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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA QE
przedstawiona w dniu 28 wrze$nia 2017 r."

Sprawy polaczone C-397/16 i C-435/16

Acacia Srl
przeciwko
Pneusgarda Srl, w upadlosci,
Audi AG
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Corte d’appello di Milano (sad
apelacyjny w Mediolanie, Wtochy)]
oraz
Acacia Srl,
Rolando D’Amato
przeciwko
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

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

Odestanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 6/2002 — Wzory wspélnotowe — Artykut 110
ust. 1 — Wyjatek od ochrony — Dozwolone wykorzystanie — Czg$¢ zamienna — Obrecz samochodowa —
Pojecie czesci skladowej produktu zlozonego — Brak wymogu wynikania ksztaltu czesci z wygladu
produktu ztozonego — Szeroka liberalizacja rynku czeséci zamiennych — Wymoég wykorzystania do
celéw naprawy produktu zlozonego, aby przywréci¢ mu jego pierwotna postaé — Srodki ostroznosci
podejmowane przez producenta lub oferenta niebedacego wlascicielem wzoru — Obowiazek nalezytej
staranno$ci w odniesieniu do przestrzegania warunkéw korzystania przez uzytkownikéw na dalszych
etapach obrotu

I. Wprowadzenie

1. Corte d’appello di Milano (sad apelacyjny w Mediolanie, Wlochy) i Bundesgerichtshof (sad
federalny, Niemcy) skierowaly do Trybunalu wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
w przedmiocie wykladni art. 110 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych®.

2. Wnioski te zostaly ztozone w ramach sporéw z jednej strony miedzy Acacia Srl a Pneusgarda Srl,
w upadlosci, i Audi AG, a z drugiej strony miedzy Acacia i Rolandem D’Amatem a Dr. Ing. h.c.
E. Porsche AG (zwana dalej ,Porsche”), dotyczacych produkcji i wprowadzania do obrotu przez Acacie
obreczy odtwarzajacych wzory wspdlnotowe, ktérych wlascicielami sa Audi i Porsche.

1 Jezyk oryginatu: francuski.
2 Dz.U. 2002, L 3,s. 1.
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3. Pytania prejudycjalne zadane przez sady odsylajace zmierzaja do ustalenia, czy w ramach
postepowan gltéwnych Acacia moze si¢ powola¢ na klauzule naprawy znajdujaca sie w art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002. Klauzula ta ustanawia wyjatek od ochrony wzoru wspdlnotowego
w odniesieniu do cze$ci zamiennych uzywanych w celu naprawy produktu zlozonego w taki sposéb,
aby przywréci¢ mu pierwotna postaé.

4. Zaproponuje Trybunalowi zasadniczo, aby odpowiedzial na te pytania w nastepujacy sposéb. Po
pierwsze, obrecze samochodowe wyprodukowane przez Acacie sa objete zakresem owej klauzuli
naprawy, jezeli sa wykorzystywane do naprawy pojazdu w celu przywrdcenia mu jego pierwotnej
postaci. Po drugie, producent lub oferent obreczy, taki jak Acacia, moze powotaé sie na te klauzule,
jezeli spelnia ona obowiazek nalezytej starannosci w odniesieniu do przestrzegania przez
uzytkownikéw na dalszych etapach obrotu wskazanych powyzej warunkéw dotyczacych sposobu
wykorzystania obreczy.

II. Ramy prawne

A. Rozporzagdzenie nr 6/2002

5. Motyw 13 rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry odnosi si¢ do klauzul naprawy znajdujacych sie,
odpowiednio, w tym rozporzadzeniu oraz w dyrektywie 98/71/WE?, stanowi:

»Niemozliwe okazalo si¢ osiagniecie, w mysl dyrektywy [98/71], calkowitego zblizenia ustawodawstw
panstw czlonkowskich w sprawie wykorzystywania chronionych wzoréw do celéw udzielania
zezwolenia na naprawe produktu zlozonego w celu przywréocenia mu pierwotnego wygladu,
w przypadku gdy wzér odnosi sie do produktu lub zawiera sie w produkcie stanowiacym cze$¢
sktadowa produktu zlozonego, od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony wzér. W ramach
procedury koncyliacji w sprawie wymienionej dyrektywy Komisja [Europejska] podjeta sie dokonania
przegladu konsekwencji przepiséw tej dyrektywy trzy lata po uplywie nieprzekraczalnego terminu
transpozycji dyrektywy w szczegélnosci w sektorach przemystu, ktérych dotyczy to w najwiekszym
stopniu. W tej sytuacji odpowiednie jest nieprzyznanie ochrony zarezerwowanej dla wzoréw
wspdlnotowych wzorowi odnoszacemu si¢ do produktu lub zawierajacemu sie w produkcie
stanowigcym cze$¢ skladowa produktu zlozonego, od ktérego wygladu uzalezniony jest wzér i ktéry
wykorzystywany jest do celéw naprawy produktu zlozonego w celu przywrdcenia mu pierwotnego
wygladu, do czasu ustalenia przez Rade [Unii Europejskiej] polityki w sprawie niniejszej kwestii na
podstawie wniosku Komisji”.

6. Artykul 3 tego rozporzadzenia zawiera nastepujace definicje:

wlees]

a) »wzor« oznacza postaé calego lub czesci produktu, wynikajaca w szczegélnosci z cech linii,
konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury i/lub materialéw samego produktu i/lub jego
ornamentacji;

b) »produkt« oznacza kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to miedzy
innymi czeséci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny,

symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakze z wylaczeniem programéw
komputerowych;

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paZzdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz.U. 1998, L 289, s. 28).
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¢) »produkt ztozony« oznacza produkt, ktéry sklada sie z wielu czesci, ktére moga by¢ zastepowane,
umozliwiajac rozlozenie i ponowne zlozenie tego produktu [zastapione w sposéb pozwalajacy na
demontaz i ponowny montaz produktu]”.

7. Artykul 4 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytutowany ,, Warunki ochrony”, stanowi:

»1. Wzor jest chroniony jako wzdér wspdlnotowy w zakresie, w jakim ten wzér jest nowy i posiada
indywidualny charakter.

2. Wzér stosowany lub zawarty w produkcie, ktéry stanowi czes¢ skladowa produktu zlozonego, jest
uwazany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:

a) jezeli cze$¢ skladowa wlaczona do produktu zlozonego pozostaje widoczna podczas zwyklego
uzywania tego produktu; i

b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy czesci skladowej spelniaja swoje wymogi co do nowosci
i indywidualnego charakteru.

3. »Zwykle uzywanie« w rozumieniu ust. 2 lit. a) oznacza uzywanie przez uzytkownika koncowego,
wylaczajac konserwacje, obstuge i naprawe”.

8. Artykul 19 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Prawa ze wzoru wspdlnotowego”, stanowi w ust. 1:

»Zarejestrowany wzor wspolnotowy przyznaje [...] wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania
i zakazywania [...] jego uzywania [osobom trzecim], ktére nie maja jego zgody. Wyzej wymienione
uzywanie obejmuje, w szczegdélnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import,
eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzoér jest zawarty badz zastosowany lub skladowanie
takiego produktu w tych celach”.

9. Artykul 21 wspomnianego rozporzadzenia, zatytutowany ,, Wyczerpanie praw”, stanowi:

»Prawa ze wzoru wspélnotowego nie rozciagaja si¢ na dzialania dotyczace produktu, w ktérym
zastosowano lub zawarto wzér podlegajacy ochronie wzoru wspdlnotowego, jesli produkt zostal
wprowadzony do obrotu we Wspdlnocie przez wtasciciela wzoru wspdlnotowego lub za jego zgoda”.

10. Artykut 110 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytulowany ,Przepisy przejsciowe”, stanowi:

»1. Do czasu wejscia w zycie, w zwiazku z propozycja Komisji, zmian do niniejszego rozporzadzenia,
ochrona z tytulu wzoru wspélnotowego nie przystuguje wzorowi, ktéry stanowi cze$¢ skladowa
produktu zlozonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celéw naprawy tego produktu
zlozonego, aby przywrdci¢ mu jego pierwotna postac.

2. Propozycja Komisji, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie przedstawiona w tym samym czasie co zmiany,

ktéore proponuje Komisja w tym zakresie na podstawie art. 18 dyrektywy [98/71], i uwzgledni te
zmiany”.
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B. Prawo wtoskie

11. Artykut 241 Decreto legislativo, n. 30, Codice della proprieta industriale (dekretu z moca ustawy
nr 30 — kodeks wlasnosci przemyslowej) z dnia 10 lutego 2005 r. (GURI nr 52 z dnia 4 marca
2005 r.), zmieniony przez Decreto legislativo, n. 131 (dekret z moca ustawy nr 131) z dnia 13 sierpnia
2010 r. (GURI nr 192 z dnia 18 sierpnia 2010 r.), zatytulowany ,Prawa wylaczne do czesci sktadowych
produktu zlozonego”, stanowi:

»Do czasu dokonania zmian w dyrektywie [98/71] na wniosek Komisji i na podstawie art. 18 wskazanej
dyrektywy nie mozna powolywac¢ sie na wylaczne prawa do czesci sktadowych produktu zlozonego
w celu zakazania wytwarzania i sprzedazy takich cze$ci skladowych w celu naprawy produktu
zlozonego, aby przywrdci¢ mu jego pierwotna postac”.

III. Spory w postepowaniach gléwnych i pytania prejudycjalne

A. Sprawa C-397/16
12. Audi jest wlascicielem szeregu wzoréw wspoélnotowych obreczy ze stopéw aluminium.

13. Audi twierdzi, ze niektére wzory bedacych replika obreczy ze stopéw metali lekkich marki WSP
Italy, produkowanych przez spétke Acacia i sprzedawanych przez niezaleznego dystrybutora,
Pneusgarde, stanowia naruszenie wzoréw wspolnotowych, ktérych Audi jest wlascicielem. Z tego
powodu spétka ta wystapila z powddztwem przeciwko spétkom Acacia i Pneusgarda przed Tribunale
di Milano (sadem pierwszej instancji w Mediolanie, Wlochy) celem uzyskania potwierdzenia
zarzucanego naruszenia i zakazania dzialalno$ci prowadzonej przez spotki Acacia i Pneusgarda,
bedace, odpowiednio, producentem i dystrybutorem omawianych produktéw. W toku postepowania
nastapifa upadlos¢ spétki Pneusgarda.

14. Wyrokiem nr 2271/2015 z dnia 27 listopada 2014 r. sad 6w uwzglednil zadanie Audi, stwierdzajac,
ze dzialalno$¢ gospodarcza spétki Acacia, polegajaca na przywozie i wywozie, produkcji, wprowadzaniu
do obrotu i reklamowaniu obreczy bedacych replikami, stanowila naruszenie szesciu wzoréw
wspdlnotowych, o ochrone ktérych wystapita spotka Audi.

15. Acacia odwotlata sie od tego wyroku do sadu odsylajacego, podnoszac, ze produkowane przez nig
obrecze sa objete klauzula naprawy przewidziana w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

16. Sad odsylajacy podkresla, ze rozstrzygniecie sporu w postepowaniu gltéwnym zalezy od wykladni
art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Wyjasnia on, Ze sklania sie do uznania, iz sporne obrecze sa
objete klauzula naprawy przewidziang w tym przepisie.

17. W tych okoliczno$ciach Corte d’appello di Milano (sad apelacyjny w Mediolanie, Wlochy)
postanowil zawiesi¢c postepowanie i zwrdci¢ sie¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy [po pierwsze] zasady swobody przeplywu towaréw i swobody $wiadczenia ustug na rynku
wewnetrznym; [po drugie] zasada skutecznosci europejskich regut konkurencji i liberalizacji rynku
wewnetrznego; [po trzecie] zasady skutecznosci i jednolitego zastosowania prawa europejskiego
wewnatrz Unii Europejskiej; [i po czwarte] przepisy prawa wtérnego Unii Europejskiej, takie jak
dyrektywa 98/71, a w szczegdlnosci jej art. 14, art. 1 rozporzadzenia [(UE) nr 461/2010 Komisji
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do kategorii porozumienn wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdow
silnikowych (Dz.U. 2010, L 129, s. 52)] i regulamin [nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
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(EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczace homologacji kot do samochodéw pasazerskich i ich
przyczep], stoja na przeszkodzie takiej wykladni art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002, zawierajacego
klauzule naprawy, ktéra wyklucza obrecz stanowiaca replike, wizualnie identyczna z obrecza
oryginalnie montowana w pojezdzie przez producenta samochoddéw, posiadajaca homologacje na
podstawie przywolanego regulaminu nr 124, z pojecia czeéci skladowej produktu zlozonego
(samochodu) wykorzystywanej w celu umozliwienia jego naprawy i przywrdcenia mu jego
pierwotnej postaci?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczacej: czy przepisy w przedmiocie
wlasnosci przemystowej dotyczace zarejestrowanych wzordw, po wywazeniu intereséw, o ktérych
mowa w pytaniu pierwszym, stoja na przeszkodzie zastosowaniu klauzuli naprawy w odniesieniu
do produktéw uzupelniajacych stanowiacych replike, ktére moga by¢ réznie dobrane przez klienta,
z tego powodu, ze klauzula naprawy musi by¢ interpretowana w sposéb zawezajacy i stosowana
jedynie do czesci zamiennych, ktérych ksztalt ma zwiazek z produktem, to znaczy do czesci,
ktérych ksztalt zostal ustalony w sposéb zasadniczo niezmienny w odniesieniu do wygladu
zewnetrznego produktu zlozonego, z wylaczeniem innych cze$ci uznanych za zamienne, ktére
moga by¢ dowolnie montowane zgodnie z gustem klienta?

3) W przypadku udzielenia na [pytanie drugie] odpowiedzi twierdzacej: jakie $rodki musi przyjaé
producent obreczy bedacych replikami celem zapewnienia zgodnego z prawem obrotu produktami
przeznaczonymi do naprawy produktu zlozonego i przywrécenia mu jego pierwotnej postaci?”.

B. Sprawa C-435/16
18. Porsche jest wlascicielem szeregu wzoréw wspélnotowych przedstawiajacych kola do pojazdow.

19. Acacia, ktérej dyrektor, R. D’Amato, jest réwniez strona wnoszaca rewizje w postepowaniu
gléwnym, wytwarza obrecze do samochodéw osobowych produkowanych przez réznych producentéw
samochodéw. Jej gama produktéw obejmuje obrecze ze stopéw lekkich ,W1050 Philadelphia”,
»W1051 Tornado Silver”, ,W1054 Saturn” i ,W1053 Helios Silver”, ktére stanowia odtworzenie
wzoréw wspélnotowych nalezacych do Porsche. Na obreczach, ktére wytwarza Acacia, umieszczone sa
znak towarowy Acacii, WSP Italy, oraz oznaczenie ,Not O.E.M.”.

20. Acacia oferuje na sprzedaz wytwarzane przez siebie obrecze ze stopéw lekkich w swoim serwisie
internetowym www.wspitaly.com, ktéry w Niemczech jest dostepny w jezyku niemieckim. W tym
serwisie internetowym przeznaczonym dla uzytkownikéw kornicowych obrecze moga zostaé zakupione
na sztuki lub w wiekszej liczbie. Znajduje si¢ tam réwniez informacja w jezyku angielskim, ze s3 to
kota zamienne bedace replikami lub kota zamienne bedace cze$ciowo replikami, w pelni zgodne ze
wskazanymi pojazdami i przeznaczone wylacznie do ich naprawy w celu przywrécenia im pierwotnego
wygladu. Co sie tyczy obreczy ze stopéw lekkich przeznaczonych do pojazdéw Porsche, Acacia
wskazuje, Ze sg to obrecze zamienne, ktére nadaja sie do wykorzystania tylko w pojazdach Porsche.

21. Spétka Porsche, uznajac, ze obrecze ze stopéw lekkich ,,W1050 Philadelphia”, ,W1051 Tornado
Silver”, ,W1054 Saturn” i ,W1053 Helios Silver” naruszaja wzory wspdlnotowe, ktdérych jest ona
wlascicielem, wniosta przed Landgericht (sad okregowy, Niemcy) skarge zmierzajaca w szczegdlnosci
do zakazania Acacii produkcji i sprzedazy spornych obreczy.

22. Acacia i jej dyrektor podnoszga, ze sporne obrecze sa czeSciami zamiennymi stuzacymi do naprawy

uszkodzonych pojazdéw Porsche, tak ze zgodnie z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 sa one
wylaczone z zakresu ochrony przyznanej przez wzory, ktérych Porsche jest wlascicielem.
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23. Landgericht (sad okregowy) uznal, ze skarga wniesiona przez Porsche byla zasadna. Poniewaz
wniesiona przez Acacie i jej dyrektora apelacja zostala oddalona, wniesli oni do sadu odsylajacego
rewizje (Revision), dopuszczona przez sad apelacyjny.

24. Sad odsylajacy wskazuje, ze rozstrzygniecie wniesionej przez Acacie i jej dyrektora rewizji zalezy od
wykladni art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Wyjasnia on w tym wzgledzie, ze sklania sie do
uznania, iz cze$ci skladowe, ktérych ksztalt nie jest zdeterminowany, takie jak obrecze rozpatrywane
w ramach niniejszego postepowania, nie wchodza w zakres stosowania klauzuli naprawy ustanowionej
w tym przepisie.

25. W tych okolicznosciach Bundesgerichtshof (sad federalny, Niemcy) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwrécic sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy stosowanie ograniczenia w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 jest
zawezone do czesci, ktérych ksztalt jest okreslony, czyli czesci, ktérych ksztalt wynika co do zasady
w niezmienny spos6b w wygladu calego produktu i w zwiazku z tym nie moze by¢ przedmiotem
swobodnego wyboru klienta — jak przykladowo obrecze samochodowe?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczacej:

Czy stosowanie ograniczenia w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
jest zawezone wylacznie do oferty produktéw o tym samym wzornictwie, a wiec produktéw
zgodnych z produktami oryginalnymi réwniez pod wzgledem kolorystyki i rozmiaréw?

3) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczacej:

Czy ograniczenie w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 ma
zastosowanie na korzy$¢ oferenta produktu zasadniczo naruszajacego wzor, ktérego dotyczy
powddztwo, tylko wtedy, jezeli oferent ten obiektywnie zapewnia, by jego produkt moégl by¢
nabywany wylacznie do celéw naprawy, a nie réwniez do innych celéw, takich jak przykltadowo
rozbudowa lub indywidualizacja calego produktu?

4) W razie udzielenia na pytanie trzecie odpowiedzi twierdzacej:

Jakie $rodki musi podja¢ oferent produktu zasadniczo naruszajacego wzoér, ktérego dotyczy
powddztwo, aby obiektywnie zapewnic¢, by jego produkt mégt by¢ nabywany wytacznie do celéw
naprawy, a nie réwniez do innych celéw, takich jak przykladowo rozbudowa lub indywidualizacja
catego produktu? Czy wystarczy:

a) ze oferent wlaczy do prospektu sprzedazy informacje, iz sprzedaz jest dokonywana wylacznie do
celéw naprawy, aby przywrdci¢ pierwotna posta¢ calego produktu, lub

b) czy jest konieczne, aby oferent uzaleznil dostawe od zlozenia przez odbiorce (dystrybutora
i konsumenta) pisemnego o$wiadczenia o wykorzystywaniu zaoferowanego produktu jedynie
do celéw naprawy?”.
IV. Postepowanie przed Trybunalem
26. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostaly zarejestrowane w sekretariacie

Trybunalu w dniu 18 lipca 2016 r. w sprawie C-397/16 i w dniu 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
C-435/16.

6 ECLIL:EU:C:2017:730



OPINIA H. SAUGMANDSGAARDA OE — SPRAWY POLACZONE C-397/16 1 C-435/16
ACACIA I DDAMATO

27. W sprawie C-397/16 uwagi na piSmie przedstawily Acacia, Audi, rzady wloski, niemiecki
i niderlandzki oraz Komisja.

28. W sprawie C-435/16 uwagi na piSmie przedstawili Acacia i R. D’Amato, Audi, rzady niemiecki,
wloski i niderlandzki oraz Komisja.

29. Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 25 kwietnia 2017 r. obie sprawy zostaly pofaczone do
celéw przeprowadzenia ustnej czesci postepowania i wydania wyroku.

30. Na rozprawie w dniu 14 czerwca 2017 r. stawili sie i wyglosili uwagi Acacia i R. D’Amato, Audi,
Porsche, rzady wloski, niemiecki i francuski oraz Komisja.

V. Analiza

31. Niniejsze sprawy dotycza klauzuli naprawy ustanowionej w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
na rzecz cze$ci zamiennych stuzacych do naprawienia produktu zlozonego. Jak wyjasnie ponizej, éw
wyjatek od ochrony wzoru wspdlnotowego byl przedmiotem szerokich dyskusji w trakcie procedury
ustawodawczej poprzedzajacej przyjecie tego rozporzadzenia.

32. Aby ulatwi¢ zrozumienie wagi niniejszej sprawy, zaczne od krétkiego opisu racji bytu tejze klauzuli
naprawy, ktdra sluzy szerokiej liberalizacji rynku czesci zamiennych (cze$¢ A).

33. Pytanie drugie w sprawie C-397/16 i pytanie pierwsze w sprawie C-435/16 zmierzaja do ustalenia,
czy zakres wyjatku ustanowionego w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 ogranicza sie do czesci,
ktérych ksztalt jest okreslony przez wyglad produktu zlozonego. Zaproponuje Trybunatowi udzielenie
na te pytania odpowiedzi przeczacej, poniewaz usuniecie tego wymogu byto konieczne do osiggniecia
porozumienia politycznego w fonie Rady w przedmiocie przyjecia tego rozporzadzenia (cze$¢ B).

34. Drugie z pytan postawionych w sprawie C-435/16 zmierza do ustalenia, czy zakres art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002 ogranicza si¢ do czeéci identycznych z czeéciami oryginalnymi,
w szczegdlnosci z punktu widzenia ich kolorystyki i ich rozmiaréw. Zaproponuje Trybunalowi, aby
odpowiedzial na to pytanie twierdzaco. Zajme si¢ réwniez w tym kontekscie wymogiem istnienia
»czesci skladowej produktu zlozonego”, a takze wymogiem odnoszacym si¢ do wykorzystania w celu
naprawy produktu zlozonego (czes¢ C).

35. Pytanie trzecie w sprawie C-397/16 oraz pytania trzecie i czwarte w sprawie C-435/16 dotycza
srodkéw ostroznosci, ktére producent lub oferent cze$ci powinni podjaé, jesli pragna korzystaé
z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

36. W tym wzgledzie zaproponuje Trybunatowi, zeby odpowiedzial w ten sposdb, ze aby méc powotac
sie na ten wyjatek, producent lub oferent czesci produktu zlozonego powinien spelnia¢ obowiazek
nalezytej starannosci w odniesieniu do przestrzegania przez uzytkownikéw na dalszych etapach obrotu
wymogdéw dotyczacych sposobu wykorzystania okreslonych w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.
Ow obowiazek nalezytej starannosci oznacza, po pierwsze, ze ten producent lub oferent informuje
odbiorce o fakcie, iz dana cze$¢ zawiera wzor, ktérego nie jest on wlascicielem, i Ze jest ona
przeznaczona wylacznie do wykorzystania na warunkach okre§lonych w tym przepisie, a po drugie, ze
traci prawo do powotlania si¢ na ten przepis, jesli wiedzial lub mial uzasadnione powody, by wiedzie¢,
ze dana cze$¢ nie bedzie wykorzystywana w sposéb spelniajacy te warunki (czes¢ D).

ECLIL:EU:C:2017:730 7



OPINIA H. SAUGMANDSGAARDA OE — SPRAWY POLACZONE C-397/16 1 C-435/16
ACACIA I DDAMATO

37. Pragne wyjasni¢, ze okreslone w ten sposéb elementy odpowiedzi pozwola odpowiedzie¢ na pytanie
pierwsze w sprawie C-397/16 w ten sposdb, ze obrecz samochodowa powinna by¢ uwazana za ,czes$¢
sktadowa produktu ztozonego” w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002* oraz ze moze
by¢ objeta wyjatkiem ustanowionym w tym przepisie, jezeli jest wykorzystywana do naprawy produktu
zlozonego w celu przywrdcenia mu jego pierwotnego wygladu®. Dodam, ze do udzielenia odpowiedzi
na to pytanie nie jest konieczne rozpatrzenie pozostalych zasad i przepiséw, ktére sa w nim
wymienione, tak jak slusznie podkreslily to rzad niemiecki i Komisja.

A. W przedmiocie racji bytu klauzuli naprawy ustanowionej w art. 110 ust. 1 rozporzgdzenia
nr 6/2002

38. Jak podkreslita Komisja, z uzasadnienia przedstawionego we wniosku dotyczacym rozporzadzenia
wynika, Ze celem klauzuli naprawy bylo zapobieganie powstawaniu po stronie wlascicieli wzoréw
monopoli w odniesieniu do czesci produktéw ztozonych:

»Celem tego przepisu jest unikniecie tworzenia zamknietych rynkéw niektérych czesci zamiennych.

[...]

[...] Konsument, ktéry zakupit produkt dlugotrwaly i potencjalnie kosztowny (na przyklad samochdéd),
bylby bezterminowo zwiazany, jesli chodzi o zakup czes$ci zewnetrznych, z producentem produktu
zlozonego. Mogloby to doprowadzi¢ do stworzenia niezdrowych warunkéw konkurencji na rynku
cze$ci zamiennych, lecz réwniez w praktyce zagwarantowaé wytwdrcy produktu zlozonego monopol
o dlugosci trwania przekraczajacej termin ochrony jego wzoru [...]”° [tlumaczenie nieoficjalne].

39. Uwazam, ze dla dobrego zrozumienia ewentualnos$ci opisanej we wniosku dotyczacym
rozporzadzenia dobrze byloby opisa¢ skutki ochrony przyznanej na podstawie wzoru wspélnotowego
na etapach projektowania nowego pojazdu samochodowego, sprzedazy tego pojazdu i wymiany czesci
w tym pojezdzie.

40. W pierwszej kolejnosci zalézmy, ze producent samochodéw opracowuje wzér nowego samochodu,
posiadajacy charakter indywidualny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Ow
producent wystepuje o ochrone wzoru wspdlnotowego dla tego pojazdu, ktéry stanowi produkt ztozony
w rozumieniu art. 3 lit. ¢) tego rozporzadzenia, i otrzymuje te ochrone. Owa ochrona zostaje réwniez
przyznana na szereg cze$ci wlaczonych do pojazdu w rozumieniu art. 4 ust. 2 wspomnianego
rozporzadzenia, takich jak zderzaki, btotniki, drzwi, lampy, czy tez obrecze kot

41. Jako wtasciciel tychze wzoréw wspdélnotowych producent samochodéw otrzymuje na mocy art. 19
rzeczonego rozporzadzenia wylaczne prawo do wykorzystywania ich i do zakazania osobom trzecim
ich uzywania bez jego zgody. Innymi slowy, producent 6w posiada monopol na korzystanie z tych
wzoréw, co umozliwia mu zakazanie osobom trzecim produkcji lub sprzedazy pojazdu lub czesci do
pojazdéw, w ktérych dane wzory wykorzystano.

4 Zobacz pkt 92 i 93 niniejszej opinii.

5 Zobacz pkt 97-110 niniejszej opinii.

6 Wniosek dotyczacy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzoréw wspdlnotowych [COM(93) 342 wersja ostateczna, s. 24,
25)].
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42. Jednakze w drugiej kolejnosci zasada wyczerpania praw przewidziana w art. 21 rozporzadzenia
nr 6/2002 ogranicza éw monopol do pierwszego wprowadzenia danych produktéw do obrotu’. Zgodnie
z tym przepisem prawa wlasciciela nie rozciagaja sie bowiem na dzialania dotyczace produktu, ktéry
zostal wprowadzony do obrotu przez wlasciciela wzoru lub za jego zezwoleniem. Zatem przy kazdej
sprzedazy samochodu prawa producenta motoryzacyjnego zostaja wyczerpane nie tylko w odniesieniu
do sprzedanego samochodu, traktowanego jako produkt ztozony, lecz réwniez w odniesieniu do kazdej
czesci tego pojazdu, ktéra bylaby chroniona z tytulu wzoru wspdlnotowego.

43. W trzeciej kolejnosci moze sie zdarzy¢, ze cze$ci wlaczone do pojazdu sprzedawanego przez
producenta samochoddéw, takie jak zderzaki, blotniki, drzwi, lampy czy tez obrecze kol, ulegna
uszkodzeniu i beda musialy zosta¢ wymienione.

44. Zgodnie z art. 19 i 21 rozporzadzenia nr 6/2002 producent samochodéw posiada monopol na
uzywanie, ograniczone do pierwszego wprowadzenia na rynek, kazdej czesci zamiennej zawierajacej
wzor, ktérego jest on wlascicielem. Tak wiec wspomniane przepisy daja producentowi prawo
sprzeciwienia si¢ produkcji lub wprowadzaniu do obrotu takich czesci bez jego zgody, i to przez caly
okres uzywania danego produktu zlozonego, czyli w niniejszym przypadku pojazdu.

45. To wlasnie 6w monopol, a mianowicie monopol wiasciciela wzoru na czesci zamienne do produktu
zlozonego, ma w pewnych okolicznosciach wyeliminowac klauzula naprawy ustanowiona w art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Klauzula ta przewiduje bowiem, ze prawa wlasciciela wzoru nie
rozciagaja si¢ na cze$ci wykorzystane w celu naprawy produktu zlozonego, aby przywréci¢ mu jego
pierwotna postac.

46. W tym miejscu pragne wskaza¢, ze w swojej aktualnej wersji klauzula naprawy prowadzi wedlug
mnie do szerokiej liberalizacji rynku czeéci zamiennych, przeciwnie niz wersja poczatkowo
zaproponowana przez Komisje, ktéra wprowadzata ograniczong liberalizacje tego rynku®.
W pierwotnej wersji zakres stosowania klauzuli naprawy byl bowiem ograniczony do czesci, ktérych
ksztalt wynikal z wygladu produktu zlozonego, takich jak lampy pojazdu. Tym samym wtlasciciele
wzoréw zachowywali monopol w zakresie czesci, ktérych ksztalt nie wynikal z wygladu produktu
zlozonego, takich jak obrecze k6t samochodowych.

47. Zniesienie tego warunku bylto jednak konieczne do tego, aby umozliwi¢ przyjecie rozporzadzenia
nr 6/2002 w ramach Rady, jak wyjasnie w dalszej czesci. Natomiast wersja ostateczna klauzuli naprawy
dotyczy wszystkich czeéci zamiennych, bez ograniczenn odnoszacych sie do ich ksztaltu.

B. W przedmiocie braku wymogu okreslenia ksztaltu czesci przez wyglad produktu zlozZonego
(pytanie drugie w sprawie C-397/16 i pytanie pierwsze w sprawie C-435/16)

48. Audi, Porsche i rzad niemiecki podniosty, ze klauzule naprawy ustanowiong w art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze stosuje sie ona wylacznie do czesci
wchodzacych w sklad danego produktu zlozonego, ,od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony
wzor”, lub, innymi stowy, do czesci, ktérych ksztalt jest okreslony przez wyglad produktu ztozonego.

7 Zasada wyczerpania praw wylacznych wlasciciela wzoru jest réwniez jedna z podstawowych zasad ochrony przyznanej na podstawie patentu,
praw autorskich lub praw do znakéw towarowych. Zobacz w szczegdlnosci art. 29 porozumienia w sprawie Jednolitego Sadu Patentowego
(Dz.U. 2013, C 175, s. 1); art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji
niektérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym (Dz.U. 2001, L 167, s. 10); art. 15 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154,
s. 1).

8 Zobacz pkt 71-78 niniejszej opinii.
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49. Argument ten sluzy interesom wlascicieli wzoréw obreczy, takich jak Audi i Porsche,
z nastepujacego powodu. Jak w spos6b bardzo szczegdtowy wyjasnily te spolki, ksztalt obreczy nie jest
uzalezniony od wygladu pojazdu. Innymi stowy, do kazdego pojazdu mozna zamontowaé wiele réznych
modeli obreczy. W zwiazku z tym taka interpretacja wylacza obrecze z zakresu stosowania art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, co umozliwitloby spétkom Audi i Porsche zachowanie monopolu na
obrecze zamienne zawierajace wzory, ktérych sa one wtascicielami.

50. Nalezy wskaza¢, ze Porsche odwotuje sie do wielu orzeczen sadéw krajowych, ktére potwierdzaja te
wyktadnie®, podczas gdy Acacia przytacza inne orzeczenia sadéw krajowych, ktére ja podwazaja .
Pragne réwniez zauwazy¢, ze sady odsylajace w niniejszych sprawach prezentuja na ten temat opinie
rozbiezne .

51. Uwazam, ze argumenty podniesione przez Audi i Porsche musza zosta¢ oddalone z nastepujacych
powoddw.

52. Po pierwsze, wymdg, zgodnie z ktérym cze$¢ zamienna musi stanowi¢ cze$¢ skltadowa produktu
zlozonego, od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony wzér, nie pojawia sie w art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002. Ten brak sam w sobie przemawia za odrzuceniem podejscia
proponowanego przez Porsche, Audi i rzad niemiecki.

53. Po drugie, nie mozna przychyli¢ sie do tego podejscia, poniewaz usuniecie tego wymogu, ktéry byt
ujety w pierwotnym wniosku Komisji, bylo konieczne, jak wykazala Komisja, aby osiagna¢
porozumienie polityczne w tonie Rady w przedmiocie przyjecia tego rozporzadzenia. Zwazywszy na
centralne znaczenie tego elementu w proponowanej przeze mnie wykladni, pragne dokladnie
przypomnie¢ zmiany, ktérych przedmiotem byl ten przepis w trakcie procesu legislacyjnego.

54. W dniu 3 grudnia 1993 r. Komisja przedstawita jednocze$nie wniosek dotyczacy rozporzadzenia '’
i wniosek dotyczacy dyrektywy w sprawie ochrony na podstawie wzoru'. Whniosek dotyczacy
rozporzadzenia mial na celu stworzenie wspdlnotowego systemu ochrony wzoréw. Wniosek dotyczacy
dyrektywy mial na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do ochrony
wzoréw w celu zredukowania przeszkdéd w swobodnym przeplywie towaréw.

55. Artykut 23 tego projektu rozporzadzenia zawieral klauzule naprawy, ktérej zakres byl ograniczony
do czesci wchodzacych w sktad produktu ztozonego, ,od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony
wzér”** [tlumaczenie nieoficjalne]. Artykut 14 projektu dyrektywy zawieral klauzule naprawy
sformutowana w prawie identyczny sposéb.

9 Wedlug Porsche nastepujace orzeczenia wylaczyly obrecze samochodowe z zakresu stosowania klauzuli naprawy: orzeczenie tribunal de
Commerce de Bruxelles (sadu gospodarczego w Brukseli, Belgia) z dnia 16 lutego 2015 r., A/12/05787; wyrok Hojesteret (sadu najwyzszego,
Dania) z dnia 10 marca 2015 r., 17/2010; Landgericht Hamburg (sad okregowy w Hamburgu, Niemcy), GRUR-RS 2015, s. 16872; Landgericht
Disseldorf (sad regionalny w Diisseldorfie, Niemcy), GRUR-RR 2016, s. 228; wyrok Audiencia Provincial de Alicante (sadu okregowego
w Alicante, Hiszpania) z dnia 18 czerwca 2010 r., 437/10; wyrok Tribunale di Bologna (sadu pierwszej instancji w Bolonii, Wiochy) z dnia
17 grudnia 2013 r., 4306/2011; wyrok Tribunale di Milano (sadu pierwszej instancji w Mediolanie, Wlochy) z dnia 27 listopada 2014 r.,
3801/2013; wyrok sadu pierwszej instancji w Helsinkach (Finlandia) nr 15/149362 z dnia 19 listopada 2015 r., sygnatura R14/5257; wyrok Svea
hovritt (sadu apelacyjnego z siedziba w Sztokholmie, Szwecja) z dnia 29 stycznia 2016 r., sygnatura O 8596-17.

10 Wedlug spétki Acacia obrecze samochodowe wiaczono do zakresu stosowania klauzuli naprawy w nastepujacych orzeczeniach: Tribunale di
Napoli (sadu pierwszej instancji w Neapolu, Wiochy) z dnia 11 listopada 2009 r., RG 35034/079; Tribunale di La Spezia (sadu pierwszej instancji
w La Spezia, Wiochy) z dnia 21 wrze$nia 2010 r., nr 66/10/18; Tribunale di La Spezia (sadu pierwszej instancji w La Spezia) z dnia 29 wrze$nia
2010 r., Proc. 75/2010 mod.18; Tribunale di Napoli (sadu pierwszej instancji w Neapolu) z dnia 11 lutego 2011 r., nr 5001/2011; Tribunale di
Milano (sad pierwszej instancji w Mediolanie) z dnia 11 czerwca 2012 r., RG 24209/12; Tribunale di Milano (sadu pierwszej instancji
w Mediolanie) z dnia 11 pazdziernika 2012 r., RG 46317/12; Corte d’appello di Napoli (sadu apelacyjnego w Neapolu) z dnia 25 wrze$nia
2013 r., nr 3678/2013.

11 Zobacz pkt 16 i 24 niniejszej opinii.

12 Whniosek dotyczacy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. 1994, C 29, s. 20).

13 Wniosek dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz.U. 1993, C 345, s. 14).

14
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56. Po wielu latach debaty miedzyinstytucjonalnej dyrektywa zostala przyjeta w dniu 13 pazdziernika
1998 r., stajac sie dyrektywa 98/71 w sprawie ochrony prawnej wzordéw.

57. Ostateczna wersja art. 14 tej dyrektywy istotnie rézni sie od pierwotnego wniosku Komisji'.
W szczegblnosci przepis ten odnosi si¢ obecnie do ,czesci sktadowej stosowanej do naprawy produktu
zlozonego w taki sposéb, by przywréci¢ mu jego wyglad poczatkowy” i nie w nim wymogu, aby dana
cze$¢ stanowila element produktu zlozonego, ,od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony wzér”,
jak przewidywatl pierwotny wniosek Komisji.

58. Po przyjeciu dyrektywy 98/71 Komisja przedstawila w dniu 21 czerwca 1999 r. zmieniony wniosek
dotyczacy rozporzadzenia, w ktérym art. 23 zostat uchylony, natomiast zostal zawarty nowy art. 10a'®.
W oczekiwaniu na rozwigzanie zharmonizowane w ramach rzeczonej dyrektywy artykul ten wykluczat
tymczasowo cze$ci zamienne z zakresu stosowania rozporzadzenia, zakazujac w tym okresie ich
rejestracji jako wzoru wspoélnotowego. Jednak w odrdznieniu od art. 14 dyrektywy 98/71, zakres
normowania tego przepisu pozostal ograniczony do czesci produktu zlozonego, ,od ktérego wygladu
uzalezniony jest wzor”".

59. Ta rozbiezno$¢ pomiedzy dyrektywa 98/71 a wnioskiem dotyczacym rozporzadzenia stanowila
jedna z gléwnych przeszkéd dla przyjecia tego projektu w Radzie, ktére wymagato jednomyslnosci
gloséw na podstawie dawnego art. 308 WE. Zdecydowana wiekszo$¢ delegacji opowiedziata sie
bowiem za zgodno$cia pomiedzy tymi dwoma aktami w tym wzgledzie *°.

60. To wlasnie w tym kontek$cie prezydencja Rady Unii Europejskiej wezwata w dniu 19 pazdziernika
2000 r. Komitet Stalych Przedstawicieli (Coreper) do ustosunkowania si¢ do trzech wariantéw przepisu
dotyczacego czesci zamiennych produktéw ztozonych, zaproponowanych, odpowiednio, przez Komisje,
prezydencje Rady i delegacje irlandzka .

»Artykut 23 — Wykorzystanie zarejestrowanego wzoru wspélnotowego do celu naprawy

Praw przyznanych przez zarejestrowany wzér wspdlnotowy nie mozna podnie$¢ wobec osoby trzeciej, ktéra co najmniej trzy lata od daty
pierwszego wprowadzenia do obrotu produktu zawierajacego wzor lub do ktérego wzdr sie odnosi wykorzystuje 6w wzor zgodnie z art. 21, pod
warunkiem ze:

a)  produkt zawierajacy wzér lub do ktérego odnosi sie wzér stanowi czes¢ sktadowa produktu zlozonego, od ktérego wygladu uzalezniony jest
chroniony wzér,

b)  wykorzystanie to ma na celu umozliwienie naprawy produktu zlozonego w sposéb prowadzacy do przywr6cenia mu jego wygladu
poczatkowego, oraz

c)  Kklienci nie zostana wprowadzeni w btad co do pochodzenia produktu wykorzystanego do naprawy” (wyrdéznienie moje).

15 ,Artykul 14 — Przepisy przej$ciowe

Az do dnia przyjecia wprowadzonych zmian do niniejszej dyrektywy, na wniosek Komisji, zgodnie
z przepisami art. 18, panstwa czlonkowskie utrzymuja w mocy istniejace przepisy prawa krajowego
odnoszace sie do uzytkowania wzoru czesci skladowej stosowanej do naprawy produktu zlozonego

w taki sposéb, by przywrdci¢ mu jego wyglad poczatkowy, i wprowadzaja zmiany do tych przepiséw,

jedynie jesli celem jest liberalizowanie rynku tych czesci”.

16 Zmieniony wniosek dotyczacy rozporzadzenia Rady (WE) w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. 2000, C 248 E, s. 3).

17 ,Artykul 10a — Przepisy przejsciowe

1. Do chwili przyjecia zmian do niniejszego rozporzadzenia, na wniosek Komisji dotyczacy tego tematu, wzér zastosowany lub zawarty
w produkcie stanowigcym cze$¢ sktadowa produktu zlozonego, od ktdrego wygladu uzalezniony jest wzdr, nie moze zostaé zarejestrowany
jako wzér wspdélnotowy.

2. Propozycja Komisji, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie przedstawiona w tym samym czasie, co zmiany, ktére proponuje Komisja w tym
zakresie na podstawie art. 18 dyrektywy [98/71] w sprawie ochrony prawnej wzordw, i uwzgledni te zmiany” [ttumaczenie nieoficjalne]
(wyréznienie moje).

18 Zobacz sprawozdanie prezydencji dla Komitetu Stalych Przedstawicieli (Coreper) nr 12420/2000 z dnia 19 pazdziernika 2000 r., pkt 6, dostepne
na stronie internetowej pod adresem http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12420-2000-INIT/fr/pdf, ktére wskazuje, ze
»[z]decydowana wiekszo$¢ delegacji zazadala, aby brzmienie art. 10a oraz motywu 13 zostalo zblizone do art. 14 tej dyrektywy, poniewaz
brzmienie zaproponowane przez Komisje moze wykluczy¢ wiecej czesci z ochrony niz czesci, o ktérych mowa w art. 14 dyrektywy”. Zobacz
takze sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 8107/00 z dnia 5 maja 2000 r., s. 2, dostepne na stronie internetowej pod adresem:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8107-2000-INIT/fr/pdf.

19 Sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 12420/00 z dnia 19 pazdziernika 2000 r., pkt 9.
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61. Dwa pierwsze warianty tego przepisu zachowaly wymog, zgodnie z ktérym cze$¢ powinna stanowic
cze$¢ sktadowa produktu zlozonego, ,0d ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony wzér”. Natomiast
wymogu tego nie bylo juz w sformulowaniu trzeciego wariantu, zaproponowanym przez delegacje
irlandzka *.

62. To wlasnie ten trzeci wariant, jako jedyny pozwalajacy na konwergencje pomiedzy dyrektywa 98/71
a wnioskiem dotyczacym rozporzadzenia w odniesieniu do cze$ci produktéw zlozonych, stal sie
przedmiotem zgody w ramach Coreperu w trakcie spotkania w dniu 25 pazdziernika 2000 r.*.

63. Jak wynika z prac przygotowawczych, zniesienie wymogu, zgodnie z ktérym cze$¢ musi stanowic¢
cze$¢ skladowa produktu zlozonego, ,od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony wzér”, bylo
konieczne, aby umozliwi¢ przyjecie rozporzadzenia przez Rade, blisko osiem lat po pierwotnym
wniosku Komisji. Tak wiec porozumienie polityczne zawarte w Radzie opiera sie na przyjeciu klauzuli
naprawy w odniesieniu do cze$ci produktu zlozonego o zakresie szerszym niz pierwotnie
zaproponowany przez Komisje, ze szkoda dla intereséw wlascicieli wzoréw.

64. Moim zdaniem interpretacja sugerowana przez Audi, Porsche oraz rzad niemiecki polega wiasnie
na podwazeniu owego porozumienia politycznego poprzez ograniczenie zakresu art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002 do czesci, ktorych ksztalt jest okres$lony przez wyglad produktu zlozonego.

65. W mojej ocenie opisane powyzej okolicznosci przyjecia rozporzadzenia nr 6/2002 stoja na
przeszkodzie takiej wykladni, ktéra doprowadzilaby do przywrécenia na drodze sadowej wymogu,
ktéry zostal usuniety w trakcie procesu legislacyjnego.

66. Dodam, ze zaden z elementéw przedstawionych przez Audi, Porsche i rzad niemiecki nie moze
podwazy¢ mojego stanowiska w tym wzgledzie.

67. Wedlug pierwszego argumentu taka wykladnia jest zgodna z celem realizowanym przez art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, ktérym jest zapobieganie istnieniu monopolu na sprzedaz czesci
zamiennych®. Zgodnie z tym argumentem tego rodzaju ryzyko nie istnialoby w przypadku, gdyby
ksztalt czesci nie byl okres$lony przez wyglad produktu zlozonego, czyli wlasnie w przypadku obreczy
kota samochodowego. Swiadczy¢ ma o tym silna konkurencja istniejaca na rynku obreczy, poniewaz
konsumenci maja mozliwos¢ wyboru miedzy wieloma modelami oferowanymi przez szereg
wytwércow. W kontekscie spraw w postepowaniach gltéwnych Acacia mialaby zatem swobode
tworzenia nowych modeli obreczy niezawierajacych wzoréw, ktérych Audi oraz Porsche sa
wlascicielami, gdyz ksztalt obreczy nie jest okre$lony przez wyglad pojazdu.

68. Wedlug drugiego z argumentéw podniesionych przez te strony taka wykladnia jest zgodna
z brzmieniem motywu 13 rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry odnosi si¢ do czesci produktu zlozonego,
»0d ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony wzér”.

69. Uwazam, iz argument ten nalezy odrzuci¢ z trzech nastepujacych powodéw.

70. W pierwszej kolejnosci uwazam, ze argumenty te, niezaleznie od ich ewentualnej zasadnos$ci, nie
moga prowadzi¢ do ograniczenia zakresu art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 poprzez ponowne
wprowadzenie, w drodze wykladni, wymogu, ktérego likwidacja byla konieczna, aby osiagnac
porozumienie polityczne w tonie Rady.

20 Sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 12420/00 z dnia 19 pazdziernika 2000 r., s. 9-11.

21 Pismo prezydencji do Grupy Roboczej ds. Wlasnosci Intelektualnej (Wzory) nr 12811/00 z dnia 27 pazdziernika 2000 r., s. 1, 2, dostepne na
stronie internetowej pod adresem: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2000-INIT/fr/pdf.

22 Zobacz pkt 38 niniejszej opinii.
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71. W drugiej kolejnosci uwazam, ze w przeciwienstwie do tego, co utrzymuja Audi, Porsche i rzad
niemiecki, zniesienie tego wymogu przez prawodawce Unii uzasadnia cel w postaci zapobiegania
monopolom na rynku czesci zamiennych.

72. Prawda jest, ze monopol wlasciciela wzoru jest szerszy, gdy ksztalt czesci jest okreslony przez
wyglad produktu zlozonego. Tytulem przykladu, jesli ksztalt lampy jest okre$lony przez wyglad
pojazdu, a lampa ta zawiera chroniony wzér, zadna osoba trzecia nie moze wytwarzaé ani sprzedawac
lamp zastepczych bez zgody wtasciciela wzoru. Miedzy stronami bezsporne jest, ze w takim wypadku
klauzula naprawy powinna by¢ stosowana w celu liberalizacji rynku czes$ci zamiennych, umozliwiajac
osobom trzecim uzywanie spornego wzoru.

73. Nie zmienia to faktu, ze wlasciciel wzoru posiada takze monopol, chociaz bardziej ograniczony, gdy
ksztalt czesci nie jest okreslony przez wyglad pojazdu, tak jak w przypadku obreczy samochodowych.
W takim przypadku inni producenci maja swobode w zakresie opracowania cze$ci zamiennych
niezawierajacych wzoréw chronionych, a wilasciciel nie moze sie temu sprzeciwi¢. Jednakze wtasciciel
6w zachowuje co do zasady prawo zakazania produkcji lub wprowadzania do obrotu obreczy
stanowiacych repliki obreczy zaprojektowanych przez niego. To wlasnie kwestia owego
»ograniczonego” monopolu byla przedmiotem rozbieznych ocen w trakcie procesu legislacyjnego
i w ramach niniejszej sprawy.

74. Wylaczajac z klauzuli naprawy czesci, ktérych ksztalt nie jest okreslony, takie jak obrecze
zamienne, pierwotny wniosek Komisji zachowywal 6w ,ograniczony” monopol wtasciciela wzoru,
zgodnie z wykladnia zaproponowana przez Audi, Porsche i rzad niemiecki. Zgodnie z tym pierwszym
podejéciem Audi ma prawo sprzeciwi¢ sie zastapieniu uszkodzonej obreczy Audi obrecza stanowiaca
jej replike wyprodukowana przez Acacie. W ten sposéb propozycja ta wprowadzala ograniczona
liberalizacje rynku czesci zamiennych.

75. Natomiast wersja ostateczna klauzuli naprawy, ktéra odnosi sie do wszystkich czeéci produktéow
zlozonych, skutkuje zniesieniem ,ograniczonego” monopolu wlasciciela wzoru, zgodnie z wykladnia
zaproponowana przez spotke Acacia, rzady wloski i niderlandzki oraz Komisje. Zgodnie z tym drugim
podejéciem Audi nie ma prawa sprzeciwi¢ sie zastapieniu uszkodzonej obreczy Audi obrecza
stanowigca jej replike wyprodukowana przez Acacie. Podejscie to prowadzi do szerokiej liberalizacji
rynku cze$ci zamiennych.

76. W konsekwencji poprzez zniesienie wymogu, zgodnie z ktérym ksztalt czesci musi by¢ okreslony
przez wyglad produktu zlozonego, prawodawca Unii moim zdaniem dokonal wyboru na rzecz
szerokiej liberalizacji rynku czesci zamiennych. Z punktu widzenia konsumenta liberalizacja ta
w przypadku konieczno$ci naprawy daje mozliwo$¢ nabycia obreczy zamiennej wyprodukowanej przez
osobe trzecig i posiadajacej wyglad oryginalnej obreczy, ktéra zostala uszkodzona, bez koniecznosci
zakupu obreczy zamiennej wyprodukowanej przez wlasciciela wzoru. Innymi slowy, w przypadku
naprawy konsument nie jest zwigzany wyborem, ktérego dokonal przy nabyciu pojazdu.

77. Podkreslam, ze wykladnia ta znajduje potwierdzenie w art. 14 dyrektywy 98/71, ktéry powinien
stanowi¢ przedmiot przegladu wspdlnie z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 zgodnie z ust. 2 tego
artykutu.

78. W rzeczywisto$ci bowiem, o ile przepis ten pozwala panstwom czlonkowskim na utrzymanie
przepisow krajowych okreslajacych klauzule naprawy, o tyle wyjasnia on, Ze owe panstwa
czlonkowskie moga wprowadzi¢ zmiany do tych przepiséw, ,jedynie jesli celem jest liberalizowanie
rynku tych czesci”. Moim zdaniem przepis ten potwierdza, ze zamiarem prawodawcy Unii byta
liberalizacja rynku czesci zamiennych.
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79. W trzeciej kolejnosci, jesli chodzi o motyw 13 rozporzadzenia nr 6/2002, Komisja podnosi, ze
pozostawienie wyrazenia ,od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony wzoér” wynika z braku
koordynacji miedzy motywem i przepisem ustanawiajacym klauzule naprawy.

80. Chociaz na podstawie dokumentéw opublikowanych przez Rade rozstrzygniecie tej kwestii
z calkowita pewnoscia nie wydaje mi sie mozliwe, to za stanowiskiem tym przemawia moim zdaniem
szereg poszlak. Po pierwsze, mozliwe jest, Zze pozostawienie tego wyrazenia wynika z przyjecia przez
Coreper propozycji delegacji irlandzkiej, ktéra to propozycja nie obejmowata poprawki zmierzajacej do
zmiany tekstu motywu®. I tak, tekst kompromisu opublikowany przez prezydencje Rady w nastepstwie
spotkania Coreperu zawieral wersje motywu 13 oparta na drugim wariancie (prezydencji) i wersje
omawianego przepisu w wariancie trzecim (delegacji irlandzkiej)*. Rozbiezno$¢ ta utrzymatla sie
w toku debaty na forum Rady®, i to do czasu przyjecia ostatecznego tekstu w dniu 12 grudnia 2001 r.

81. Po drugie, przypominam, ze wiekszo$¢ delegacji wyrazila wole wprowadzenia uzgodnienia miedzy
z jednej strony brzmieniem motywu i klauzuli naprawy we wniosku dotyczacym rozporzadzenia
a z drugiej strony brzmieniem art. 14 dyrektywy 98/71*. Tymczasem wyrazenie ,,od ktérego wygladu
uzalezniony jest chroniony wzér” zostalo usuniete z tresci tego artykulu w trakcie prac
legislacyjnych ”. Okolicznos$ci te potwierdzaja réwniez teze Komisji, zgodnie z ktéra zachowanie tego
wyrazenia w brzmieniu motywu 13 rozporzadzenia nr 6/2002 bylo wynikiem braku koordynacji
z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia, na co wskazala Komisja.

82. W kazdym razie uwazam, ze tre$¢ motywu, ktdry jest pozbawiony jakiejkolwiek mocy wiazacej, nie
moze prowadzi¢ do ograniczenia zakresu przepisu rozporzadzenia poprzez ponowne wprowadzenie
warunku, ktérego zniesienie bylo konieczne do osiagnigecia porozumienia politycznego w tonie Rady.

83. Z powyzszych rozwazan wnioskuje, ze zakres art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nie jest
ograniczony do cze$ci wchodzacych w sklad produktu zlozonego, ,od ktérego wygladu uzalezniony
jest chroniony wzor”, ktéry to wymag zostal jednoznacznie odrzucony przez prawodawce Unii.

C. W przedmiocie warunkow okreslonych w art. 110 ust. 1 rozporzgdzenia nr 6/2002 (drugie
pytanie postawione w sprawie C-435/16)

84. Na podstawie tresci art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 moga zosta¢ okreslone dwa warunki,
jeden odnoszacy si¢ do istnienia cze$ci skladowej produktu zlozonego, a drugi zwigzany
z wykorzystaniem tej cze$ci do naprawienia tego produktu zlozonego w celu przywrécenia mu jego
pierwotnej postaci.

1. Istnienie czesci sktadowej produktu ztozonego

85. Pierwszy warunek polega na istnieniu ,czesci skladowej produktu ztozonego”. Pragne podkresli¢, ze
rozporzadzenie nr 6/2002 nie zawiera definicji tego pojecia.

23 Sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 12420/00 z dnia 19 pazdziernika 2000 r., s. 11.

24 Zobacz pkt 60 i 61 niniejszej opinii. Zobacz pismo prezydencji do Grupy Roboczej ds. Wlasnosci Intelektualnej (Wzory) nr 12811/00 z dnia
27 pazdziernika 2000 r.

25 Zobacz w szczeg6lnosci sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 13103/00 z dnia 9 listopada 2000 r., s. 6, 9, dostepne na stronie internetowej
pod adresem http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13103-2000-INIT/fr/pdf; sprawozdanie prezydencji dla Coreperu nr 13641/00
z dnia 21 listopada 2000 r., s. 4, 6, dostepne na stronie internetowej pod adresem
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13641-2000-INIT/fr/pdf; sprawozdanie prezydencji dla Rady (Rynek wewnetrzny, sprawy
konsumentéw i turystyka) nr 13749/00 z dnia 24 listopada 2000 r., s. 7, dostepne na stronie internetowej pod adresem
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13749-2000-INIT/fr/pdf.

26 Zobacz przypis 18.

27 Zobacz pkt 57 niniejszej opinii.
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86. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z wymogu jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasady
réwnego traktowania wynika, ze tres¢ przepisu prawa Unii, ktéry nie zawiera wyraznego odestania do
prawa panstw czlonkowskich do celéw ustalenia jego znaczenia i zakresu, powinna zwykle by¢ w calej
Unii przedmiotem autonomicznej i jednolitej wykladni, ktéra nalezy ustala¢ z uwzglednieniem
kontekstu tego przepisu oraz zamierzonego celu danego uregulowania®.

87. Zgodnie z tym orzecznictwem liczne elementy definicji moga zosta¢ wywnioskowane z kontekstu
art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

88. Po pierwsze, art. 3 lit. ¢) tego rozporzadzenia definiuje ,produkt zlozony” jako produkt, ktéry
sklada sie z wielu czesci, ktére moga by¢ zastepowane w sposéb pozwalajacy na rozlozenie i ponowne
zlozenie tego produktu. Ponadto art. 3 lit. b) tego rozporzadzenia definiuje pojecie ,produktu” jako
obejmujace kazdy wytwdr przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to miedzy innymi czesci
przeznaczone do pofaczenia ich w produkt ztozony.

89. Po drugie, jak wynika z brzmienia art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, wykorzystanie danej
czes$ci skladowej powinno umozliwi¢ naprawe produktu ztoZomnego. To doprecyzowanie oznacza, ze
cze$¢ musi by¢ konieczna do zwyklego uzywania produktu zlozonego lub, innymi stowy, ze
niesprawnos$¢ lub brak tej cze$ci moze uniemozliwia¢ zwykle uzywanie tego produktu. Miedzy
stronami bezsporne jest, ze taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do obreczy samochodowych.
Natomiast warunek ten, jak mi sie wydaje, wyklucza zwlaszcza akcesoria samochodowe, takie jak
foteliki dla dzieci, bagazniki dachowe lub systemy naglo$nienia, jak stusznie zauwazy! rzad niemiecki.

90. Po trzecie, art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 moze dotyczy¢ jedynie czesci, ktére podlegaja
ochronie na podstawie wzoru wspélnotowego. W braku takiej ochrony przewidziany w tym przepisie
wyjatek jest bowiem bezprzedmiotowy.

91. W konsekwencji omawiany przepisu moze dotyczy¢ jedynie czeéci spelniajacych miedzy innymi
warunki okreslone w art. 4 ust. 2 tego rozporzadzenia. W rzeczywistosci, gdy warunki te nie sa
spelnione, cze$¢ nie moze korzysta¢ z ochrony na podstawie wzoru wspélnotowego ustanowionej
przez rozporzadzenie nr 6/2002. Tym samym klauzula naprawy moze dotyczy¢ jedynie czesci, ktore
po wlaczeniu ich do produktu zlozonego pozostaja widoczne przy zwyklym uzywaniu produktu
i ktérych widoczne cechy, jako takie, spetniaja wymogi nowosci i indywidualnego charakteru.

92. Z powyzszego wynika, ze pojecie ,czesci skladowej produktu zlozonego” w rozumieniu art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 dotyczy produktu:

— wlaczonego do innego produktu, ktéry jest uznany za ,produkt ztozony”,

— ktéry moze zosta¢ zdemontowany i zastapiony,

— ktoéry jest konieczny do zwyktego uzywania produktu ztozonego oraz

— ktéry pozostaje widoczny przy zwyklym uzywaniu tegoz produktu zlozonego.

93. Moim zdaniem nie ulega watpliwosci, ze obrecz samochodowa spelnia te warunki, a zatem
powinna by¢ uwazana za ,cze$¢ sktadowa produktu zlozonego” w rozumieniu tego przepisu.

28 Zobacz w szczegblnosci wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, pkt 21), ktory dotyczyl wyktadni stéw ,szczegdlne
powody”, znajdujacych si¢ w art. 98 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
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94. Niemniej jednak Porsche podnosi, ze obrecze samochodowe nie moga by¢ traktowane jako czesci
sktadowe produktu zlozonego w rozumieniu tego przepisu. Zgodnie z tym argumentem wyglad lub
sestetyka” obreczy sa niezalezne od wygladu samochodu, co oznacza, ze konsument moze swobodnie
wybra¢ obrecze, w ktére zamierza wyposazy¢ swoj pojazd w celu nadania mu specyficznego wygladu.

95. Pragne zauwazy¢, ze argument ten sprowadza si¢ do twierdzenia, iz obrecze nie moga by¢ objete
klauzula naprawy ze wzgledu na to, ze ich ksztalt nie jest okreslony przez wyglad pojazdu w tym
znaczeniu, ze ten sam pojazd moze by¢ wyposazony w rézne modele obreczy *. Wystarczy, ze zaznacze
w tym wzgledzie, iz w ten sposéb Porsche zwraca si¢ do Trybunalu o ponowne wprowadzenie wymogu
wyraznie odrzuconego przez prawodawce Unii, jak wyjasnitem w pkt 48—83 niniejszej opinii.

96. Z powyzszego wnioskuje, ze pojecie ,czesci sktadowej produktu zlozonego” nie jest ograniczone do
czesci, ktorych ksztalt jest okre$lony przez wyglad produktu zlozonego, lecz odnosi si¢ ono do kazdego
produktu wiaczonego do innego produktu, o ile ten ostatni jest uznany za ,produkt ztozony”, ktéry
moze zosta¢ zdemontowany i zastapiony, ktéry jest konieczny do zwyklego uzywania produktu
ztozonego i ktory pozostaje widoczny przy zwyklym uzywaniu owego produktu ztozonego.

2. Wykorzystanie czesci skladowej do celow naprawy produktu ztozonego w taki sposob, by przywrdcic
mu jego pierwotng postac

97. Zgodnie z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 druga przestanke stanowi to, ze czes¢ powinna
by¢ ,wykorzystywan[a], w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celéw naprawy [...] produktu zlozonego, aby
przywroci¢ mu jego pierwotna postac”.

98. Pojecie ,wykorzystywania” zawarte w art. 19 ust. 1 tego rozporzadzenia zostalo zdefiniowane
szeroko, tak ze obejmuje kazde wykorzystanie cze$ci do celéw naprawy.

99. Pragne podkreslic w pierwszej kolejnosci, ze cel naprawy produktu zlozonego pociaga za soba
znaczne ograniczenie zakresu stosowania art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Wymodg ten
wyklucza bowiem w szczegdlnosci wszelkie przypadki wykorzystania czesci do celéw ozdobnych lub
z wygody, takie jak wymiana obreczy z powoddéw estetycznych.

100. Innymi stowy, wyjatek od ochrony na podstawie wzoru wspdlnotowego jest zastrzezony dla
przypadkéw wykorzystania czesci komniecznych z uwagi na niesprawno$¢ produktu ztozonego, czyli stan
uniemozliwiajacy zwykle uzywanie tego produktu. Taka niesprawno$¢ moze by¢ spowodowana moim
zdaniem albo przez niesprawno$¢ samej czeéci, albo przez brak tej czesci, w szczegdélnosci
w przypadku kradziezy *.

101. W tym wzgledzie okoliczno$¢, ze obrecze nabyte odrebnie od pojazdu moglyby by¢ w praktyce
wykorzystywane gléwnie do celéw ozdobnych, a nie w celu naprawy, nie moze sam w sobie
uzasadnia¢ wykluczenia obreczy z zakresu stosowania tego przepisu.

102. W drugiej kolejnosci art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wyjasnia jeszcze, ze naprawa
powinna by¢ dokonywana w celu przywrécenia produktowi zlozonemu jego pierwotnej postaci.

103. Zwracam uwage, ze wymog ten dotyczy postaci produktu zlozonego, a nie postaci czesci.
W zwiazku z tym wymdg ten oznacza, ze wymiana niesprawnej cze$ci musi mie¢ wplyw na postaé
produktu ztozonego. Innymi stowy, czes¢ ta musi by¢ elementem wygladu produktu zlozonego.

29 Zobacz pkt 49 niniejszej opinii.
30 Przypominam w tym wzgledzie, ze wymdg naprawienia produktu zlozonego oznacza, iz dana cze$¢ jest niezbedna w celu zwyklego uzywania
tego produktu. Zobacz pkt 89 niniejszej opinii.
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104. Jestem zdania, ze cze$¢, o ktérej mowa w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, bedzie
w sposOb nieunikniony elementem wygladu produktu zlozonego ze wzgledu na powigzanie tego
przepisu z art. 4 ust. 2 tego rozporzadzenia®. Jak wyjasnitem bowiem powyzej, jedynie czesci, ktére
pozostaja widoczne przy zwyklym uzywaniu produktu zlozonego, moga korzysta¢ z ochrony na
podstawie wzoru wspélnotowego i, co za tym idzie, by¢ objete klauzula naprawy. Czesé¢, ktéra pozostaje
widoczna, w sposéb nieunikniony jest elementem wygladu produktu zlozonego, tak wtlasnie, jak
w szczeg6lnosci obrecze samochodowe.

105. Niemniej jednak, aby méc skorzystac z rzeczonego wyjatku, konieczne jest jeszcze, aby naprawa
zostala dokonana w celu przywrdcenia produktowi zlozonemu jego pierwotnej postaci. Moim zdaniem
wymog ten oznacza, ze cze$¢ zamienna musi mie¢ wyglad identyczny z czescia, ktdéra zostala
pierwotnie wykorzystana w danym produkcie zlozonym.

106. Ponadto pojecie ,postaci” powinno moim zdaniem by¢ interpretowane w $wietle definicji ,wzoru”
w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, w ten sposdb, ze oznacza ono w szczegdlnosci
posta¢ wynikajaca z cech linii, konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw samego
produktu lub jego ornamentacji.

107. W konteksécie spraw w postepowaniach gléwnych wymoég ten oznacza, ze posta¢ obreczy
wykorzystywanej do naprawy powinna by¢ identyczna z postacia obreczy pierwotnie zamontowanej
w pojezdzie, w szczegdlnosci w odniesieniu do cech linii, konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub
materialéw obreczy lub jej ornamentacji.

108. Wskazuje w tym wzgledzie, Zze umieszczenie znaku towarowego posiadanego przez
przedsiebiorstwo trzecie, takiego jak znak WSP Italy umieszczany przez Acacie na produkowanych
przez nia obreczach™®, nie moze oznaczaé, ze postaé cze$ci rézni sie od postaci oryginalnej czedci
opatrzonej znakiem towarowym posiadanym przez wlasciciela wzoréw wspélnotowych — takich jak
Audi lub Porsche. Gdyby bowiem tak bylo, wytaczne prawa posiadane przez wiascicieli na podstawie
ochrony znakéw towarowych pozwolilyby im na zredukowanie do zera zakresu art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002 .

109. Audi i rzad niemiecki zaproponowaly réwniez, aby interpretowaé warunek dotyczacy
przywrdcenia pierwotnej postaci produktu ztozonego w ten sposéb, ze wymaga on, aby ksztalt czesci
byl okreslony przez wyglad produktu ztozonego. Wystarczy, ze jeszcze raz zaznacze w tym wzgledzie, iz
w ten sposob strony te zwracaja si¢ do Trybunalu o ponowne wprowadzenie wymogu wyraznie
odrzuconego przez prawodawce Unii*.

110. Podsumowujac, aby czes¢ mogla zosta¢ objeta wyjatkiem ustanowionym w art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002, powinna ona zosta¢ wykorzystana ,do celéw naprawy tego produktu
zlozonego” — co wyklucza wykorzystanie do celéw ozdobnych lub z wygody — oraz ,aby przywrdci¢
mu jego pierwotna posta¢”, co oznacza, ze postac czesci zamiennej jest identyczna z postacia czesci
pierwotnie zamontowanej w danym produkcie zlozonym.

31 Zobacz pkt 91 niniejszej opinii.

32 Zobacz pkt 13 i 19 niniejszej opinii.

33 Trybunal mial juz okazje orzec, ze art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002 nie zezwala producentom czesci zamiennych, takim jak Acacia, na
opatrywanie tych cze$ci znakiem towarowym zarejestrowanym przez producenta samochodéw bez jego zgody. Zobacz pkt 133 niniejszej opinii.

34 Zobacz pkt 48—83 niniejszej opinii.
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D. W przedmiocie srodkow ostrozmnosci, ktore producent lub oferent czesci produktu zlozZonego
powinien podjg¢ w odniesieniu do poszanowania warunkow wykorzystania okreslonych
w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 (pytanie trzecie w sprawie C-397/16 oraz pytania
trzecie i czwarte w sprawie C-435/16)

111. Pytanie trzecie w sprawie C-397/16 oraz pytania trzecie i czwarte w sprawie C-435/16 dotycza
srodkéw ostroznosci, ktére producent lub oferent czesci zamiennych, ktéry chece skorzystaé z art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, powinien podja¢ w celu upewnienia sig¢, ze odnosne czesci sa
wykorzystane przy poszanowaniu warunkéw wykorzystania okreslonych w tym przepisie *.

112. Dla przypomnienia, warunki te dotycza wykorzystania czes$ci sktadowej do naprawy produktu
zozonego, aby przywrdci¢ mu jego pierwotna postaé™.

113. Pragne stwierdzi¢, ze w brzmieniu art. 110 regulaminu nr 6/2002 nie odniesiono si¢ wyraznie do
$rodkéw ostroznosci, ktére moga by¢ wymagane od producenta lub oferenta czesci w zakresie
przestrzegania warunkéw wykorzystania. W konsekwencji Trybunalowi przypada dokonanie wykladni
tego przepisu w celu ustalenia tresci srodkéw, ktére moga by¢ od nich wymagane, jezeli pragna
skutecznie powota¢ si¢ na klauzule naprawy w celu odebrania skutecznosci prawom wylacznym
wlasciciela wzoru.

114. W tym wzgledzie nie sadze, w przeciwienistwie do Audi, Porsche i rzadu niemieckiego, aby
mozliwa byla wykladnia zawezajaca klauzuli naprawy, a to z nastepujacych powoddéw.

115. Po pierwsze, niezaleznie od swojego brzmienia, warunek ten nie jest przepisem przej$ciowym
w rozumieniu orzecznictwa Trybunalu, czyli przepisem, ktérego stosowanie jest ograniczone w czasie
w celu ulatwienia przejécia do przepiséw ostatecznych®. Prawda jest, ze zgodnie z jego brzmieniem
przepis ten stosuje si¢ ,[d]o chwili przyjecia zmian do niniejszego rozporzadzenia, na wniosek
Komisji”. Regula ta ma jednak réwniez zastosowanie do pozostalych przepiséw rozporzadzenia, ktére
z istoty rzeczy obowiazuja do momentu ich zmiany na wniosek Komisji.

116. W rzeczywistosci, jak podkreslita Komisja, klauzula naprawy, ktéra weszla w zycie w dniu 6 marca
2002 r. na mocy art. 111 ust. 1 tego rozporzadzenia, ma zastosowanie przez czas nieokreslony.

117. Po drugie, klauzula naprawy nie stanowi odstepstwa od podstawowej zasady prawa Unii, co
rowniez mogloby uzasadnia¢ wykladnie zawezajaca, lecz stanowi przepis przyczyniajacy sie do
zachowania réwnowagi miedzy sprzecznymi interesami, a mianowicie interesami wlascicieli i oséb
trzecich w zakresie ochrony wzoréw.

35 W $wietle szerokiej definicji pojecia ,uzywania” ustanowionej w art. 19 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wytwarzanie lub sprzedaz produktu,
w ktérym wzor jest zawarty badZ zastosowany, lub skltadowanie takiego produktu w tych celach bez zgody wtlasciciela wzoru naruszaja jego
prawa wylaczne.

36 Wskazuje w tym wzgledzie, ze spelnienie pierwszego z warunkéw omoéwionych w poprzedniej czesci, dotyczacego istnienia czesci produktu
zlozonego, jest uzaleznione nie od przyjecia srodkéw ostrozno$ci przez producenta lub oferenta, lecz wylacznie od obiektywnych cech
rozpatrywanego produktu, o ktérych mowa w pkt 92 niniejszej opinii.

37 Trybunal dokonal wykladni takich przepiséw przejsciowych w szczegélnosci w wyrokach: z dnia 23 marca 1983 r., Peskeloglou (77/82,
EU:C:1983:92, pkt 11, 12); z dnia 5 grudnia 1996 r., Merck i Beecham (C-267/95 i C-268/95, EU:C:1996:468, pkt 23, 24); a takze z dnia
12 czerwca 2008 r., Komisja/Portugalia (C-462/05, EU:C:2008:337, pkt 53, 54).
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118. Jak wyjasnitem powyzej*, klauzula naprawy zmierza do szerokiej liberalizacji rynku czesci
zamiennych, uniemozliwiajac wlascicielowi wzoru dochodzenie jego praw wylacznych w odniesieniu
do uzywania cze$ci zamiennych zawierajacych wzér, ktérego jest on wlascicielem, i to przez caly okres
uzywania danego produktu zlozonego. Wprowadzajac wyjatek od ochrony wzoru wspdlnotowego,
klauzula ta przyczynia sie do zachowania réwnowagi pomiedzy prawami wylacznymi wlascicieli wzoréw
i prawami oséb trzecich poprzez umozliwienie tym ostatnim uzywania wzoréw tych pierwszych w celu
naprawy produktu zlozonego.

119. W konsekwencji wykladnia tej klauzuli powinna pozwoli¢ zachowaé skuteczno$¢ (effet utile)
szerokiej liberalizacji zamierzonej przez prawodawce Unii w odniesieniu do rynku czeséci zamiennych.

120. To wlasnie w $wietle tych elementéw nalezy okresli¢ tre$¢ $rodkéw ostroznosci, ktére moga by¢
wymagane od producenta lub oferenta czesci. Kluczowa trudno$¢ w tym zakresie polega na tym, ze
dzialalno$¢ producenta lub oferenta prowadzona jest na etapie wczes$niejszym niz czynno$¢ naprawy
mogaca naleze¢ do zakresu art. 110 ust. 1 rozporzz}dzema nr 6/2002. Innymi stowy, omawiane $rodki
ostrozno$ci dotycza warunkoéw, w jakich cze$¢ zostanie wykorzystana w przysztosci i najczesciej przez
osoby trzecie.

121. W tym wzgledzie Trybunalowi zaproponowano trzy podejscia, oparte, odpowiednio, na obowiazku
zagwarantowania, na o$wiadczeniu i na nalezytej staranno$ci. To ostatnie podejscie, ktéra wydaje sie
najbardziej zdatne do zapewnienia skutecznosci (effet utile) klauzuli naprawy, jest przeze mnie
preferowane.

122. Pierwsze podejscie, ktére opiera si¢ na obowigzku zagwarantowania, polega na wymaganiu od
producenta i od oferenta, aby zagwarantowali, ze czes$ci zamienne, ktére produkuja lub sprzedaja,
zostana wykorzystane ,do naprawy produktu zlozonego w taki sposéb, by przywréci¢ mu jego
pierwotna posta¢”. Moim zdaniem taki obowiazek zagwarantowania zmniejszalby w nadmiernym
stopniu skuteczno$¢ (effet utile) art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

123. Po pierwsze, taki obowiazek zagwarantowania zmuszalby producenta i oferenta do oferowania do
sprzedazy czesci zamiennych wyltacznie w przypadku, w ktérym z géry mieliby oni pewno$¢, ze czesci
te zostana wykorzystane na warunkach okreslonych powyzej.

124. W tym duchu spétka Audi zaproponowala zobowiazanie producentéw obreczy stanowiacych
repliki do dystrybuowania ich produktéw wylacznie wéréd warsztatéw naprawczych i do upewnienia
sie, ze warsztaty te wykorzystuja je wylacznie do napraw. Spétka Porsche zasugerowala zakaz
sprzedazy obreczy stanowiacych repliki miedzy producentami i dystrybutorami, jesli taka sprzedaz
dotyczy liczby zbyt duzej, aby mozliwe bylo zweryfikowanie przestrzegania powyzszego przepisu.
Dodam, ze w skrajnym przypadku mozna sobie wyobrazi¢, iz producent bylby uprawniony do
wyprodukowania repliki obreczy dopiero w razie odpowiedniego wykazania konieczno$ci naprawy.

125. Jednakze takie restrykcje w odniesieniu do dziatalno$ci handlowej producentéw i oferentéw czesci
doprowadzilyby do ograniczenia ich dostepu do rynku czesci zamiennych, co staloby w sprzecznosci
z celem liberalizacji realizowanym przez art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Propozycja Audi
pomija przede wszystkim mozliwo§¢ dokonywania napraw poza warsztatami, w szczegélnosci
samodzielnie przez uzytkownika koncowego. Nastepnie, propozycja Porsche wykluczytaby repliki
obreczy z oferty dystrybutoréw, ktérzy notuja duze obroty handlowe. Wreszcie, produkcja replik
obreczy w przypadku wykazania koniecznosci naprawy powodowalaby po stronie wytwdrcéw utrate
korzysci wynikajacych z ekonomii skali oraz prowadzitaby do opdznien w dostepnosci tych obreczy,
z korzyscia dla obreczy oryginalnych sprzedawanych przez wiascicieli wzoréw.

38 Zobacz pkt 43—47 i 71-78 niniejszej opinii.
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126. Po drugie, taki obowigzek zagwarantowania czynilby producentéw i oferentéw odpowiedzialnymi
za czynnosci wszystkich podmiotéw dzialajacych na dalszych etapach tancucha dystrybucji, i to az do
uzytkownika koncowego. W ten sposoéb producent i oferent mogliby zosta¢ pociagnieci do
odpowiedzialno$ci za wykorzystanie repliki obreczy przez uzytkownika koncowego do celéw
ozdobnych. W tym wzgledzie Acacia i Komisja stusznie podnosza, ze wymaganie od producenta lub
oferenta czesci, aby wprowadzil on system nadzoru czynnos$ci zaréwno podmiotéw gospodarczych
znajdujacych sie na dalszym etapie dystrybucji, jak 1 uzytkownikéw koncowych, bytoby
nieproporcjonalne.

127. Dodam, ze wlasciciel wzoru zawsze moze, jesli uzna, ze warunki wykorzystania ustanowione
w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nie sa spelnione, dochodzi¢ swych praw od danego
uzytkownika.

128. Z tych wzgledéw uwazam, ze nie mozna wymagac¢ od producenta lub oferenta, aby gwarantowali
oni, ze stanowiace repliki czesci, ktére produkuja lub sprzedaja, beda wykorzystywane na warunkach
okreslonych powyze;j.

129. Drugie proponowane Trybunalowi podej$cie sprowadza si¢ do nalozenia na producenta lub
oferenta cze$ci obowiazku uzyskania od odbiorcy o$wiadczenia, iz nie zastosuje on czesci do celéow
innych niz cel przewidziany w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002%.

130. Takie podej$cie wydaje mi si¢ nadmiernie rygorystyczne, poniewaz uniemozliwia producentom
i oferentom postuzenie si¢ innymi Srodkami ostroznosci, ktére moglyby okaza¢ sie adekwatne
w ramach ich dzialalnosci. Ponadto mozna mie¢ watpliwos$ci co do skutecznosci tego podejscia.
W rzeczywistosci mozna sobie wyobrazi¢, ze producent lub oferent uzyskuje formalnie takie
o$wiadczenie, wiedzac, ze odbiorca nie wykorzysta czes$ci zgodnie z warunkami okre$lonymi w tym
przepisie.

131. Trzecie podejsicie, proponowane przez rzad wloski i Komisje, opiera si¢ na obowiazku nalezytej
staranno$ci w odniesieniu do przestrzegania przez uzytkownikéw na dalszych etapach obrotu
wymogéw dotyczacych sposobu wykorzystania okreslonych w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia
nr 6/2002. Wlasnie to podejscie, ktére moze moim zdaniem najlepiej zapewni¢ skuteczno$¢ (effet
utile) szerokiej liberalizacji rynku czesci zamiennych, zamierzonej przez prawodawce Unii, najbardziej
mnie przekonuje. Nalezy jednak wyjasnié, co taki obowigzek oznacza w praktyce.

132. Moim zdaniem nalezycie staranny producent lub oferent powinien poinformowac¢ odbiorce, po
pierwsze, o fakcie, ze dana czes¢ zawiera wzor, ktérego nie jest on wlascicielem, oraz po drugie, ze jest
ona przeznaczona wylacznie do naprawy produktu zlozonego w taki sposéb, by przywréci¢ mu jego
pierwotna postac.

133. W tym wzgledzie podkreslam, ze Trybunal mial juz okazje orzec, iz art. 14 dyrektywy 98/71
i art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002 nie zezwalaja, w drodze odstepstwa od przepiséw prawa Unii
dotyczacych prawa znakéw towarowych, producentom czeéci zamiennych na opatrywanie tych czesci
znakiem towarowym zarejestrowanym przez producenta samochodéw bez jego zgody™®.
W konsekwencji producent trzeci — taki jak Acacia — nie moze sklania¢ do mylenia jego czesci
stanowigcych repliki z oryginalnymi czesciami produkowanymi przez wlasciciela wzoru — takiego jak
Audi lub Porsche — poprzez umieszczenie znaku towarowego posiadanego przez tego ostatniego.

39 Podejscie to jest podnoszone w szczegdlnosci w odniesieniu do czwartego pytania prejudycjalnego w sprawie C-435/16.
40 Postanowienie z dnia 6 pazdziernika 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

20 ECLIL:EU:C:2017:730



OPINIA H. SAUGMANDSGAARDA OE - SPRAWY POLACZONE C-397/16 1 C-435/16
ACACIA I DDAMATO

134. Ponadto producent lub oferent powinien mie¢ mozliwos¢ wykazania, ze wywiagzal sie z tego
obowiazku informacyjnego, za pomocg wszelkich srodkéw przewidzianych przez prawo krajowe. Taki
dowdd moze w szczegélnosci, lecz nie wylacznie, przybra¢ posta¢ podpisanego przez odbiorce
o$wiadczenia, takiego jak rozpatrywane w ramach drugiego podejscia, czy tez klauzuli zawartej
w umowie sprzedazy.

135. Obowiazek informacyjny nie wystarcza jednak do spelnienia obowiazku zachowania nalezytej
starannos$ci. Nalezycie staranny producent lub oferent powinien bowiem takze powstrzymac sie od
sprzedazy czesci, jesli wie lub ma uzasadnione podstawy do tego, by wiedzie¢, ze dana cze$¢ nie
zostanie wykorzystana zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia
nr 6/2002.

136. Podkreslam, ze zaréwno Trybunal®, jak i prawodawca Unii* stosowali podobne warunki
w dziedzinie wlasnosci intelektualnej.

137. Podsumowujac uwazam, ze aby méc powolac sie na klauzule naprawy, producent lub oferent
cze$ci produktu zlozonego powinien spelni¢ obowigzek nalezytej starannosci w odniesieniu do
przestrzegania przez uzytkownikdw na dalszych etapach obrotu wymogéw dotyczacych sposobu
wykorzystania okreslonych w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Ow obowiazek nalezytej
staranno$ci oznacza, po pierwsze, ze ten producent lub oferent informuje odbiorce o fakcie, ze dana
cze$¢ zawiera wzor, ktérego nie jest on wilascicielem, i Ze jest ona przeznaczona wylacznie do
wykorzystania na warunkach okreslonych w tym przepisie, a po drugie, ze traci prawo do powolania
sie na ten przepis, jesli wiedzial lub mial uzasadnione powody, by wiedzie¢, ze dana cze$¢ nie bedzie
wykorzystywana w sposéb spelniajacy te warunki.

VI. Wnioski

138. Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, proponuje, aby Trybunal odpowiedzial w nastepujacy
spos6b na pytania przedlozone przez Corte d’appello di Milano (sad apelacyjny w Mediolanie,
Wilochy) i Bundesgerichtshof (sad federalny, Niemcy):

1) Artykut 110 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
pojecie ,,czesci skltadowej produktu zlozonego” nie jest ograniczone do czesci, ktorych ksztalt jest
okreslony przez wyglad produktu zlozonego, lecz odnosi sie do kazdego produktu wlaczonego do
innego produktu, o ile ten ostatni jest uznany za ,produkt zlozony”, ktéry moze zostac
zdemontowany i zastgpiony, ktdéry jest konieczny do zwyklego uzywania produktu zlozonego
i ktéry pozostaje widoczny przy zwyklym uzywaniu owego produktu zlozonego.

41 Zobacz w szczeg6lnoéci, w innym kontekscie, wyrok z dnia 8 wrzeénia 2016 r., GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644). Trybunal orzekl, ze fakt
umieszczenia w witrynie internetowej hiperfaczy odsylajacych do utworéw chronionych, ktére sa swobodnie dostepne w innej witrynie
internetowej bez zezwolenia podmiotu praw autorskich, nie stanowi ,publicznego udostepniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29,
jesli te hiperlacza zostaly udostepnione bez celu zarobkowego przez osobe, ktéra nie wiedziata lub nie mogla racjonalnie wiedzie¢
o bezprawnym charakterze publikacji tych utworéw. Nawet jesli wyrok ten nie ma bezposrednio zastosowania do niniejszej sprawy, pragne
zauwazy¢, ze Trybunal odwotat si¢ do kryterium analogicznego do tego proponowanego przez mnie.

42 Zobacz art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wlasnosci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45), w ktérym wskazano, ze ,[p]anistwa czlonkowskie zapewniaja, ze na wniosek poszkodowanej
strony wlasciwe organy sadowe nakazuja naruszajacemu, ktdry swiadomie lub majgc rozsgdne podstawy do posiadania takiej wiedzy
zaangazowal si¢ w naruszajaca dzialalnos¢, wyplacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowan odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku,
jaki ten poniést w wyniku naruszenia [...]” (wyréznienie moje). Zobacz takze art. 4 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiebiorstwa)
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. 2016, L 157, s. 1), w ktorym przewidziano, ze ,[p]ozyskiwanie,
wykorzystywanie lub ujawnianie tajemnicy przedsiebiorstwa uznaje sie réwniez za bezprawne zawsze wowczas, gdy w momencie pozyskiwania,
wykorzystywania lub ujawniania osoba wie lub powinna w danych okolicznosciach wiedzie¢, ze tajemnice przedsiebiorstwa uzyskano
bezposrednio lub posrednio od innej osoby wykorzystujacej lub ujawniajacej tajemnice przedsigbiorstwa bezprawnie w rozumieniu ust. 3”
(wyréznienie moje).
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OPINIA H. SAUGMANDSGAARDA OE - SPRAWY POLACZONE C-397/16 1 C-435/16
ACACIA I DDAMATO

Aby cze$¢ mogla zosta¢ objeta wyjatkiem ustanowionym w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia
nr 6/2002, powinna by¢ wykorzystana ,do celéw naprawy tego produktu zlozonego” — co wyklucza
wykorzystanie do celéw ozdobnych lub z wygody — oraz ,aby przywréci¢ mu jego pierwotna
posta¢”, co oznacza, ze postaé czesci zamiennej jest identyczna z postacia czeéci pierwotnie
zamontowanej w danym produkcie ztozonym.

Aby méc powolac sie na éw wyjatek, producent lub oferent czesci produktu zlozonego powinien
spelni¢ obowiazek nalezytej starannosci w odniesieniu do przestrzegania przez uzytkownikéw na
dalszych etapach obrotu wymogdéw dotyczacych sposobu wykorzystania okre$lonych w art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002. Ow obowiazek nalezytej starannosci oznacza, po pierwsze, ze ten
producent lub oferent informuje odbiorce o fakcie, Ze dana cze$¢ zawiera wzor, ktérego nie jest on
wlascicielem, i ze jest ona przeznaczona wylacznie do wykorzystania na warunkach okre$lonych
w tym przepisie, a po drugie, ze traci prawo do powolania si¢ na ten przepis, jesli wiedzial lub
mial uzasadnione powody, by wiedzie¢, ze dana cze$¢ nie bedzie wykorzystywana w sposéb
spelniajacy te warunki.

ECLIL:EU:C:2017:730



	Opinia rzecznika generalnego
	I. Wprowadzenie
	II. Ramy prawne
	A. Rozporządzenie nr 6/2002
	B. Prawo włoskie

	III. Spory w postępowaniach głównych i pytania prejudycjalne
	A. Sprawa C‑397/16
	B. Sprawa C‑435/16

	IV. Postępowanie przed Trybunałem
	V. Analiza
	A. W przedmiocie racji bytu klauzuli naprawy ustanowionej w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002
	B. W przedmiocie braku wymogu określenia kształtu części przez wygląd produktu złożonego (pytanie drugie w sprawie C‑397/16 i pytanie pierwsze w sprawie C‑435/16)
	C. W przedmiocie warunków określonych w art. 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 (drugie pytanie postawione w sprawie C‑435/16)
	1. Istnienie części składowej produktu złożonego
	2. Wykorzystanie części składowej do celów naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego pierwotną postać

	D. W przedmiocie środków ostrożności, które producent lub oferent części produktu złożonego powinien podjąć w odniesieniu do poszanowania warunków wykorzystania określonych w art. 110 ust. 1 rozporząd

	VI. Wnioski


