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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 14 lipca 2016 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wspélpraca sadowa w sprawach cywilnych — Rozporzadzenie (WE)
nr 44/2001 — Artykut 22 pkt 4 — Jurysdykcja w sporach z zakresu wlasnosci intelektualnej —
Artykul 71 — Konwencje zawarte przez panstwa czlonkowskie w sprawach szczegdélnych —
Konwencja panstw Beneluksu w sprawie wlasnosci intelektualnej — Jurysdykcja w sporach dotyczacych
znakéw towarowych i wzoréw Beneluksu — Artykut 350 TFUE
W sprawie C-230/15
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez rechtbank Den Haag (sad w Hadze, Niderlandy) postanowieniem z dnia
13 maja 2015 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 20 maja 2015 r., w postepowaniu:
Brite Strike Technologies Inc.
przeciwko
Brite Strike Technologies SA,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarasianas,
sedziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Qe,
sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Komisji Europejskiej przez M. Wilderspina oraz R. Troostersa, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2016 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 22 pkt 4 i art. 71
rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12,
s. 1).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Brite Strike Technologies Inc., spétka z siedziba
w Plymouth, Massachusetts (Stany Zjednoczone Ameryki), a Brite Strike Technologies SA, spétka
z siedzibg w Luksemburgu (Luksemburg), dotyczacego wniesionego przez Brite Strike Technologies
Inc. pozwu o uniewaznienie prawa do znaku towarowego stanowiacego wlasno$¢ Brite Strike
Technologies SA.

Ramy prawne

Prawo Unii
Zgodnie z motywami 11 i 12 rozporzadzenia nr 44/2001:

»(11) Przepisy o jurysdykcji powinny by¢ w wysokim stopniu przewidywalne i powinny zalezeé
zasadniczo od miejsca zamieszkania pozwanego, a tak ustalona jurysdykcja powinna miec
miejsce zawsze, z wyjatkiem kilku dokladnie okreslonych przypadkéw, w ktérych ze wzgledu na
przedmiot sporu lub umowe stron uzasadnione jest inne kryterium powiazania [...].

(12) Jurysdykcja oparta na taczniku miejsca zamieszkania powinna zosta¢ uzupelniona jurysdykcja
oparta na innych lacznikach, ktére powinny zostaé dopuszczone ze wzgledu na Scisty zwiazek
pomiedzy sadem a sporem prawnym lub w interesie prawidlowego wymiaru sprawiedliwo$ci”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tego rozporzadzenia ma ono zastosowanie ,w sprawach cywilnych i handlowych,
niezaleznie od rodzaju sadu. Nie obejmuje ono w szczegélnosci spraw podatkowych, celnych
i administracyjnych”.

Artykul 22 rozporzadzenia nr 44/2001, ktéry zawarto w sekcji 6 rozdzialu II tego rozporzadzenia,
zatytulowanej ,Jurysdykcja wylaczna”, stanowil w pkt 4 akapit pierwszy:

»Niezaleznie od miejsca zamieszkania jurysdykcje wytaczna maja:

[...]

4) w sprawach, ktorych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$¢ patentéw, znakéw towarowych,
wzoréow i modeli, jak réwniez podobnych praw wymagajacych zgloszenia lub zarejestrowania —
sady panstwa cztonkowskiego, na ktdérego terytorium wystgpiono ze zgloszeniem lub o rejestracje
albo nastagpito zgloszenie lub rejestracja albo na podstawie aktu prawa wspélnotowego lub umowy
miedzynarodowej uznaje sie, ze zgloszenie lub rejestracja nastapity.

[...]".
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Artykul 67 tego rozporzadzenia, zawarty w jego rozdziale VII, zatytulowanym ,Stosunek do innych
aktow prawnych”, stanowit:

»Niniejsze rozporzadzenie nie narusza stosowania przepiséw, ktére reguluja jurysdykcje lub uznawanie
i wykonywanie orzeczen w sprawach szczegdlnych i ktére zawarte sa we wspdélnotowych aktach
prawnych [...]".

Artykul 69 wspomnianego rozporzadzenia zawieral wykaz konwencji zawartych miedzy niektérymi
panstwami czlonkowskimi przed wejSciem w zycie rozporzadzenia nr 44/2001 i stanowil, ze
konwencje te zostaja zastgpione tym rozporzadzeniem w zakresie, w jakim dotyczaca one spraw, do
ktérych stosuje sie wspomniane rozporzadzenie.

Artykut 71 rozporzadzenia nr 44/2001, zawarty takze w rozdziale VII tego aktu, stanowil:

»1. Niniejsze rozporzadzenie nie narusza konwencji, ktérych panstwa cztonkowskie sa stronami i ktére
w sprawach szczegdlnych reguluja jurysdykcje, uznawanie lub wykonywanie orzeczen.

2. Celem zapewnienia jednolitej wyktadni ust. 1 ustep ten bedzie stosowany w nastepujacy sposéb:

a) niniejsze rozporzadzenie nie wylacza tego, aby sad panstwa czlonkowskiego, ktére jest strona
konwencji dotyczacej spraw szczegélnych, opart swoja jurysdykcje na takiej konwencji, i to takze
woéwczas, jezeli pozwany ma miejsce zamieszkania na terytorium panstwa czlonkowskiego, ktére
nie jest strona takiej konwencji [...].

[...]”.
Zgodnie z art. 76 rozporzadzenia nr 44/2001 akt ten wszedl w zycie w dniu 1 marca 2002 r.

Rozporzadzenie nr 44/2001 zostalo uchylone rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1), ktére ma zastosowanie od
dnia 10 stycznia 2015 r.

Przepisy zawarte w art. 22 pkt 4, art. 67 i 71 rozporzadzenia nr 44/2001 zawarto takze w art. 24 pkt 4,
art. 67 i 71 rozporzadzenia nr 1215/2012.

Artykul 69 rozporzadzenia nr 1215/2012 stanowi:

»Z zastrzezeniem art. 70 oraz art. 71 niniejsze rozporzadzenie zastepuje w stosunkach pomiedzy
panstwami czlonkowskimi konwencje dotyczace tych samych spraw, do ktérych ma zastosowanie
niniejsze rozporzadzenie. W szczegdlnosci zastepuje sie konwencje wymienione w wykazie
sporzadzonym przez Komisje zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. ¢) i art. 76 ust. 2”.

Ze wzgledu na to, Ze rozpatrywany w postepowaniu gléwnym spér wszczeto przed sadem odsylajacym

w dniu 21 wrzeénia 2012 r., podniesiona we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
kwestia jurysdykcji zostanie rozpatrzona w $wietle rozporzadzenia nr 44/2001.

BVIE
Konwencja panstw Beneluksu w sprawie wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe i wzory) z dnia

25 lutego 2005 r., podpisana w Hadze przez Krdlestwo Belgii, Wielkie Ksigstwo Luksemburga
i Krélestwo Niderlandéw (zwana dalej ,BVIE”), weszla w zycie w dniu 1 wrze$nia 2006 r.
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BVIE zastapila jednolita ustawe panstw Beneluksu o znakach towarowych (zwana dalej ,BMW?”)
i jednolita ustawe panstw Beneluksu o ochronie wzoréw (zwana dalej ,BTMW”).

BMW weszla w zycie w dniu 1 stycznia 1971 r. i stanowila zalacznik do Konwencji panstw Beneluksu
w sprawie znakéw towarowych z dnia 19 marca 1962 r., ktéra z kolei weszta w zycie w dniu 1 lipca
1969 r. Konwencja ta zostala uchylona przez BVIE.

Artykut 37 ust. A BMW stanowil:

»Z zastrzezeniem wyraznego odmiennego postanowienia umownego, wlasciwo$¢ miejscowa sadow
w dziedzinie znakéw towarowych okre§la sie wedlug miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca,
w ktérym sporne zobowigzanie powstalo, zostalo wykonane lub mialo zosta¢ wykonane. Miejsce,
w ktérym znak towarowy zostal zgloszony lub zarejestrowany, w zadnym wypadku nie moze samo
stanowi¢ podstawy okreslenia wlasciwosci.

Gdy wskazane powyzej kryteria sa niewystarczajace, aby okresli¢ wlasciwo$¢ miejscowa, powéd moze
wnie$¢ sprawe przed sad miejsca zamieszkania lub pobytu, lub, gdy nie ma miejsca zamieszkania lub
pobytu na terytorium Beneluksu, wedlug swojego wyboru przed sad w Brukseli lub w Hadze, lub
w Luksemburgu”.

BTMW weszla w zycie w dniu 1 stycznia 1975 r. i stanowila zalacznik do Konwencji panstw Beneluksu
w sprawie wzoréw z dnia 25 pazdziernika 1966 r., ktéra weszlta w zycie w dniu 1 stycznia 1974 r.
Konwencja ta takze zostala uchylona przez BVIE.

Artykut 29 ust. 1 BTMW mial brzmienie odpowiadajace brzmieniu art. 37 ust. A BMW.

Konwencja panstw Beneluksu w sprawie znakéw towarowych i Konwencja panstw Beneluksu w sprawie
wzoréw nie sa wskazane w wykazie zawartym w art. 69 rozporzadzenia nr 44/2001.

BVIE zgodnie ze swa preambula ma w szczegélnosci na celu ,zastapienie konwencji, jednolitych ustaw
i protokoléw zmieniajacych w dziedzinie znakéw towarowych i wzoréw panstw Beneluksu jedna
konwencja regulujaca jednocze$nie prawo znakéw towarowych i prawo wzoréw w sposéb
systematyczny i przejrzysty” oraz ,zastapienie Urzedu Znakéw Towarowych Beneluksu oraz Urzedu
Wzoréw Beneluksu Organizacja Panstw Beneluksu ds. Wtasnosci Intelektualnej (znaki towarowe
i wzory), realizujaca powierzone jej zadania za pomoca organdéw zarzadzajacych i wykonawczych
posiadajacych wlasne i uzupetniajace uprawnienia”.

Artykul 1.2 BVIE stanowi:

»1. Ustanawia sie Organizacje Panstw Beneluksu ds. Wlasnosci Intelektualnej (znaki towarowe i wzory)

[...];

2. Organami Organizacji s3:

a) Komitet Ministréow [...];

b) Rada Administracyjna [...];

¢) Urzad Wiasnosci Intelektualnej Panstw Beneluksu (znaki towarowe i wzory) [...]".
W art. 1.5 BVIE uscislono:

»1. Organizacja ma siedzibe w Hadze.
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2. Urzad ma siedzibe w Hadze.

3. Oddzialy Urzedu moga wykonywac swoje funkcje w innych miejscowo$ciach”.

24 Artykut 2.2 BVIE stanowi:

25

26

27

»[---] [Wylaczne] prawo do znaku towarowego nabywa sie przez rejestracje znaku towarowego, ktory
zgloszono na terytorium Beneluksu (zgloszenie w Beneluksie) lub zarejestrowano w Biurze
Miedzynarodowym (zgloszenie miedzynarodowe)”.

Zgodnie z art. 2.4 initio i art. 2.4 lit. f) BVIE:

»Nie nabywa sie prawa do znaku towarowego w nastepstwie:

[...]

f) rejestracji znaku towarowego, ktorego zgloszenia dokonano w zlej wierze, w szczegélnosci

w wypadku:

1. zgloszenia dokonanego, mimo ze zglaszajacy wiedzial lub powinien byl wiedzie¢, iz osoba
trzecia, ktéra nie wyrazita zgody na to zgloszenie, zwykle uzywala w dobrej wierze na
terytorium Beneluksu podobnego znaku towarowego dla podobnych towaréw lub ustug w ciagu
trzech ostatnich lat;

2. zgloszenia dokonanego, mimo Ze zglaszajacy ze wzgledu na bezposrednie relacje laczace go
z osoba trzecig wiedzial lub powinien byt wiedzie¢, iz ta osoba trzecia zwykle uzywata w dobrej
wierze poza terytorium Beneluksu podobnego znaku towarowego dla podobnych towaréw lub
ustug w ciggu trzech ostatnich lat, chyba ze ta osoba trzecia wyrazita zgode na dokonanie
zgloszenia lub ze zglaszajacy powzial wspomniang wiedze po rozpoczeciu uzywania znaku
towarowego na terytorium Beneluksu”.

Artykut 2.5 BVIE stanowi:

»1. Zgloszenia znaku towarowego w Beneluksie dokonuje si¢ albo przed organami krajowymi, albo
przed Urzedem, w formie okres$lonej w rozporzadzeniu wykonawczym [...].

[...]

4. Gdy zgloszenie jest dokonywane przed organem krajowym, organ ten przekazuje zgloszenie
dotyczace Beneluksu Urzedowi albo niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia, albo po stwierdzeniu, ze
zgloszenie spelnia przepisane wymogi.

[...]".
Zgodnie z art. 2.8 BVIE:

»1. Bez uszczerbku dla stosowania przepiséw [dotyczacych podstaw odmowy rejestracji, ktére moze
stosowa¢ Urzad, oraz sprzeciwu, ktéry mozna wnie§¢ do Urzedu], zgloszony znak towarowy jest
rejestrowany, jesli spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu wykonawczym dla towaréw lub uslug
wskazanych przez zglaszajacego [...].

2. Zglaszajacy moze, jesli spelniono wszystkie wskazane w art. 2.5 przestanki, wnies¢ do Urzedu

zgodnie z przepisami rozporzadzenia wykonawczego o niezwloczne dokonanie rejestracji zgloszenia.
Przepisy [dotyczace podstaw odmowy rejestracji, ktére moze stosowa¢ Urzad, oraz sprzeciwu, ktory

ECLILEU:C:2016:560 5
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mozna wnie$§¢ do Urzedu] maja zastosowanie do tak zarejestrowanych znakéw towarowych, majac na
wzgledzie, ze Urzad jest uprawniony do wykre$lenia rejestracji i ze wlasciciel znaku towarowego moze
w odwolaniu zada¢ utrzymania rejestracji”.

W art. 2.10 ust. 2 BVIE dodano, ze ,Urzad rejestruje zgloszenia migedzynarodowe, w odniesieniu do
ktérych wniesiono o rozszerzenie ochrony na terytorium Beneluksu”.

Artykut 2.28 ust. 3 BVIE stanowi:

sJezeli podmiot uprawniony z tytulu wczesniejszej rejestracji lub osoba trzecia, o ktérej mowa w art. 2.4
lit. [...] f), wezmie udzial w sporze, kazdy zainteresowany moze powolaé si¢ na niewazno$¢:

[...]

b) rejestracji, ktéra nie skutkuje nabyciem prawa do znaku towarowego zgodnie z art. 2.4 lit. [...] f);
[...] na wynikajaca z art. 2.4 lit. [...] f) niewazno$¢ nalezy powolacé sie w terminie pieciu lat od daty
rejestracji [...]”.

Artykut 4.6 BVIE, zatytulowany , Wtasciwo$¢ miejscowa”, stanowi:

»1. Z zastrzezeniem wyraznego odmiennego postanowienia umownego wlasciwo$¢ miejscowa sadow
w dziedzinie znakéw towarowych lub wzoréw okresla sie¢ wedlug miejsca zamieszkania pozwanego lub
miejsca, w ktérym sporne zobowigzanie powstalo, zostalo wykonane lub mialo zosta¢ wykonane.
Miejsce, w ktérym znak towarowy lub wzér zostal zgloszony lub zarejestrowany, w zadnym wypadku
nie moze samo stanowi¢ podstawy okreslenia wlasciwosci.

2. Gdy wskazane powyzej kryteria sa niewystarczajace, aby okresli¢c wlasciwo$¢ miejscowsa, powdd
moze wnie$¢ sprawe przed sad miejsca zamieszkania lub pobytu, lub, gdy nie ma miejsca zamieszkania
lub pobytu na terytorium Beneluksu, wedlug swojego wyboru przed sad w Brukseli lub w Hadze, lub
w Luksemburgu.

3. Sady stosuja okreslone w ust. 1 i 2 reguly z urzedu i wyraznie okreslaja swoja wlasciwos¢.

[...]".

BVIE nie zawarto w wykazie, do ktérego odnosi si¢ art. 69 rozporzadzenia nr 1215/2012.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Brite Strike Technologies SA jest spétka z siedziba w Luksemburgu, ktéra nalezy do rozwijanych przez
amerykanska spolke Brite Strike Technologies Inc. sieci dystrybucji produktéw oswietlenia taktycznego.

W dniu 4 lutego 2010 r. Brite Strike Technologies SA dokonata zgloszenia oznaczenia stownego ,Brite
Strike” w celu jego rejestracji jako znaku towarowego Beneluksu.

Urzad Wlasnosci Intelektualnej Panstw Beneluksu (znaki towarowe i wzory) z siedziba w Hadze
(Niderlandy) dokonal tej rejestracji.

W dniu 21 wrzeénia 2012 r. Brite Strike Technologies Inc. wniosla przeciwko Brite Strike Technologies

SA pozew do rechtbank Den Haag (sadu w Hadze) o stwierdzenie niewazno$ci prawa do
wspomnianego znaku towarowego zgodnie z art. 2.4 i 2.28 BVIE.

6 ECLIL:EU:C:2016:560
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Zdaniem Brite Strike Technologies Inc., rejestrujac sporny znak towarowy, Brite Strike Technologies
SA dzialala w zlej wierze. Wiedzac, ze oznaczenie slowne ,Brite Strike” jest uzywane przez Brite Strike
Technologies Inc. w panstwach Beneluksu, Brite Strike Technologies SA dokonala rejestracji tego
oznaczenia jako znaku towarowego Beneluksu jedynie w celu uzyskania wylacznego prawa uzywania
tego oznaczenia i uniemozliwienia w ten sposéb Brite Strike Technologies Inc. dalszego uzywania
wspomnianego oznaczenia w Beneluksie.

Brite Strike Technologies SA podniosta zarzut braku wlasciwosci. Jej zdaniem powddztwo nalezalo
wnie$¢ w Luksemburgu, a nie w Hadze.

Rechtbank Den Haag (sad w Hadze) stwierdzil, ze jezeli zastosuje wskazany w art. 4.6 BVIE przepis
jurysdykcyjny, bedzie to skutkowaé brakiem wlasciwosci tego sadu do rozpoznania tego sporu. Jezeli
natomiast pierwszenstwo bedzie mial wskazany w art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 przepis
jurysdykcyjny, rechtbank Den Haag (sad w Hadze) bedzie wlasciwy do rozpoznania tego sporu.

Nalezy zatem rozwazy¢ relacje miedzy rozporzadzeniem nr 44/2001 a BVIE.

W tym wzgledzie rechtbank Den Haag (sad w Hadze) przytoczyl wyrok Gerechtshof Den Haag (sadu
apelacyjnego w Hadze) z dnia 26 listopada 2013 r. W pkt 28-34 tego wyroku éw sad apelacyjny
stwierdzil, ze majac na wzgledzie fakt, iz BVIE zostala zawarta po wejsciu w Zycie rozporzadzenia
nr 44/2001, pierwszenstwo ma wskazany w art. 22 pkt 4 tego rozporzadzenia przepis jurysdykcyjny.

Rechtbank Den Haag (sad w Hadze) jest jednak zdania, ze kwestia relacji miedzy rozporzadzeniem
nr 44/2001 a BVIE powinna zosta¢ rozstrzygnieta przez Trybunal.

W tych okolicznosciach rechtbank Den Haag (sad w Hadze) postanowil zawiesi¢ postepowanie
i skierowa¢ do Trybunalu nastepujace pytania prejudycjalne:

»1) Czy BVIE [w danym wypadku ze wzgledéw wskazanych w pkt 28—34 wyroku Gerechtshof Den
Haag (sadu apelacyjnego w Hadze) z dnia 26 listopada 2013 r. lub z innych wzgledéw] nalezy
uwazaé za konwencje pdzniejsza, tak ze jej art. 4.6 nie moze by¢ uwazany za uregulowanie
szczego6lne w rozumieniu art. 71 [rozporzadzenia nr 44/2001]?

W wypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzacej:

2) Czy z art. 22 pkt 4 [rozporzadzenia nr 44/2001] wynika, ze zaréwno sadowi belgijskiemu, jak
i sadom niderlandzkiemu oraz luksemburskiemu przystuguje jurysdykcja krajowa do rozstrzygniecia
sporu?

3) W wypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej [na pytanie drugie]: w jaki sposéb w sprawie takiej
jak niniejsza nalezy okresli¢, czy jurysdykcja krajowa przystuguje sadowi belgijskiemu, sadowi

niderlandzkiemu czy sadowi luksemburskiemu? Czy w celu tego (dokladniejszego) okreslenia
jurysdykeji krajowej mozna (jednak) zastosowaé art. 4.6 BVIE?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze spdr taki jak ten miedzy Brite Strike Technologies Inc. a Brite Strike

Technologies SA moze by¢ objety zaréwno zakresem stosowania BVIE, jak i zakresem stosowania
rozporzadzenia nr 44/2001.

ECLILEU:C:2016:560 7
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Po pierwsze, spér ten dotyczy bowiem waznosci rejestracji znaku towarowego Beneluksu i powinien
zostaé rozstrzygniety, jak wynika z postanowienia odsylajacego, na podstawie art. 2.4 i 2.28 BVIE.

Po drugie, ze wskazania ,spraw, ktérych przedmiotem jest rejestracja lub waznos$¢ [...] znakéw
towarowych, wzoréw i modeli [...]” w sekcji 6 rozdzialu II rozporzadzenia nr 44/2001, koniecznie
wynika, ze waznos$¢ rejestracji znakéw towarowych stanowi cze$¢ wskazanych w art. 1 ust. 1 tego
rozporzadzenia ,spraw cywilnych i handlowych”.

Ze wzgledu na to, ze zawartego w art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 przepisu jurysdykcyjnego
nie mozna pogodzi¢ z przepisem jurysdykcyjnym okreslonym w art. 4.6 BVIE szczegélnie dla sporéw
dotyczacych znakéw towarowych i wzoréw Beneluksu, nalezy okresli¢, ktéry z tych dwéch przepiséw
ma zastosowanie.

To w tym kontek$cie poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 71
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze stoi on na przeszkodzie temu, aby
zawarty w art. 4.6 BVIE i odnoszacy sie do sporéw dotyczacych znakéw towarowych i wzoréw
Beneluksu przepis jurysdykcyjny byt stosowany do tych sporéw.

Artykul 71 rozporzadzenia nr 44/2001 byl zawarty w jego rozdziale VII, zatytulowanym ,Stosunek do
innych aktéw prawnych”, i w ust. 1 stanowil, Ze rozporzadzenie to ,nie narusza konwencji, ktérych
panstwa czlonkowskie sa stronami i ktére w sprawach szczegdlnych reguluja jurysdykcje, uznawanie
lub wykonywanie orzeczen”.

Pomimo uzycia sformulowania ,konwencje, ktérych panstwa czlonkowskie sa stronami”, sugerujacego,
ze jedynie konwencje zawarte przez wszystkie panstwa czlonkowskie sa objete wspomnianym art. 71,
z brzmienia art. 71 ust. 2 lit. a) jednoznacznie wynika, ze wskazane konwencje obejmowaly takze
konwencje, ktére zostaly zawarte jedynie przez niektdére panstwa czlonkowskie.

Ponadto z art. 69 rozpatrywanego w zwiazku z art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001 wynika, ze tego
ostatniego przepisu — ktérego bardzo ogélne brzmienie wspomniano — nie nalezy interpretowaé w ten
sposob, iz stosuje si¢ go do konwencji wiazacych kilka panstw czlonkowskich, jedynie pod warunkiem,
ze jedno panstwo trzecie lub kilka panstw trzecich takze sa stronami takich konwencji.

O ile z powyzszego wynika, Ze relacja miedzy okre$lonymi w rozporzadzeniu nr 44/2001 przepisami
jurysdykcyjnymi a przepisami jurysdykcyjnymi zawartymi w niektérych konwencjach byla regulowana,
na rzecz stosowania tych konwencji, przez art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001, o tyle przepis ten nie
dawal panstwom czlonkowskim mozliwosci wprowadzenia — poprzez zawarcie nowych konwencji
szczeg6lnych lub zmiane konwencji juz obowigzujacych — przepiséw, ktére mialyby pierwszenstwo
przed przepisami tego rozporzadzenia (wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland,
C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 38).

W tym kontekscie nalezy przypomnie¢, ze art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001 zastgpit art. 57 Konwencji
brukselskiej z 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), w ktérym [to przepisie] w odniesieniu do konwencji
dotyczacych spraw szczegélnych odniesiono sie do konwencji, ktérych umawiajace sie¢ paristwa ,sa lub
beda” stronami. Poprzez zastosowanie zwrotu ,lub beda” we wspomnianym art. 57 uscislono, ze
postanowienia zawarte w konwencji brukselskiej nie stoja na przeszkodzie stosowaniu odmiennych
przepiséw, co do ktérych umawiajace si¢ panstwa wyraza zgode w przyszlosci poprzez zawarcie
konwencji szczegélnych. Zwrot ten nie zostal przejety w art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001 (wyrok
z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243 pkt 37, 38).
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Wspomniane w pkt 51 niniejszego wyroku ograniczenie zakresu stosowania art. 71 rozporzadzenia
nr 44/2001 znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie, zgodnie z ktérym w miare
wprowadzania przepiséw wspélnych panstwa czlonkowskie nie s3 juz uprawnione do zawierania
porozumienn miedzynarodowych dotyczacych tych przepiséw (wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT
Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 38).

To ograniczenie obowiazuje takze w odniesieniu do umoéw, ktére panstwa czlonkowskie zawieraja
miedzy soba. W S$wietle pierwszenstwa przyslugujacego co do zasady prawu Unii w stosunku do
konwencji zawartych miedzy panstwami czlonkowskimi (zob. w szczegélnosci wyrok z dnia
27 wrze$nia 1988 r., Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo)
zawieranie miedzy panstwami czlonkowskimi konwencji odnoszacych sie do przepiséw wspélnych
Unii jest bowiem w zasadzie zabronione.

W niniejszym wypadku nalezy zbada¢d, czy ograniczenie to stoi na przeszkodzie BVIE, co skutkowaloby
tym, ze art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001 nie zezwala na stosowanie art. 4.6 BVIE z uszczerbkiem dla
art. 22 pkt 4 tego rozporzadzenia.

Dokonujac tego badania, nalezy uwzgledni¢ fakt, ze BVIE jest umowa zawarta miedzy Krélestwem
Belgii, Wielkim Ksiestwem Luksemburga i Krélestwem Niderlandéw w ramach ich zwiazku
regionalnego — Beneluksu. Wykladni art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy zatem dokonywac
w $wietle art. 350 TFUE, ktéry stanowi, ze prawo Unii nie wyklucza istnienia lub powstania tego
zwigzku regionalnego, w zakresie, w jakim cele tego zwigzku nie sa osiagniete w wyniku zastosowania
prawa Unii.

Jak uscidlit juz Trybunal, przepis ten zezwala Krélestwu Belgii, Wielkiemu Ksiestwu Luksemburga
i Krélestwu Niderlandéw na utrzymanie w mocy — w drodze odstepstwa od przepiséw prawa Unii —
przepisow majacych zastosowanie w ramach ich zwiazku regionalnego, w zakresie, w jakim ten
zwigzek regionalny w wiekszym stopniu realizuje rynek wewnetrzny (zob., w odniesieniu do
art. 233 EWG, ktérego brzmienie przejeto w art. 306 WE i nastepnie w art. 350 TFUE, wyroki: z dnia
16 maja 1984 r., Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, pkt 11; z dnia 2 lipca 1996 r., Komisja/Luksemburg,
C-473/93, EU:C:1996:263, pkt 42). Aby takie odstepstwo bylo uzasadnione, powinno ponadto by¢
niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania systemu Beneluksu (wyrok z dnia 11 sierpnia 1995 r.,
Roders i in., od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, pkt 25, 40).

W odniesieniu do pierwszego z tych wymogdéw nalezy przypomnie¢, ze realizacja rynku wewnetrznego
w dziedzinie znakéw towarowych i wzoréw obejmuje — réwnolegle z systemem jednolitych unijnych
uprawnien regulowanym rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienionym rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21),
a takze rozporzadzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1) — cze$ciowa harmonizacje przepiséw dotyczacych znakéw
towarowych i wzoréw panstw czlonkowskich realizowana za pomoca dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299,
s. 25) oraz dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz.U. 1998, L 289, s. 28).

W ramach Beneluksu znaki towarowe i wzory trzech rozpatrywanych panstw czlonkowskich zostaly
zastgpione jednolitymi uprawnieniami. Ten istniejacy réwnolegle z systemem dotyczacym jednolitych
unijnych uprawnienn system Beneluksu, wlaczajac cze$ciowa harmonizacje realizowana dyrektywa
2008/95 i dyrektywa 98/71, realizuje ja w wiekszym stopniu. Znaki towarowe i wzory Beneluksu
podlegaja bowiem caltkowicie jednolitym uregulowaniom, z ktérymi zwigzane sa wspdlne przepisy
instytucjonalne i proceduralne. Wsréd tych ostatnich zawarto art. 4.6 BVIE.
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Co sie tyczy drugiego wymogu wspomnianego w pkt 57 niniejszego wyroku, kazde odstepstwo — aby
bylo uzasadnione zgodnie z art. 350 TFUE - powinno by¢ niezbedne dla prawidlowego
funkcjonowania rozpatrywanego systemu Beneluksu, majac na wzgledzie cel art. 350 TFUE, ktéry
polega na unikaniu tego, by stosowanie prawa Unii skutkowalo dezintegracja Beneluksu lub stanowilo
przeszkode dla jego rozwoju (wyroki: z dnia 16 maja 1984 r., Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, pkt 11;
z dnia 2 lipca 1996 r., Komisja/Luksemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, pkt 42).

Co sie tyczy art. 4.6 BVIE, nalezy wskaza¢, ze regula prawa Unii, od ktdrej art. 4.6 BVIE stanowi
odstepstwo, to regula odnoszaca sie do jurysdykcji w sporach dotyczacych znakéw towarowych
i wzoréw zawarta w art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 i, od dnia 10 stycznia 2015 r., w art. 24
pkt 4 rozporzadzenia nr 1215/2012. Zgodnie z ta regula prawa Unii kryterium jurysdykcji jest miejsce
prowadzenia rejestru (wyrok z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 22).

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze w odniesieniu do sporéw dotyczacych unijnych znakéw
towarowych prawodawca Unii, zgodnie z art. 67 rozporzadzenia nr 44/2001, sam ustanowil
odstepstwo od tego przepisu jurysdykcyjnego, okreslajagc w art. 97 rozporzadzenia nr 207/2009
odmienna regule jurysdykcyjna, oparta w szczegdlnosci na miejscu zamieszkania lub siedziby
pozwanego i zapewniajaca w ten sposob, ze w kazdym panstwie czlonkowskim sady moga rozpatrywac
spory dotyczace unijnych znakéw towarowych. Reguta ta zapobiega temu, aby spory te koncentrowaty
sie przed sadami Krélestwa Hiszpanii — panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium
scentralizowane sa zgloszenia i rejestracje, a takze prowadzony jest rejestr.

Majac na wzgledzie fakt, ze znaki towarowe i wzory Beneluksu sa objete zaawansowanym systemem
istniejacym w trzech rozpatrywanych panstwach czlonkowskich, oraz strukture sadownicza
ustanowiona w Beneluksie, oparta na zdecentralizowanym systemie powiazanym z mechanizmem
odestan prejudycjalnych kierowanych do Trybunatu Sprawiedliwosci Beneluksu, a takze wielojezykowy
charakter tego zwiazku regionalnego, regula skodyfikowana w art. 4.6 BVIE — oparta w szczegdlnosci
na miejscu zamieszkania lub siedziby pozwanego i zapewniajaca w ten sposéb, ze spory dotyczace
znakéw towarowych i wzoréw Beneluksu moga by¢ rozpatrywane, w danym wypadku, przez sad
belgijski, luksemburski lub niderlandzki, zamiast by¢ skoncentrowane, zgodnie z art. 22 pkt 4
rozporzadzenia nr 44/2001 i nastepnie art. 24 pkt 4 rozporzadzenia nr 1215/2012, przed sadami
niderlandzkimi miejsca, w ktérym scentralizowane sa zgloszenia i rejestracje, a takze prowadzony jest
rejestr — moze, jak wskazal rzecznik generalny w pkt 41 opinii, a takze analogicznie do tego, co
prawodawca Unii stwierdzil w odniesieniu do jurysdykcji w sporach dotyczacych unijnych znakéw
towarowych, zosta¢ zakwalifikowana jako niezbedna dla prawidlowego funkcjonowania systemu
znakéw towarowych i wzoréw Beneluksu.

Z powyzszego wynika, ze art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001, rozpatrywany w $wietle art. 350 TFUE, nie
stoi na przeszkodzie temu, aby Krélestwo Belgii, Wielkie Ksiestwo Luksemburga i Krélestwo
Niderlandéw utrzymaly w mocy — w drodze odstepstwa od art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001
i od art. 24 pkt 4 rozporzadzenia nr 1215/2012 — przepis jurysdykcyjny odnoszacy si¢ do sporéw
dotyczacych znakéw towarowych lub wzoréw Beneluksu, ktéry ustanowily one w art. 37 ust. A BMW
i wart. 29 ust. 1 BTMW, a nastepnie potwierdzily w art. 4.6 BVIE.

Wreszcie, co sie tyczy orzecznictwa Trybunalu, zgodnie z ktérym stosowanie konwencji w drodze
odstepstwa od przepisu ustanowionego przez Unie w dziedzinie jurysdykcji, uznawania lub
wykonywania orzeczenn nie moze narusza¢ zasad, ktére leza u podstaw wspélpracy sadowej
w sprawach cywilnych i handlowych w Unii, takich jak przywolane w odniesieniu do jurysdykcji
w motywach 11 i 12 rozporzadzenia nr 44/2001 zasada pewno$ci prawa dla podmiotéw i zasada
prawidlowego administrowania wymiarem sprawiedliwosci (zob. w szczegélnosci wyroki: z dnia 4 maja
2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 49; z dnia 19 grudnia 2013 r.,
Nipponkoa Insurance, C-452/12, EU:C:2013:858, pkt 36), nalezy stwierdzi¢, ze przepis taki jak art. 4.6
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BVIE — ktéry opiera sie na zasadniczej wlasciwosci sadu miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego,
uzupelnionej innymi wlasciwos$ciami wykazujacymi $cisly zwigzek z przedmiotem sporu — jest zgodny
z zasadami wyrazonymi we wspomnianych motywach 11 i 12.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan na zadane pytanie pierwsze nalezy udzieli¢ nastepujacej
odpowiedzi: art. 71 rozporzadzenia nr 44/2001, rozpatrywany w $wietle art. 350 TFUE, nie stoi na
przeszkodzie temu, aby przepis jurysdykcyjny odnoszacy sie do sporéw dotyczacych znakéw
towarowych i wzoréw Beneluksu, zawarty w art. 4.6 BVIE, byt stosowany do tych sporéw.

W przedmiocie pytan drugiego i trzeciego

Majac na wzgledzie odpowiedz udzielona na pytanie pierwsze i wynikajacy z niej brak mozliwosci
zastosowania art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001, nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na
pytania drugie i trzecie.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 71 rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych,
rozpatrywany w $wietle art. 350 TFUE, nie stoi na przeszkodzie temu, aby przepis jurysdykcyjny
odnoszacy si¢ do sporow dotyczacych znakéw towarowych i wzoréw Beneluksu - zawarty
w art. 4.6 konwencji panstw Beneluksu w sprawie wlasnosci intelektualnej (znaki towarowe
i wzory) z dnia 25 lutego 2005 r., podpisanej w Hadze przez Krdlestwo Belgii, Wielkie Ksiestwo
Luksemburga i Krélestwo Niderlandéw — byl stosowany do tych sporéw.

Podpisy
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