszenia, czy
wlasciciel wzoru moégl wiedzie¢ o istnieniu wzoru ,o0soby trzeciej” (w niniejszym przypadku wzoru
tego domniemanego sprawcy naruszenia) przed ujawnieniem swojego, a tym samym straci¢ swoje
utrzymywane prawo do ochrony.

41. W rzeczywisto$ci sad odsylajacy zastanawia sie, czy w przypadku ujawnienia wzoru jednemu
przedsiebiorstwu nalezagcemu do $rodowisk wyspecjalizowanych (pytanie drugie lit. a) lub
przedstawienia tego wzoru na stoisku wystawowym przedsiebiorstwa znajdujacego sie w Chinach, czyli
poza zwyczajowym obszarem obserwacji rynku (pytanie drugie lit. b), ten wzér mozna uznaé za
»dostatecznie znany $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dziatajacym w Unii”.

42. Dla przypomnienia, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia uwaza si¢, ze wzor zostal udostepniony
publicznie, jezeli zostal opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, lub wystawiony,
wykorzystany w handlu, lub w inny sposéb ujawniony, przed data okreslong w art. 5 ust. 1 lit. a)
i art. 6 ust. 1 lit. a) lub w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia.

43. Ten sam ust. 1 tego artykulu przewiduje dwa wyjatki. Po pierwsze, wzoru nie uwaza si¢ za
udostepniony publicznie, jezeli zostal on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub
dorozumianym warunkiem zachowania poufnos$ci (sytuacja wykluczona w pytaniu sadu odsylajacego).
Po drugie, ogdlna zasada nie znajdzie réwniez zastosowania, jesli wydarzenia, w zasadzie stanowiace
ujawnienie, ,nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw
$rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspélnocie”.

4 — Wyrok High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie Green Lane Products
Ltd v PMS International Group Ltd & Ors [(2007) EWHC 1712]. Wyrok ten zostal utrzymany w mocy w postepowaniu apelacyjnym [(2008)
EWCA Civ 358]. Spér nie dotyczyt art. 11 ust. 2 rozporzadzenia, ale jego art. 7. Jednak omawiane pojecia sa takie same w obu przypadkach,
gdyz rzeczony art. 7 wspomina réwniez o ,zwyklym toku prowadzenia spraw” (,the normal course of business”) przez ,$rodowiska
wyspecjalizowane w danej branzy” (,to the circles specialised in the sector concerned”).

5 — Ta szeroka wyktadnia spotyka sie réwniez z przychylnym przyjeciem w doktrynie. Zobacz podobnie G. Tritton, Intellectual Property in
Europe, 3° éd., London, Sweet & Maxwell 2008, nr 5-032, w szczegdlnosci s. 570; H. Smith, Disagreement over ,relevant sector” when
determining prior art under Community design right, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, vol. 2, nr 12, s. 795, 796;
A. Casado Cervifno, A. Blanco Jiménez, El Diseiio Comunitario: una Aproximacion al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa, 2°
éd., Thomson — Aranzadi 2005, s. 44; a takze C. Fernidndez-Névoa, El disefio no registrado, Actas de derecho industrial y derecho de autor,
tom 24, 2003, s. 81-90, w szczegolnosci s. 86: ,Po drugie, nalezy okresli¢ przecietny poziom informacji, jakimi dysponuja podmioty tworzace
wlasciwy sektor: zawodowi designerzy oraz wyspecjalizowani sprzedawcy dzialajacy w Unii Europejskiej” (podkreslenie moje, ttumaczenie
nieoficjalne nastepujacego tekstu: ,En segundo lugar, habrd que establecer cudl es el nivel medio de informacién de que disponen quienes
component et pertinente sector: los disefiadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unién Europea”).
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1. Ujawnienie wobec jednego przedsigbiorstwa

44. Moim zdaniem odpowiedZ na pierwsza cze$¢ pytania drugiego wynika z samej tresci art. 7 ust. 1
rozporzadzenia.

45. Poniewaz w tresci pierwszego wyjatku prawodawca zdecydowal sie na uzycie liczby mnogiej
(»z wyjatkiem przypadkéw, gdy wydarzenia te nie mogly stac sie dostatecznie znane podczas zwyklego
toku prowadzenia spraw Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we
Wspdlnocie”®), z przepisu tego nie mozna wywnioskowaé, Ze ujawnienie wobec jednego
przedsiebiorstwa jest wystarczajace, aby spetni¢ wymogi art. 7, nawet jezeli przedsiebiorstwo to nalezy
do odpowiednich ,$rodowisk wyspecjalizowanych”.

2. Ujawnienie i terytorialno$¢

46. Cze$¢ druga pytania drugiego dotyczaca konsekwencji przedstawienia wzoru w pomieszczeniach
przedsiebiorstwa znajdujacego si¢ w Chinach jest trudniejsza.

47. Jak zaznaczyla Komisja w swoich uwagach, art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 11 ust. 2
rozporzadzenia wykazuja zasadnicza réznice w tym znaczeniu, ze analizowany art. 11 ust. 2 odnosi si¢
wyraznie do ujawnienia ,we Wspdlnocie”, podczas gdy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze nie zawiera
zadnego odniesienia tego rodzaju do obszaru Unii.

48. A zatem wynika z tego logicznie, Ze aby dokona¢ oceny, czy doszlto do ujawnienia w rozumieniu
art. 7 ust. 1 rozporzadzenia, nalezy zasadniczo oprze¢ si¢ na rozpowszechnieniu, niezaleznie od jego
lokalizacji. Wydaje sie zreszta, ze sady krajowe i doktryna podzielaja taka wyktadnie tego przepisu’.

49. Nalezy jednak wskaza¢, ze — podobnie jak art. 11 ust. 2 — art. 7 ust. 1 rozporzadzenia wyjasnia, ze
potencjalnymi adresatami takiego ujawnienia sa przedsiebiorstwa dzialajgce w Unii, ktére nalezy uznac
za nalezace do ,$rodowisk wyspecjalizowanych w danej branzy”.

50. To wyjasnienie nie jest bez znaczenia. Wynika ono z propozycji zmiany, ktéra zostala
przedstawiona przez Komitet Ekonomiczno-Spoteczny® w celu przede wszystkim ograniczenia zakresu
wniosku Komisji uznajacej pierwotnie, ze nowo$¢ nalezy ocenia¢ na poziomie miedzynarodowym, bez
dodatkowych wyjasnied®. W celu ograniczenia skutkéw praktyki polegajacej na tym, ze sprzedawcy
towarow podrobionych (gléwnie w przemysle tekstylnym) nabywaja zaswiadczenia stwierdzajace
nieprawdziwie, Zze sporny wzor zostal wytworzony wcze$niej przez osoby trzecie, Komitet
Ekonomiczno-Spoteczny zasugerowal, aby definicja ujawnienia zawarta w art. 5 ust. 2 projektu (art. 7
ust. 1 rozporzadzenia) zostala uzupelniona w nastepujacy sposéb: ,[u]waza sie, ze wzdr zostal
udostepniony publicznie, jezeli zostal opublikowany po zarejestrowaniu lub wystawiony, wykorzystany
w handlu, lub w inny sposéb ujawniony, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy wydarzenia te nie mogly stac sie
dostatecznie znane srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajacym we Wspdlnocie przed

dniem referencyjnym” .

6 — Podkreslenie moje.

7 — Zobacz podobnie G. Tritton, op.cit, w szczegélnosci s. 571; C. Ferndndez-Né6voa, op.cit. s. 81-90, w szczegdlnosci s. 86. Zobacz,
w odniesieniu do zastosowania w orzecznictwie krajowym Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 96/05, z dnia 7 czerwca 2006 r. Streszczenie
tego orzeczenia opublikowano pod tytutem ,Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right”, w: Journal
of Intellectual Property Law & Practice, 2007, vol. 2, n° 7, s. 441-443.

8 — Opinia Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie projektu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wzoréw wspdlnotowych oraz projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnej ochrony wzoréw
(Dz.U. C 388, s. 9-13).

9 — Zobacz art. 5 przedstawionego przez Komisje projektu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzoréw wspélnotowych
[COM(93) 342 wersja ostateczna).

10 — Zobacz pkt 3.1.4. ww. opinii Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego.
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51. Odniesienie do wiedzy $rodowisk wyspecjalizowanych dzialajacych w Unii nie jest zatem
przypadkowe. Chodzi — wrecz przeciwnie — o wynik uwzglednienia szczegélnych staran. Jak to ujmuja
niektérzy autorzy, istnieja dwa czynniki: pierwszy, bezwzgledny, ujawnienie na calym $wiecie, oraz
drugi, wzgledny, wiedza srodowisk wyspecjalizowanych w danej branzy, wewnatrz Unii'".

52. Uzycie wyrazéw ,normal” i ,razoblamente” w wersji hiszpanskiej, ,normal” i ,reasonably” w wersji
angielskiej, ,normale” i ,raisonnablement” w wersji francuskiej albo tez ,normale” i ,redelijkerwijs”
w wersji niderlandzkiej, wptywa réwniez na badanie, jakie winien przeprowadzi¢ sad oceniajacy skutki
rzekomego ujawnienia. Pierwszy wyraz oznacza ,corriente o habitual”, ,conforming to a standard;
usual, typical, or expected”, ,co jest pozbawione wszelkiego wyjatkowego charakteru; odpowiadajace
najczestszemu typowi”, ,overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm
dienend”. Drugi odwoluje si¢ do tego, co jest wymagane ,de manera razonable”, czyli ,proporcionada
o equilibrada”, ,to a moderate or acceptable degree”, ,bez przesadnego zadania, bez nadmiernego
wymagania”, ,met billijkheid” lub ,met verstand redenerend” .

53. Nie mozna zatem zada¢ od zainteresowanych podmiotéw podejmowania szczegélnych i szeroko
zakrojonych dzialan w celu zapoznania sie z wczesniejszym wzorem. Jak podnosi Komisja w swoich
uwagach pisemnych, skoro prawdopodobienistwo, ze te wydarzenia nie byly znane, jest wigksze od
tego, ze byly znane, nie mozna uzna¢, iz mogly sta¢ sie znane podczas zwyklego toku prowadzenia

spraw. Innymi stowy, nalezy w pewnym sensie odwolac¢ sie do ,jak to czesto bywa” .

54. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez sad odsylajacy, nalezy zatem postawi¢ si¢ na
miejscu przedsiebiorcow dzialajacych na terytorium Unii i zastanowi¢ sie, czy mogli oni w ten sposéb
dostatecznie poznaé¢ wzér podczas zwyklego toku prowadzenia spraw.

55. Te poszczegélne wskazowki interpretacyjne sklaniaja mnie do stwierdzenia, ze zaprezentowanie
wzoru w salonie sprzedazy jednego przedsiebiorstwa, ktére ponadto znajduje si¢ w Chinach, nie jest
wystarczajace, aby wywola¢ skutek w postaci zapoznania sie ze wzorem podczas zwyklego toku
prowadzenia spraw przez $rodowiska wyspecjalizowane, dzialajace w Unii. Sytuacja bylaby natomiast
odmienna, gdyby wzér zostal zaprezentowany w Chinach, lecz na przyklad przy okazji znanych
powszechnie targéw miedzynarodowych, w ktérych uczestniczytyby najwazniejsze przedsigbiorstwa lub
wiekszo$¢ podmiotéw europejskich dziatajacych w danej branzy ™.

11 — V.M. Saez, The unregistered Community design, European Intellectual Property Review, 2002, vol. 24, ,n° 12, s. 585-590, w szczeg6lnosci
s. 587. W kwestii rozréznienia miedzy ujawnieniem a jego odbiorem zob, w szczegdlnosci Ch.H. Massa, A. Strowel, Community design:
Cinderella revamped, European Intellectual Property Review, 2003, vol. 25, n° 2, s. 68-78, w szczeg6lnosci s. 73.

12 — W kwestii definicji hiszpanskich zob. Diccionario del Espaiiol actual (Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos), 1999; w przypadku
definicji angielskich zob. Oxford dictionnary of English, 2°¢ éd., 2005; w kwestii definicji francuskich zob. Le Petit Robert, dictionnaire de la
langue frangaise, 2003; w przypadku definicji niderlandzkich zob. van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1992.

13 — Trzeba przyznal, ze w wersji niemieckiej, fotewskiej, rumunskiej i sfowackiej art. 7 rozporzadzenia nie ma przystéwka ,dostatecznie”. Jednak
to, ze pojawia sie¢ w 18 z 22 wersji jezykowych wydaje mi si¢ wystarczajaco znaczace ponadto dla potwierdzenia wykladni wynikajacej
z ogélnej systematyki i celu uregulowania, a przeciwstawienia si¢ utrwalonemu orzecznictwu, w mysl ktérego sformulowania uzytego
w jednej z wersji jezykowych przepisu prawa Unii nie mozna traktowac jako jedynej podstawy jego wykladni lub przyznawa¢ mu w tym
zakresie pierwszenstwa wzgledem innych wersji jezykowych. Stanowisko takie bytoby bowiem niezgodne z wymogiem jednolitego stosowania
prawa Unii. W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy réznymi wersjami jezykowymi tekstu wspdlnotowego dany przepis nalezy
interpretowa¢ z uwzglednieniem ogélnej systematyki i celu uregulowania, ktérego jest on czescia (zob. miedzy innymi wyroki: z dnia
12 listopada 1998 r. w sprawie C-149/97 Institute of the Motor Industry, Rec. s. I-7053, pkt 16; z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-451/08
Helmut Miiller, Zb.Orz. s. I-2673, pkt 38).

14 — Przyklad przedstawiony przez A. Casado Cerviiio, A. Blanco Jiménez, op.cit., s. 44.
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C — W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

56. Poprzez pytanie trzecie, podobnie jak przez czwarte i piate, Bundesgerichtshof chce uzyska¢ od
Trybunalu odpowiedZ w przedmiocie przepiséw postepowania obowiazujacych dla powédztw na
podstawie art. 19 ust. 2 rozporzadzenia (roszczenie o zaniechanie naruszen). Owo trzecie pytanie
dotyczy w szczegdlnosci ciezaru dowodu tego, ze sporne uzywanie wynika z nasladowania chronionego
wzoru.

1. Ramy ogdlne

57. Tytut II rozporzadzenia jest zatytulowany ,Prawo odnoszace sie¢ do wzoréw”. Artykul 19 jest
pierwszym artykutem sekcji 4, zatytulowanej ,Skutki wzoru wspdlnotowego”. Sam art. 19 nosi tytul
»Prawa ze wzoru wspdlnotowego”. Ustep 1 tego artykulu stanowi, ze ,[z]arejestrowany wzdr
wspdlnotowy przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania i zakazania osobom
trzecim jego uzywania bez jego zgody [...]”. Ustep 2 tego artykulu przewiduje natomiast, ze ,[jlednakze
wlasciciel niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego nabywa prawo do zakazania dziatan
wymienionych w ust. 1 wylacznie w przypadku, jezeli sporne uzywanie wynika z nasladowania
chronionego wzoru”.

58. Zgodnie z motywem 22 rozporzadzenia ,[e]gzekwowanie niniejszych praw pozostawia si¢ prawu
krajowemu [...]”, przy czym rozporzadzenie przewiduje jedynie ,pewne podstawowe jednolite sankcje
we wszystkich panstwach czlonkowskich”.

59. Artykul 88 rozporzadzenia dotyczy zreszta bezposrednio tego motywu, przewidujac w ust. 2 i 3
tego artykulu, ze ,[w]e wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia sad
w sprawach wzoréw wspdlnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym
rowniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego” oraz ze, jezeli rozporzadzenie nie stanowi
inaczej, ,stosuje przepisy proceduralne majace zastosowanie do tego samego rodzaju postepowania
w sprawie zarejestrowania wzoru w panstwie cztonkowskim, w ktérym sad ma swoja siedzibe”.

60. Artykul 85 ust. 2 rozporzadzenia stanowi jednak, ze ,[w] sprawach dotyczacych powddztwa
o naruszenie lub powddztwa przeciwko dzialaniom grozacym naruszeniem niezarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego sady w sprawach wzoréw wspdlnotowych uznaja wazno$é wzoru wspdlnotowego, jezeli
wlasciciel przedstawi dowdd, ze warunki [przestanki] okreslone w art. 11 zostaly spelnione, i wykaze,
jak dalece jego wzér wspdlnotowy wykazuje indywidualny charakter”.

61. Te dwa ostatnie artykuly naleza do tytulu IX rozporzadzenia, zatytulowanego ,Jurysdykcja oraz
postepowanie w sprawach dotyczacych wzoréw wspélnotowych”.

2. Analiza odpowiednich artykutéw rozporzadzenia

62. Z opisanej pokrotce powyzej struktury rozporzadzenia wyraznie wynika, ze z art. 19 ust. 2 tego
rozporzadzenia nie mozna wywnioskowa¢ zadnej normy procesowej.

63. Przepis ten raczej ustanawia tres¢ prawa wlasciciela wzoru wspdlnotowego poza wszelkimi
kwestiami proceduralnymi: wlasciciel niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego nabywa prawo do
zakazania poszczegdlnych dzialan pod warunkiem, ze sporne uzywanie wynika z nasladowania
chronionego wzoru.
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64. Ponadto z motywu 22 i art. 88 rozporzadzenia wynika, ze okreslenie norm postepowania — wéréd
ktérych znajduja sie te dotyczace ciezaru dowodu — podlega kompetencji ustawodawcéw krajowych .
Ponadto zgadzam si¢ tu z Komisja, ktéra twierdzi w swoich uwagach na pi$mie, ze art. 85 ust. 2
rozporzadzenia nie moze by¢ stosowany w drodze analogii. Uwazam bowiem réwniez, ze 6w przepis
dotyczy wylacznie ciezaru dowodu w zakresie wymogéw przewidzianych w art. 11 rozporzadzenia
koniecznych dla skorzystania z ochrony niezarejestrowanego wzoru wspdélnotowego, nie zas§ dowodu
uzywania kopii wspomnianego wzoru.

65. W zwiazku z tym stosowne wydaje si¢ na tym etapie udzielenie odpowiedzi sadowi odsylajacemu,
ze art. 19 ust. 2 rozporzadzenia nie moze by¢ interpretowany jako oznaczajacy, iz do wlasciciela
niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego nalezy udowodnienie, ze sporne uzywanie wynika
z nasladowania tego wzoru, poniewaz kwestia ta nalezy do wlasciwosci ustawodawcy krajowego.
W takim wypadku zatem zbedne stanie si¢ udzielanie odpowiedzi na pytanie trzecie lit. b), w ktérym
Trybunal ma wypowiedzie¢ si¢ na temat ewentualnego odwrdcenia ciezaru dowodu lub mozliwosci
ulatwienia w jego przeprowadzeniu.

66. Niemniej jednak ogélny cel realizowany przez to rozporzadzenie oraz odpowiedz udzielona przez
Trybunal na podobne pytanie z zakresu znakéw towarowych sklaniaja mnie do kontynuowania
rozwazan.

3. Rozwazania na podstawie prawa znakéw towarowych

67. W sprawie Class international'® Trybunatowi zostalo przedlozone pytanie dotyczace ciezaru
dowodu w postepowaniach odnoszacych si¢ do naruszen praw do wspélnotowego znaku towarowego.
We wstepie do swojej odpowiedzi Trybunal zauwaza, ze ,kwestia cigzaru dowodu w stosunku do tego
podmiotu pojawia sie w chwili powstania sporu prawnego, to znaczy wéwczas, gdy wlasciciel znaku
powoluje sie na naruszenie wylacznego prawa przyznanego mu przez art. 5 ust. 1 dyrektywy [pierwsza
dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych'] i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia [Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego "*]”.

68. Ta sytuacja jest bardzo zblizona do sytuacji rozpatrywanej w naszym przypadku. Po pierwsze,
przedmiotowe prawo do zakazania niektérych form uzywania oznaczenia identycznego lub podobnego
jest mutatis mutandis identyczne z prawem przewidzianym w art. 19 rozporzadzenia w sprawie wzoréw
wspoélnotowych. Po drugie, ustanowione przez oba ww. rozporzadzenia systemy rozwiazywania sporéw
sa podobne".

15 — W kwestii doktadnej analizy tej kwestii zob. podobnie M. Mouncif-Moungache, Les dessins et modéles en droit de I'Union européenne,
Bruxelles, Bruylant 2012 (zob. szczegélnie rozdzial 2 tytulu I czedci II). Zobacz takze M.L. Llobregat Hurtado, Régimen juridico de los
dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos
comunitarios w: La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Andlisis de la implantacion el Tribunal de marcas de Alicante,
Estudios de Derecho Judicial, n® 68, Madrid 2005, s. 119-198, szczeg6lnie s. 129.

16 — Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-405/03, Zb.Orz. s. 1-8735, pkt 70.
17 — Dz.U. 1989, L 40, s. 1.

18 — Dz.U. 1994, L 11, s. 1. W nastepstwie szeregu zmian rozporzadzenie nr 40/94 zostalo skodyfikowane w rozporzadzeniu Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

19 — Podobienistwo pomiedzy dwoma ww. rozporzadzeniami jest wyraznie wskazywane od samego poczatku. W chwili publikacji swojego projektu
rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspélnotowych Komisja Europejska wyjasniata w kwestii art. 83-98 dotyczacych systemu rozwigzywania
spor6w w sprawie wzoréw wspolnotowych (obecnie art. 79-94 rozporzadzenia), ze ,zasadniczo pokrywaja si¢ one z odpowiednimi
przepisami projektu rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego” [COM(93) 342 wersja ostateczna, s. 46].
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69. W ww. sprawie Class International rzecznik generalny F.G. Jacobs doszed! do konkluzji podobnej
do tej, jaka wlasnie zalecilem. Zdaniem rzecznika generalnego z motywdéw rozporzadzenia w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego wynika, ze ciezar dowodu podlega krajowym przepisom
proceduralnym oraz ze w ,sytuacji, w ktérej wlasciciel znaku towarowego zamierza zakazad
podmiotowi gospodarczemu uzywania jego znaku w obrocie handlowym”, nie ma ,mocnych podstaw
[ustanowienia wyjatkéw od takiej okolicznosci, ze] zastosowanie beda mialy krajowe zasady dotyczace
ciezaru dowodu”?,

70. Jednak Trybunal nie podzielil stanowiska rzecznika generalnego. Zdecydowal natomiast, ze
w sytuacji takiej jak przedlozona mu w tamtym przypadku (ktéry to wydaje mi sie podobny do
niniejszej sprawy), ,ciezar dowodu takiego naruszenia [wylacznego prawa] spoczywa na wlascicielu
znaku, ktéry sie na nie powotuje. W przypadku przedstawienia takiego dowodu, do pozwanego
podmiotu gospodarczego naleze¢ bedzie wykazanie istnienia zgody wtasciciela znaku towarowego na
wprowadzenie do obrotu tych towaréw we Wspdlnocie”?'.

71. Ze wzgledu na znaczne podobienstwo pod wzgledem struktury i treéci rozporzadzen nr 40/94
i nr 6/2002 oraz ustanowione w nich mechanizmy ochrony, uwzgledniajac zbiezno$¢ celéw
przy$wiecajacych obu tym rozporzadzeniom, jestem zatem sklonny uznad, ze rozwiazanie znalezione
przez Trybunal w sprawie zakonczonej ww. wyrokiem w sprawie Class International nalezy przenies$¢
na grunt prawa odnoszacego si¢ do wzoréw wspdlnotowych.

72. Jak bowiem zauwazyl rzecznik generalny P. Mengozzi w pkt 6 swojej opinii przedstawionej
w sprawie zakonczonej wyrokiem w sprawie FEIA ,[jlak wynika z motywéw rozporzadzenia,
stworzenie podlegajacego jednolitym przepisom w skali calego terytorium Wspdlnoty wzoru
wspélnotowego ma na celu [..] unikniecie sytuacji, zwazywszy na dajace sie¢ wciaz zaobserwowac
znaczace réznice pomiedzy przepisami poszczegdlnych panstw czlonkowskich, w ktérej identyczne
wzory beda w ramach réznych krajowych porzadkéw prawnych podlega¢ ochronie na odmiennych
warunkach i na rzecz réznych posiadaczy uprawnieni z nich wynikajacych”*.

73. Oczywiscie, jak stwierdzil Trybunal w ww. wyroku w sprawie Class International odno$nie do
znakéw towarowych, ,jezeli [kwestia ciezaru dowodu naruszenia prawa zakazu] wynikalaby z prawa
krajowego panstw czlonkowskich, to mogloby to doprowadzi¢ do tego, ze ochrona wilascicieli znakéw
bytaby rézna w zalezno$ci od danego prawa. Nie zostalby wtedy osiagniety cel »takiej samej ochrony
na podstawie systeméw prawnych wszystkich panstw czlonkowskich« przewidziany w motywie
dziewiatym dyrektywy, ktéry zostal przez nia okreslony jako »podstawowy«”?,

74. Poniewaz motyw 1 rozporzadzenia nr 6/2002 odnosi si¢ do ,jednolitej ochrony z jednolitym
skutkiem w obrebie calego terytorium” Unii, wydaje mi si¢, Zze w niniejszej sprawie to samo
rozumowanie mozna bez zadnych watpliwosci zastosowa¢ do przepiséw dotyczacych wzoréw.

20 — Punkty 81 i 82 opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie Class International.
21 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Class International, pkt 74.
22 — Wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. sprawie C-32/08, Zb.Orz. s. I-5611.
23 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Class International, pkt 73.
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4. Wnioski w przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

75. Uwzgledniajac powyzsze rozwazania, proponuje, by Trybunal udzielil nastepujacej odpowiedzi na
przedstawione przez sad odsylajacy pytanie trzecie lit. a) i b): art. 19 ust. 2 rozporzadzenia nie zawiera
zadnego przepisu dotyczacego ciezaru dowodu. Niemniej jednak w sytuacji takiej jak w postepowaniu
gtéwnym, to na wilascicielu niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego spoczywa ciezar wykazania, ze
wystapily okolicznosci uzasadniajace wykonanie prawa do zakazania uzywania oznaczenia w obrocie,
przewidzianego w tym przepisie. W tym celu powinien on wykazaé, ze sporne uzywanie wynika
z nasladowania chronionego wzoru.

76. Zgodnie z motywem 22 oraz art. 88 ust. 2 i 3 rozporzadzenia prawodawca krajowy ustala
szczegblowe regulacje dotyczace ciezaru dowodu. Sad krajowy zapewnia natomiast przestrzeganie
zasady skuteczno$ci. ,Z orzecznictwa jednoznacznie wynika, ze panstwa czlonkowskie musza
zapewnic¢, aby przepisy dowodowe, a w szczegdlnosci przepisy dotyczace rozkladu ciezaru dowodu
znajdujace zastosowanie do skarg zwigzanych z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, nie czynily
niemozliwym w praktyce lub nadmiernie utrudnionym wykonywania przez indywidualne podmioty
praw nadanych w ramach wspélnotowego porzadku prawnego [...]"*.

77. W zwigzku z powyzszym, jak slusznie przypomina Komisja w uwagach na pismie, jesli sad krajowy
stwierdzi, ze okoliczno$¢, iz wlasciciel chronionego wzoru ponosi ciezar dowodu, moze uczyni¢
niemozliwym lub nadmiernie utrudnionym przedstawienie takiego dowodu, miedzy innymi z tego
powodu, ze dowdd ten dotyczy danych, ktérymi podmiot praw nie moze dysponowaé, sad ten
obowigzany jest do zastosowania wszelkich $rodkéw proceduralnych przystugujacych mu zgodnie
z prawem krajowym. Moze na przyklad przyja¢ domniemanie lub odwolaé si¢ do szeregu Srodkéw
dowodowych, takich jak przedlozenie okreslonych dokumentéw przez jedna ze stron lub osobe
trzecia®, lub tez podja¢ decyzje, ze wobec dowodéw przedstawionych przez wlasciciela wzoru
wspoélnotowego do pozwanego nalezy zbicie zarzutéw w sposéb merytoryczny i szczegdlowy.

D — W przedmiocie czwartego i pigtego pytania prejudycjalnego

78. Pytania czwarte i piate zadane przez sad odsylajacy dotycza norm przedawnienia lub utraty prawa
regulujacych roszczenie o zaniechanie naruszen niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego zgodnie
z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia. W zwiazku z tym wydaje sie, ze mozna je
rozpatrzy¢ acznie.

1. ,Wazne powody”, o ktérych mowa w art. 89 ust. 1 rozporzadzenia

79. Jak juz wskazalem przy analizie pytania trzeciego, prawa ze wzoru wspdlnotowego znajduja sie
w art. 19 rozporzadzenia.

80. Artykul 89 wspomnianego rozporzadzenia zawarty jest natomiast w tytule IX ,Jurysdykcja oraz
postepowania w sprawach dotyczacych wzoréw wspélnotowych”. To wlasnie ten przepis okresla
sankcje, jakie moga orzeka¢ sady w sprawach wzoréw wspélnotowych. Wsréd nich znajduje sie
miedzy innymi zakaz kontynuowania zaskarzonych dzialan, ktére naruszaja wzér wspélnotowy.

81. Zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporzadzenia sad w sprawach wspdélnotowych orzeka sankcje, jezeli

stwierdzi, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wzoru wspélnotowego,
»jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody”.

24 — Wyrok z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie C-55/06 Arcor, Zb.Orz. s. 1-2931, pkt 191.
25 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 7 wrzesnia 2006 r. w sprawie C-526/04 Laboratoires Boiron, Zb.Orz. s. 1-7529, pkt 55.
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82. Wydaje sie, ze w swoim orzeczeniu sad odsylajacy wlacza przedawnienie do tych ,waznych
powodéw”?*. W kwestii utraty prawa wyraznie zastanawia sie, czy ,[..] oceniany stan faktyczny,
z ktérego pozwana wnioskuje o utracie roszczenia, spelnia przeslanki waznych powoddéw

w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia”?.

83. Niemniej jednak nie sadze, by mozna bylo dokona¢ takiego przyréwnania.

84. Jesli wzia¢ pod uwage wyjasnienia Komisji sformulowane przy okazji przedlozenia wniosku
dotyczacego rozporzadzenia w sprawie wzoréw  wspSlnotowych®, ,waznymi powodami”
umozliwiajacymi odstgpienie od postanowienia o sankcjach moze przykltadowo by¢ ,[...] okoliczno$¢, ze
w danej sytuacji zajecie towaréw byloby bezuzyteczne lub zbyt surowe. Podobnie, w okreslonych
przypadkach nakaz udzielenia informacji moze by¢ pozbawiony jakiegokolwiek sensu, jesli
przykladowo sprawca naruszenia jest producentem towaréw podrobionych”.

85. Chodzi zatem o okolicznosci faktyczne, a nie o normy procesowe. Taka wykladnie potwierdza

orzecznictwo Trybunalu dotyczace réwnoleglego przepisu z prawa znakéw towarowych. Zdaniem

Trybunalu ,pojecie »szczegdlnych powoddéw« dotyczy okolicznosci faktycznych wlasciwych danej
s a7 29

sprawie” ~.

2. Okreslenie przedawnienia i utraty prawa: autonomia proceduralna

86. Jak juz mialem okazje wyjasni¢ przy analizie pytania trzeciego, z motywu 22 i art. 88
rozporzadzenia wyraznie wynika, ze okreslenie przepiséw proceduralnych nalezy do ustawodawcéw
krajowych.

87. Cho¢ art. 15 ust. 3 rozporzadzenia wspomina o przedawnieniu, dotyczy jednak wylacznie roszczen
regulowanych przez dwa pierwsze ustepy tego artykutu, czyli powddztw rewindykacyjnych™.
Stwierdzam réwniez, ze w przeciwienstwie do rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego®', to rozporzadzenie milczy w kwestii utraty prawa. Nie twierdze jednak, ze z tego
milczenia mozna wnioskowaé o zakazaniu tego rodzaju normy.

88. W zwigzku z tym, w braku odpowiedniej regulacji unijnej w tej dziedzinie, zgodnie z zasada
autonomii proceduralnej kwestie te powinny by¢ regulowane w prawie krajowym majacym
zastosowanie na podstawie art. 88 ust. 2 i 3 rozporzadzenia.

26 — ,W rozporzadzeniu nie sa zawarte szczegélne przepisy dotyczace przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszen zgodnie z art. 89 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002. Jednak sad w sprawach wzoréw wspélnotowych wydaje zgodnie z art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia zakaz
w przypadku naruszenia albo grozacego naruszenia jedynie wéwczas, gdy nie sprzeciwiaja sie temu wazne powody” (pkt 40 postanowienia
odsylajacego, podkreslenie moje).

27 — Punkt 44 postanowienia odsylajacego.

28 — Wyzej wymieniona propozycja rozporzadzenia [COM(93) 342 wersja ostateczna, s. 51].

29 — Wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia, Zb.Orz. s. I-12083, pkt 38.

30 — Artykut 15 tego rozporzadzenia otrzymal nastepujace brzmienie:
»1. Jezeli niezarejestrowany wzér wspdlnotowy zostaje ujawniony lub stanowi przedmiot roszczenia, lub zlozono wniosek o rejestracje
wniosku wspoélnotowego, lub zostal zarejestrowany na nazwisko osoby nieuprawnionej do tego w $wietle art. 14, uprawniony, o ktérym
mowa w tym przepisie, moze zada¢, bez uszczerbku dla innych praw i roszczen, uznania go za prawowitego wlasciciela wzoru
wspolnotowego.
2. W przypadku gdy osoba jest wspdlnie uprawniona do wzoru wspdlnotowego, osoba ta moze, zgodnie z ust. 1, wystapi¢ z roszczeniem
w sprawie uznania jej za wspotwlasciciela.
3. Roszczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, przedawniaja sie¢ w terminie trzech lat od daty publikacji rejestracji wzoru wspélnotowego lub
daty ujawnienia niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego. Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jezeli osoba nieuprawniona do wzoru
wspolnotowego dziatata w zlej wierze w czasie, kiedy wzér zostal zgloszony, ujawniony lub przeniesiony na jej rzecz.

[..]7.

31 — Zobacz art. 54 rozporzadzenia nr 207/2009.
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89. Innymi stowy, kwestia, czy prawo do zakazywania, o ktérym mowa w art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia, przedawnia si¢ lub moze by¢ objete prekluzja, i ewentualnie, jakie powinny by¢
zasady tego przedawnienia czy utraty prawa, nalezy do zakresu prawa krajowego majacego
zastosowanie na podstawie art. 88 ust. 2 i 3 rozporzadzenia.

3. Wyjasnienia co do zasad réwnowaznosci i skutecznosci

90. Orzecznictwo Trybunalu dotyczace terminéw przedawnienia i utraty prawa jest bogate. Uwazam za
wazne przypomnienie o trzech zasadach:

— Przede wszystkim, skoro zasady réwnowazno$ci nie mozna interpretowaé w ten sposéb, ze
zobowiazuje panstwo czlonkowskie do rozciggniecia najkorzystniejszego systemu wewnetrznego na
wszystkie skargi wnoszone w danym obszarze prawa, do sadu odsylajacego nalezy zbadanie, ,czy
zasady proceduralne majace na celu zapewnienie w prawie krajowym ochrony praw wynikajacych
dla jednostek z prawa Unii sa zgodne ze wspomniana zasada [réwnowaznosci], oraz zbadanie
zaréwno przedmiotu, jak i istotnych elementéw powddztw wewnetrznych, ktére maja byc
podobne. W tym celu sad krajowy powinien zweryfikowaé podobienistwo danych powddztw pod
katem ich przedmiotu, ich podstawy oraz istotnych elementéw”*. Artykut 88 ust. 3 rozporzadzenia
wyraznie wskazuje, ze ,sad w sprawach wzoréw wspélnotowych stosuje przepisy proceduralne
majace zastosowanie do tego samego rodzaju postgpowania w sprawie zarejestrowania wzoru
w panstwie czlonkowskim, w ktérym sad ma swoja siedzibe”.

— Nastepnie zasada skuteczno$ci wymaga, aby przewidziany w prawie krajowym termin
przedawnienia rozpoczynal bieg dopiero z uplywem daty, w ktérej uprawniony dowiedzial sie lub
powinien byl dowiedzie¢ si¢ 0 podnoszonym naruszeniu*.

— Wreszcie, w odniesieniu do postepowania majacego na celu zakazanie $cigania ciagltego lub
powtarzajacego sie naruszenia, krajowe przepisy o przedawnieniu lub utracie prawa nie moga by¢
uksztaltowane w ten sposob, ze termin przedawnienia uplynie, zanim jeszcze naruszenie ustanie™.

91. Majgc zatem na uwadze te trzy zasady, sad krajowy powinien zastosowaé prawo krajowe, ktére
okresla termin przedawnienia lub utraty prawa majacy zastosowanie do postepowania wynikajacego
z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia.

E — W przedmiocie széstego pytania prejudycjalnego

92. Wystepujac z széstym pytaniem, sad odsylajacy zwraca si¢ do Trybunatu z kwestia dotyczaca prawa
majacego zastosowanie do sankcji, o ktérych mowa w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia, takich jak te
w niniejszej sprawie, ktore dotycza roszczen o zniszczenie, o udzielenie informacji oraz
o odszkodowanie. Czy do tych sankcji, ktére nie zostaly okreslone przez rozporzadzenie, nalezy
stosowa¢ prawo panstw czltonkowskich, w ktérych naruszenie mialo miejsce czy prawo panstwa sadu,
przed ktéry wniesiono sprawe?

32 — Wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-591/10 Littlewoods Retail i in., pkt 31.
33 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex (UK), Zb.Orz. s. I-817, pkt 32.

34 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawach polaczonych od C-295/04 do C-298/04 Manfredi i in., Zb.Orz. s. 1-6619,
pkt 78-80.
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93. Zgodnie z art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia, w przypadku gdy sad wlasciwy w sprawach
z dziedziny wzoréw wspdlnotowych uzna w postepowaniu o naruszenie (lub przeciwko dzialaniom
grozacym naruszeniem), ze pozwany naruszy! (lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia) wzoru
wspdlnotowego, moze zastosowac ,wszelkie srodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji [jak te
wymienione w lit. a), b) i c)], odpowiednich w okreslonych okolicznosciach, przewidzianych
przepisami prawa panstwa czlonkowskiego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego,
w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego popelnienia”.

1. Zakres stosowania art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia

94. Przed okresleniem prawa majacego zastosowanie do ,innych sankcji’, o ktérych mowa w art. 89
ust. 1 lit. d) rozporzadzenia, nalezy ustali¢, czy przepis ten obejmuje wszystkie srodki wymienione
przez sad odsylajacy, tj. roszczenia o zniszczenie, o udzielenie informacji oraz o odszkodowanie.

95. Zdaniem Komisji, pojecie ,sankcji” zawarte w art. 89 rozporzadzenia obejmuje jedynie roszczenie
o zniszczenie. Opierajac si¢ na motywie 22 tego rozporzadzenia, Komisja uwaza, ze przepis ten
dotyczy tylko tych $rodkéw, ktére moga spowodowad zaprzestanie spornego zachowania.

96. Nie zgadzam si¢ z taka interpretacja. Przeciwnie, rzeczony motyw 22 zostal zredagowany w taki
sposéb, ze wyjasnienie dotyczace celu sankcji odnosi si¢ tylko i wylacznie do ,podstawowych
jednolitych sankcji”, uznanych za niezbedne przez prawodawce Unii: ,[d]latego niezbedne jest
uwzglednienie pewnych podstawowych jednolitych sankcji we wszystkich panstwach czlonkowskich.
Powinny one umozliwié, niezaleznie od jurysdykcji odpowiadajacej za egzekwowanie, powstrzymanie
czynéw naruszenia”*. Motyw 31 rozporzadzenia dodaje, ze to rozporzadzenie nie wyklucza stosowania
innych stosownych ustawodawstw panstw czlonkowskich, takich jak odnoszace sie¢ do
odpowiedzialnosci cywilnej.

97. Wydaje mi sig, ze tres¢ art. 89 ust. 1 rozporzadzenia odzwierciedla rézne postulaty wyrazone w ww.
motywach. Po pierwsze, prawodawca Unii wprowadzil podstawowe jednolite sankcje, pozwalajace na
powstrzymanie czynéw naruszenia. Chodzi o okre§lone w art. 89 ust. 1 lit. a), b) i ¢) srodki
zabraniajace oraz o zajecie produktéw, materialéw i narzedzi. Po drugie, prawodawcy krajowi moga
naklada¢ inne sankcje, jak na przyklad odszkodowanie. Taka mozliwo$¢ zostata przewidziana w art. 89
ust. 1 lit. d) rozporzadzenia.

98. Podobnie réwniez zostal zredagowany odpowiadajacy temu przepisowi art. 102 rozporzadzenia
nr 207/2009 w sprawie wspé6lnotowego znaku towarowego*. Chociaz zostat on zredagowany w sposéb
wyraznie mniej szczegélowy, przepis ten ma taka sama strukture jak art. 89 rozporzadzenia w sprawie
wzoréw wspolnotowych. Z jednej strony bowiem ust. 1 dotyczy srodkéw zabraniajacych i tych ,zgodnie
z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu”. Z drugiej strony ust. 2 przewiduje, ze ,sad w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych
stosuje prawo obowigzujace w panstwie czlonkowskim, w ktérym mialy miejsce akty naruszenia lub
wystapito zagrozenie naruszenia, w tym prawa prywatnego miedzynarodowego”. Jak wyjasnil rzecznik
generalny P. Cruz Villalén w sprawie DHL Express France, ustep ten dotyczy ,$rodkéw odmiennych
od zabezpieczajacych [zakaz]”?.

35 — Podkreslenie moje.
36 — Przepis ten jest kopia art. 98 rozporzadzenia nr 40/94.

37 — Punkt 58 opinii rzecznika generalnego z dnia 7 pazdziernika 2010 r. w postepowaniu zakorniczonym wydaniem wyroku z dnia 12 kwietnia
2011 r. w sprawie C-235/09 DHL Express France, Zb.Orz. s. I-2801.
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2. Okreslenie prawa wlasciwego w odniesieniu do ,innych sankcji”

99. Wydaje sie, ze tres¢ art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia jest jednoznaczna. Pozwala on sadom
wlasciwym w sprawach z dziedziny wspdlnotowych znakéw towarowych na nalozenie innych sankcji
»przewidzianych przepisami prawa panstwa czlonkowskiego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego popelnienia”. Zatem
faktycznie chodzi o orzeczenie sankcji za kazde popelnione naruszenie, przewidzianej przez prawo
krajowe wlasciwe na tym terytorium.

100. Z samej tresci tego przepisu wynika, ze prawodawca Unii nie pozostawil wyboru wlasciwego
prawa sadowi rozpatrujagcemu sprawe. Chodzi natomiast nadal o prawo (albo o prawa) panstwa
czlonkowskiego (albo panstw czlonkowskich), w ktérym (albo w ktérych) miat (albo miaty) miejsce akt
(albo akty) naruszenia. Nie ma tu zatem w ogéle mowy o stosowaniu prawa panstwa czlonkowskiego
sadu rozstrzygajacego sprawe ze wzgledu na sama wlasciwos¢ miejscowa.

101. Podobnie réwniez zostal zinterpretowany przez Trybunal odpowiadajacy mu przepis
rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. W ww. wyroku w sprawie DHL Express
France Trybunal przychylil sie bowiem do zdania rzecznika generalnego P. Cruza Villaléna, wedlug
ktorego ,[jlezeli bowiem prawodawca unijny chcialtby, aby prawem wtfasciwym w odniesieniu do
$rodkéw zabezpieczajacych zakaz bylo to samo prawo, ktére zostalo przewidziane dla innych $rodkéw,
ktére mozna orzec, art. 98 ust. 2 [obecnie art. 102] bylby zbedny, bowiem przepis ten pelni swoja
funkcje tylko wtedy, kiedy przyjmiemy, ze powyzej przewidziano co$ odmiennego. Przywolany ust. 2
jasno wskazuje, iz prawem wlasciwym dla $rodkéw odmiennych od zabezpieczajacych jest »prawo
obowiazujace w panstwie czlonkowskim, w ktérym mialy miejsce akty naruszenia lub wystapilo
zagrozenie naruszenia, w tym prawa prywatnego miedzynarodowego«. Ogoélne odniesienie do
»ustawodawstwa krajowego«, o ktérym mowa w ust. 1, wyraznie kontrastuje z zawartym w ust. 2
odwotaniem do lex loci delicti commissi, co prowadzi do wniosku, ze chodzi tu o odmienne przepisy

kolizyjne”*.

102. Na koniec dodam, ze taka interpretacje nie tylko podziela doktryna®, ale chodzi réwniez
o interpretacje przyjeta w art. 8 ww. rozporzadzenia nr 864/2007 dotyczacego prawa wlasciwego dla
zobowigzan pozaumownych.

V — Whnioski

103. Z uwagi na powyzsze rozwazania proponuje Trybunalowi Sprawiedliwosci, by na pytania
prejudycjalne przedstawione przez Bundesgerichtshof odpowiedzial nastepujaco:

1)  Artykul 11 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspolnotowych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze wzér moze staé sie dostatecznie znany
srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dzialajacym w Unii Europejskiej podczas
zwyklego toku prowadzenia spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaly udostepnione handlowcom
dzialajacym w danej branzy.

38 — Ibidem, pkt 58.

39 — Zdaniem M. Mouncif-Moungache, op.cit., s. 333, ,Wydaje sie, ze sad stosuje rozporzadzenie do wszystkich wydawanych przez siebie
postanowiert. Natomiast prawo kazdego panstwa czlonkowskiego zapewnia wykonywanie tych sankcji. To oznacza, ze w sytuacji gdy
naruszenie ma miejsce na wielu terytoriach, sad w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych, do ktérego wniesiono sprawe, bedzie
zmuszony do stosowania réznych praw zwigzanych z obliczaniem szkody, konfiskata czy wreszcie publikacjami sadowymi”. Zobacz takze
podobnie Ch.H. Massa, A. Strowel, op.cit., s. 68-78, szczegélnie s. 70, ,Mozna nalozy¢ inne odpowiednie $rodki przewidziane przez prawo
krajowe miejsca popelnienia czynu niedozwolonego nasladownictwa, w tym odsetki lub grzywna (sankcja z tytulu nieprzestrzegania
orzeczenie). Wynika stad, ze sad wlasciwy w sprawach z dziedziny wzoréw wspélnotowych moglby w rézny sposéb ukaraé akty
niedozwolonego nasladownictwa popetnione w kilku panstwach cztonkowskich” [ttumaczenie nieoficjalne nastepujacego tekstu: ,Any other
appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an astreinte (penalty for non-compliance),
may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States”].
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Artykut 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 nalezy interpretowaé w ten
sposob, ze wzdr, mimo Ze zostal ujawniony osobom trzecim bez wyraznego albo dorozumianego
warunku zachowania poufnosci, nie moze sta¢ si¢ znany s$rodowiskom wyspecjalizowanym
w danej branzy dzialajacym w Unii Europejskiej podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, jesli
zostal ujawniony wylacznie jednemu przedsiebiorstwu nalezagcemu do tych $rodowisk
wyspecjalizowanych lub zostal przedstawiony jedynie na stoisku wystawowym przedsiebiorstwa
znajdujacego sie poza terytorium Unii Europejskiej i poza zwyklym zakresem obserwacji rynku.

Artykul 19 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 nalezy interpretowal w ten sposob, Ze nie
zawiera on zadnego przepisu dotyczacego ciezaru dowodu. Niemniej jednak w sytuacji takiej jak
przed sadem krajowym na wlascicielu niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego spoczywa
ciezar wykazania, Ze wystapily okolicznosci uzasadniajace wykonanie prawa do zakazania
uzywania oznaczenia w obrocie, przewidzianego w tym przepisie. W tym celu powinien on
wykaza¢, ze sporne uzywanie wynika z nasladowania chronionego wzoru.

W braku odpowiedniej regulacji unijnej w tej dziedzinie, do wewnetrznych porzadkéw prawnych
kazdego panstwa czlonkowskiego nalezy okreslenie, czy roszczenie o zaniechanie naruszen
niezarejestrowanego wzoru wspodlnotowego zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 ulega przedawnieniu, i w stosownym przypadku okre$lenie jego
przestanek, pod warunkiem przestrzegania zasad réwnowaznosci i skutecznosci.

W braku odpowiedniej regulacji unijnej w tej dziedzinie, do wewnetrznych porzadkéw prawnych
kazdego panstwa czlonkowskiego nalezy okreslenie, czy roszczenie o zaniechanie naruszen
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowemu zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 ulega utracie, i w stosownym przypadku okreslenie jej
przestanek, pod warunkiem przestrzegania zasad réwnowaznosci i skutecznosci.

Artykut 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze do
roszczen o zniszczenie, o udzielenie informacji oraz o odszkodowanie stosuje sie przepisy prawa
krajowego, w tym rdéwniez prawa prywatnego miedzynarodowego, kazdego panstwa
czlonkowskiego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego popelnienia za
pomoca danych towaréw.
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