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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 27 wrze$nia 2017 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasno$¢ intelektualna — Rozporzadzenie (WE) nr 6/2002 — Artykut 20
ust. 1 lit. ¢), art. 79 ust. 1 oraz art. 82, 83, 88 i 89 — Powddztwo o stwierdzenie naruszenia —
Ograniczenie praw ze wzoru wspélnotowego — Pojecie ,,cytowania” — Rozporzadzenie (WE)

nr 44/2001 — Artykul 6 pkt 1 — Jurysdykcja wzgledem wspdtpozwanego majacego miejsce zamieszkania
poza panstwem czlonkowskim sadu — Zakres terytorialny jurysdykcji sadéw w sprawach wzoréw
wspolnotowych — Rozporzadzenie (WE) nr 864/2007 — Artykul 8 ust. 2 — Prawo wlasciwe dla
wnioskéw majacych na celu wydanie postanowien dotyczacych sankcji i dla innych $rodkéw
W sprawach polaczonych C-24/16 i C-25/16
majacych za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozone przez Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie,
Niemcy) postanowieniami z dnia 7 stycznia 2016 r., ktére wplynely do Trybunalu w dniu 18 stycznia
2016 r., w postepowaniach:
Nintendo Co. Ltd
przeciwko
BigBen Interactive GmbH,
BigBen Interactive SA,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, K. Lenaerts, prezes Trybunalu, pelniacy obowiazki
sedziego drugiej izby, A. Prechal, C. Toader i E. Jarasitinas, sedziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: R. Schiano, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 grudnia 2016 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Nintendo Co. Ltd przez A. von Miihlendahla oraz H. Hartwiga, Rechtsanwilte,

— w imieniu BigBen Interactive GmbH i BigBen Interactive SA przez W. Gotza, C. Onken oraz
C. Kurtza, Rechtsanwilte,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa oraz M. Wilderspina, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whioski o wydanie orzeczern w trybie prejudycjalnym dotycza wyktadni art. 20 ust. 1 lit. ¢), art. 79
ust. 1 oraz art. 82, 83, 88 i 89 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), art. 6 pkt 1 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) oraz art. 8 ust. 2 i art. 15
rozporzadzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
dotyczacego prawa wlasciwego dla zobowigzan pozaumownych (,Rzym II”) (Dz.U. 2007, L 199, s. 40).

Whnioski te zostaly zlozone w ramach sporéw pomiedzy Nintendo Co. Ltd (zwana dalej ,Nintendo”),
spétka z siedziba w Japonii, a BigBen Interactive GmbH (zwana dalej ,BigBen Niemcy”), spétka
z siedziba w Niemczech, i BigBen Interactive SA (zwana dalej ,BigBen Francja”), spétka dominujaca
spotki BigBen Niemcy, z siedziba we Francji, w przedmiocie powddztw o podnoszone naruszenie
przez pozwane w postepowaniach gléwnych praw przyslugujacych spélce Nintendo ze wzoréw
wspoélnotowych, ktérych jest ona wlascicielem.

Prawo Unii

Rozporzagdzenie nr 44/2001

Rozporzadzenie nr 44/2001 zastgpilo w stosunkach pomiedzy panstwami czlonkowskimi Konwencje
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana
w Brukseli w dniu 27 wrzes$nia 1968 r. (Dz.U. 1972, L 299, s. 32, zwana dalej ,konwencja brukselska”).
Rozporzadzenie nr 44/2001 zostalo z kolei uchylone i zastapione 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), majacym zastosowanie poczawszy od dnia 10 stycznia 2015 r. Artykul 66 tego ostatniego
rozporzadzenia, dotyczacy przepiséw przejsciowych, przewiduje w ust. 1, ze jego przepisy ,maja
zastosowanie wylacznie do postepowan sadowych wszczetych, do formalnie sporzadzonych lub
zarejestrowanych dokumentéw urzedowych oraz do ugdd sadowych zatwierdzonych lub zawartych
w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie”.

Motyw 11 rozporzadzenia nr 44/2001 stanowi:
»Przepisy o jurysdykcji powinny by¢ w wysokim stopniu przewidywalne i powinny zaleze¢ zasadniczo
od miejsca zamieszkania pozwanego, a tak ustalona jurysdykcja powinna mie¢ miejsce zawsze,

z wyjatkiem kilku dokfadnie okreslonych przypadkow, w ktérych ze wzgledu na przedmiot sporu lub
umowe stron uzasadnione jest inne kryterium powiazania [...]”.
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Zgodnie z art. 6 pkt 1 tego rozporzadzenia:

»Osoba majaca miejsce zamieszkania na terytorium panstwa czlonkowskiego moze by¢ réwniez
pozwana:

1) jezeli pozywa sie tacznie kilka oséb — przed sad miejsca, w ktérym ma miejsce zamieszkania jeden
z pozwanych, o ile miedzy sprawami istnieje tak $cista wiez, ze pozadane jest ich laczne
rozpoznanie i rozstrzygniecie w celu unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach
sprzecznych ze soba orzeczen”.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia:

»O ile niniejsze rozporzadzenie zastepuje w stosunkach pomiedzy panstwami cztonkowskimi
postanowienia konwencji brukselskiej, odeslania do tejze konwencji uwaza si¢ za odestania do
niniejszego rozporzadzenia”.

Rozporzgdzenie nr 6/2002
Motywy 6, 7, 22 oraz 29-31 rozporzadzenia nr 6/2002 maja nastepujace brzmienie:

»(6) [...] cele proponowanego dzialania, mianowicie ochrona jednego prawa do wzoru w obrebie
jednego obszaru obejmujacego wszystkie panstwa czlonkowskie, nie moga by¢ osiagniete
w zadowalajacym stopniu przez panstwa czlonkowskie ze wzgledu na skale i skutki stworzenia
wzoru wspolnotowego oraz wladz wzoru wspdlnotowego |...].

(7) Rozszerzona ochrona wzoru przemyslowego nie tylko promuje udzial poszczegélnych twoércow
w caloksztalcie osiagnie¢ [Unii] w tym zakresie, lecz réwniez wspiera innowacje i rozwéj nowych
produktéow i inwestycji w ich produkcji.

[...]

(22) Egzekwowanie niniejszych praw pozostawia sie prawu krajowemu. Dlatego niezbedne jest
uwzglednienie pewnych podstawowych jednolitych sankcji we wszystkich panstwach
czlonkowskich. Powinny one umozliwi¢, niezaleznie od jurysdykcji odpowiadajacej za
egzekwowanie, powstrzymanie czynéw naruszenia.

(29) Jest niezmiernie istotne, aby prawa nadane wzorowi wspdlnotowemu mogly by¢ skutecznie
egzekwowane na calym terytorium [Unii].

(30) System rozstrzygania sporéw powinien unika¢ w miare mozliwosci »forum shopping«. Dlatego
istotne jest ustanowienie wyraznych zasad jurysdykcji miedzynarodowej.

(31) Niniejsze rozporzadzenie nie wyklucza stosowania do wzoréw chronionych jako wzory
wspélnotowe ustawodawstw o wlasnosci przemystowej lub innych stosownych ustawodawstw
panstw czltonkowskich, takich jak odnoszace sie do ochrony wzoréw nabytej wraz z rejestracja
lub odnoszace si¢ do niezarejestrowanych wzoréw, znakéw towarowych, patentéw oraz wzoréw
uzytkowych, nieuczciwej konkurencji lub odpowiedzialnosci cywilnej”.
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Artykul 1 ust. 3 tego rozporzadzenia stanowi:

»Wzdr wspélnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w calej [Unii]. Nie moze by¢
zarejestrowany, przeniesiony ani nie moze stanowi¢ przedmiotu zrzeczenia si¢, ani przedmiotu decyzji
stwierdzajacej jego niewazno$¢, a korzystanie z niego nie moze by¢ zakazane inaczej niz tylko na
calym obszarze [Unii]. Niniejsza zasade stosuje si¢, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym
rozporzadzeniu”.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia:

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

Artykutl 20 rozporzadzenia 6/2002, zatytulowany ,Ograniczenie praw ze wzoru wspélnotowego”,
przewiduje w ust. 1:

»Prawa wynikajace ze wzoru wspoélnotowego nie sa wykonywane w odniesieniu do:

a) dzialan podejmowanych w celach prywatnych i niehandlowych;

b) dziatan podejmowanych w celach do$wiadczalnych;

c) dzialan odtwarzania w celach cytowania lub nauczania, pod warunkiem ze dzialania te sa zgodne
z praktyka uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudniaja zwyklego uzywania wzoru i ze jest
wskazane zrédlo”.

Artykul 79 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi:

»Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, postanowienia [konwencji brukselskiej] stosuje sie

do postepowan odnoszacych sie do wzoréw wspélnotowych oraz zgloszen zarejestrowanych wzoréw

wspdlnotowych, jak réwniez do postepowan odnoszacych sie do powddztw na podstawie wzoréw
wspdlnotowych i krajowych wzoréw, korzystajacych z jednoczesnej ochrony”.

Na mocy art. 79 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia art. 2, 4, art. 5 pkt 1 i 3-5, art. 16 pkt 4 oraz

art. 24 konwencji brukselskiej nie stosuje si¢ do postepowan w sprawach okreslonych w art. 81 tegoz

rozporzadzenia. Z rzeczonego art. 79 ust. 3 wynika takze, ze art. 17 i 18 wspomnianej konwencji

stosuje sie z zastrzezeniem ograniczen przewidzianych w art. 82 ust. 4 rozporzadzenia nr 6/2002.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 tego rozporzadzenia:

»Panstwa czlonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe sadéw

krajowych dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji (sady w sprawach wzoréw

wspolnotowych), ktére pelnia funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporzadzenia”.

Artykut 81 lit. a) wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

»Sady w sprawach wzoréw wspdlnotowych maja wylaczna wlasciwosc:

a) w przypadku powddztw, ktérych przedmiotem jest naruszenie oraz — jezeli zezwala na to

ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw przeciwko dzialaniom grozacym naruszeniem
wzoru wspolnotowego”.
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Artykul 82 rozporzadzenia nr 6/2002 przewiduje:

»1. Z zastrzezeniem przepisOw niniejszego rozporzadzenia, jak réwniez wszelkich postanowien
[konwencji brukselskiej majacych zastosowanie] wedlug art. 79 dla postepowan wyniklych
z powddztwa lub powéddztwa wzajemnego wymienionych w art. 81 wlasciwe sa sady panstwa
czlonkowskiego, w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania, lub — w przypadku braku miejsca
zamieszkania w panstwie cztonkowskim — sady jakiegokolwiek panstwa cztonkowskiego, w ktérym ma
przedsiebiorstwo.

[...]

5. Postepowania w sprawach wymienionych w art. 81 lit. a) i d) moga réwniez by¢ wszczete przed
sadami panstwa czlonkowskiego, na ktérego terenie nastapilo naruszenie lub mialy miejsce dzialania
grozace naruszeniem”.

Zgodnie z art. 83 tego rozporzadzenia:

»1. Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych, ktérego wlasciwo$¢ wynika z art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4, ma
wlasciwos¢ w sprawach, w ktérych przedmiotem sa naruszenia lub dzialania grozace naruszeniem
popelnione w jednym z panstw czltonkowskich.

2. Sad w sprawach wzoréw wspoélnotowych, ktérego wlasciwos¢ wynika z art. 82 ust. 5, ma wlasciwos¢
wylacznie w sprawach, ktérych przedmiotem s3 naruszenia lub dzialania grozace naruszeniem
popelnione na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja siedzibe”.

Artykut 88 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

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

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

Zgodnie z art. 89 rozporzadzenia nr 6/2002:

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

nastepujace $rodki:

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

b) zajecie podrobionych produktéw;

c) zajecie materialéw i narzedzi [...];

d) wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okoliczno$ciach, przewidzianych przepisami prawa panstwa cztonkowskiego, w tym réwniez prawa

prywatnego miedzynarodowego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego
popelnienia.

ECLLEU:C:2017:724 5
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2. Sad w sprawach wzoréw wspélnotowych podejmuje wedlug prawa krajowego niezbedne srodki
zapewniajace przestrzeganie srodkéw wymienionych w ust. 1”.

Rozporzgdzenie nr 864/2007
Zgodnie z motywami 6, 7, 13, 14, 16 i 19 rozporzadzenia nr 864/2007:

»(6) W celu zwiekszenia przewidywalnosci wynikéw sporéw, pewnosci w zakresie prawa wiasciwego
i swobodnego przeplywu orzeczen sadowych prawidlowe funkcjonowanie rynku wewnetrznego
wymaga, aby obowigzujace w panstwach czlonkowskich normy kolizyjne wskazywaly to samo
prawo krajowe, bez wzgledu na to, do sadu jakiego panstwa wniesiono sprawe.

(7) Przedmiotowy zakres zastosowania oraz przepisy niniejszego rozporzadzenia powinny by¢ spéjne
z rozporzadzeniem [nr 44/2001] oraz z instrumentami dotyczacymi prawa wlasciwego dla
zobowiazann umownych.

[...]

(13) Jednolite przepisy, stosowane bez wzgledu na wskazane przez nie prawo, pozwalaja unikac
zaktécen konkurencji miedzy uczestnikami sporéw w ramach [Unii].

(14) Wymoég pewnosci prawnej i potrzeba zapewnienia sprawiedliwo$ci w indywidualnych
przypadkach sa podstawowymi elementami w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo$ci. Niniejsze
rozporzadzenie okresla laczniki, ktére sa najbardziej odpowiednie do osiggniecia tych celéw.
Z tego wzgledu niniejsze rozporzadzenie ustanawia zasade ogdlng, ale rdéwniez zasady
szczegdtowe i, w niektoérych przepisach, »klauzule korekcyjna«, ktéra umozliwia odstapienie od
tych zasad w przypadkach, gdy wszystkie okoliczno$ci sprawy wskazuja jasno, ze czyn
niedozwolony pozostaje w znacznie $cilejszym zwiazku z innym panstwem][.] [Ten] zestaw zasad
tworzy zatem elastyczne ramy norm kolizyjnych. Umozliwia réwniez wlasciwemu sadowi
rozpatrywanie poszczegélnych spraw w odpowiedni sposéb.

(16) Jednolite przepisy powinny zwieksza¢ przewidywalno$¢ orzeczenn sadowych i zapewniaé
odpowiednia réwnowage miedzy interesami osoby, ktérej przypisuje si¢ odpowiedzialnosc,
i poszkodowanego. Zwiazek z panstwem, w ktérym powstala szkoda bezposrednia (lex loci
damni), zapewnia odpowiednia réwnowage miedzy interesami osoby, ktérej przypisuje sie
odpowiedzialno$¢, i poszkodowanego, a takze odzwierciedla nowoczesne podejscie do
odpowiedzialno$ci cywilnej i rozwéj systeméw odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka.

[...]

(19) W przypadku gdy zasada ogdélna nie pozwala na zapewnienie odpowiedniej réwnowagi pomiedzy
wchodzacymi w gre interesami, nalezy ustanowié¢ przepisy szczegélne odnoszace sie do
poszczegdlnych typéw czynéw niedozwolonych”.

Artykul 4 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi:
sJezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, prawem wlasciwym dla zobowigzania
pozaumownego wynikajacego z czynu niedozwolonego jest prawo panstwa, w ktérym powstaje szkoda,

niezaleznie od tego, w jakim panstwie mialo miejsce zdarzenie powodujace szkode, oraz niezaleznie od
tego, w jakim panstwie lub panstwach wystepuja skutki posrednie tego zdarzenia”.
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Artykut 8 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

»1. Prawem wlasciwym dla zobowiazann pozaumownych wynikajacych z naruszenia prawa wlasnosci
intelektualnej jest prawo panstwa, na podstawie ktérego dochodzi sie ochrony.

2. W przypadku zobowigzania pozaumownego wynikajacego z naruszenia jednolitego wspélnotowego
prawa wlasnoéci intelektualnej, prawem wlasciwym dla wszelkich kwestii niepodlegajacych
odpowiedniemu instrumentowi wspélnotowemu jest prawo panstwa, w ktédrym naruszenie to mialo
miejsce”.

Zgodnie z art. 15 lit. a), d) i g) tegoz rozporzadzenia:

»Prawu wlasciwemu dla zobowigzan pozaumownych na podstawie niniejszego rozporzadzenia
podlegaja w szczegdlnosci:

a) podstawa i zakres odpowiedzialnosci, w tym oznaczenie osdéb, ktére moga by¢ pociagniete do
odpowiedzialnosci za swoje czyny;

[...]

d) $rodki, ktére sad moze podja¢ w celu zapobiezenia naruszeniu lub szkodzie lub w celu zaniechania
naruszenia lub wyrzadzenia szkody, lub w celu zapewnienia naprawienia szkody, w granicach
uprawnien przyznanych sadowi na mocy wiasciwego dla niego prawa procesowego;

[...]

g) odpowiedzialno$¢ za czyny innych os6b”.

Postepowanie gléowne i pytania prejudycjalne

Nintendo jest miedzynarodowa spétka zajmujaca sie produkcja i sprzedaza gier wideo i konsol gier
wideo, w tym konsoli gier wideo Wii oraz produktéw akcesoryjnych do niej. Jest ona wlascicielem
kilku zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych dotyczacych akcesoriow Wii, takich jak kontroler Wii,
akcesorium zwane ,Nunchuck” do kontrolera Wii, umozliwiajace rézne kontrolowanie kompatybilnych
gier, wtyczka ,Wii Motion Plus”, ktéra mozna podlaczy¢ do kontrolera, oraz Balance Board,
akcesorium umozliwiajace graczowi kontrolowanie gry poprzez zmiane ciezaru.

BigBen France wytwarza kontrolery i inne akcesoria kompatybilne z konsola gier wideo Wii i sprzedaje
je za posrednictwem swojej witryny internetowej bezposrednio konsumentom znajdujacym sie
w szczegllnosci we Francji, w Belgii i Luksemburgu oraz swojej spéice zaleznej BigBen Niemcy. Ta
ostatnia spélka odsprzedaje produkty wytwarzane przez BigBen Francja, w szczegdlnosci za
posrednictwem swojej witryny internetowej, konsumentom znajdujacym sie w Niemczech i Austrii.

Z akt sprawy przedlozonych Trybunalowi wynika, ze BigBen Niemcy nie ma wlasnego skladu towaréw.
A zatem otrzymywane od konsumentéw zamoéwienia przekazuje spédlce BigBen Francja. Dostaw
produktéw, ktére maja narusza¢ prawa, dokonuje sie zatem z Francji. BigBen Niemcy i BigBen Francja
uzywaja réwniez wizerunkéw produktéw odpowiadajacych chronionym wzorom, ktérych wiascicielem
jest Nintendo, w kontekscie zgodnej z prawem sprzedazy — w tym do celéw reklamowych -
niektérych innych sprzedawanych przez nie produktéw.

Spétka Nintendo uwaza, ze sprzedaz przez BigBen Niemcy i BigBen Francja niektérych produktéw

wytwarzanych przez te ostatnia spétke narusza prawa przystugujace jej z zarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych, ktérych jest wlascicielem. Twierdzi ona takze, ze tym dwdédm spétkom nie moze
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przystugiwa¢ prawo do uzywania w dzialalno$ci gospodarczej wizerunkéw produktéw odpowiadajacych
tym chronionym wzorom. W rezultacie wniosla ona do Landgericht Diisseldorf (sadu krajowego
w Diisseldorfie, Niemcy) przeciwko spétkom BigBen Francja i BigBen Niemcy powddztwa majace na
celu ustalenie naruszenia przez nie praw przystugujacych jej ze wspomnianych wzoréw.

Wspomniany sad uznal, ze BigBen Francja i BigBen Niemcy naruszyly zarejestrowane wzory
wspélnotowe Nintendo. Sad ten jednak oddalit powédztwa w zakresie, w jakim dotyczyly one
uzywania przez pozwane w postepowaniach gltéwnych wizerunkéw produktéw odpowiadajacych tym
wzorom. Rzeczony sad nakazal spélce BigBen Niemcy zaprzestanie uzywania wspomnianych wzoréw
na terytorium Unii, a takze uwzglednil bez ograniczenia terytorialnego dodatkowe zadania spoiki
Nintendo majace na celu uzyskanie réznych informacji, rachunkéw i dokumentéw znajdujacych sie
w posiadaniu pozwanych, ustalenie obowigzku odszkodowania na jej rzecz, nakazanie zniszczenia
i wycofania spornych produktéw oraz opublikowanie wyroku, a takze zwrot kosztéw adwokackich
poniesionych przez Nintendo (zwane dalej ,dodatkowymi zadaniami”).

Co sie tyczy spétki BigBen Francja, Landgericht Disseldorf (sad krajowy w Diisseldorfie) uznal, ze
przystuguje mu jurysdykcja miedzynarodowa wzgledem niej i nakazal jej zaprzestanie uzywania na
terytorium Unii rozpatrywanych chronionych wzordéw. Jesli chodzi o dodatkowe zadania, ograniczyl on
zakres swojego wyroku do dokonywanych przez spélke BigBen Francja czynno$ci zwiazanych
z rozpatrywanymi produktami dostarczanymi spélce BigBen Niemcy, ale bez uznania terytorialnego
ograniczenia zakresu swojego wyroku. Przyjal, Ze prawem wlasciwym jest prawo miejsca naruszenia,
i uznal, ze w niniejszym przypadku chodzi o prawo niemieckie, prawo austriackie i prawo francuskie.

Zaréwno Nintendo, jak i pozwane w postepowaniach gléwnych wniosty apelacje od tego wyroku do
Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszego sadu krajowego w Diisseldorfie).

Na poparcie swojego srodka odwotawczego spétka BigBen Francja powoluje sie na brak jurysdykcji
sadéw niemieckich w odniesieniu do wydania wobec niej postanowienn majacych skutek w calej Unii
i uwaza, ze takie postanowienia moga mie¢ tylko krajowy zakres terytorialny. Natomiast Nintendo
kwestionuje ograniczenie takich postanowien wylacznie do produktéw znajdujacych sie wewnatrz
fancucha dostaw pomiedzy pozwanymi w postepowaniach gléwnych. Spétka Nintendo podnosi
réwniez, ze pozwanym w postepowaniach gléwnych nie moze przystugiwaé w kontekscie ich
dziatalnosci gospodarczej i w celu sprzedazy ich wlasnych produktéw prawo do uzywania wizerunkéw
produktéw odpowiadajacych jej zarejestrowanym wzorom wspélnotowym, podczas gdy pozwane
w postepowaniach gtéwnych utrzymuja, ze takie uzywanie jest zgodne z rozporzadzeniem nr 6/2002.
Ponadto Nintendo uwaza, ze do zadan odnoszacych sie do spétki BigBen Niemcy nalezy stosowaé
prawo niemieckie, a do zadan odnoszacych si¢ do spétki BigBen Francja — prawo francuskie, wbrew
temu, co orzekl Landgericht Diisseldorf (sad krajowy w Diisseldorfie).

Nintendo zada zatem od sadu odsylajacego nakazania pozwanym w postepowaniach gléwnych
zaniechania produkowania, importu, eksportu, uzywania lub posiadania w tych celach rozpatrywanych
produktéow w Unii lub odtwarzania tych produktéw badZz uzywania wizerunkéw tych produktéw
odpowiadajacych wzorom wspdlnotowym Nintendo na terytorium Unii. Zadanie spétki Nintendo
dotyczace zaprzestania wytwarzania produktéw naruszajacych wedlug niej zarejestrowane wzory
wspoélnotowe, ktorych jest ona wiascicielem, odnosi sie tylko do spétki BigBen Francja.

Spotka Nintendo domaga sie ponadto, by zostaly uwzglednione jej dodatkowe zadania.

W tych okoliczno$ciach sad odsylajacy wyjasnia w pierwszej kolejnosci, ze jego jurysdykcja
miedzynarodowa, co sie tyczy zadan odnoszacych sie do spétki BigBen Francja, wynika jego zdaniem
z art. 79 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 w zwiazku z art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001, na tej
podstawie, ze zadania Nintendo odnoszace sie do spélek BigBen Francja i BigBen Niemcy sa powiazane
z uwagi na istnienie pomiedzy obiema pozwanymi w postepowaniach gléwnych laicucha dostaw
produktéw, ktére maja naruszaé prawa. Przy uwzglednieniu argumentéw podniesionych przed tym
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sadem zaréwno przez Nintendo, jak i przez BigBen Francja sad 6w wyraza jednak watpliwos¢, czy
zakres wyroku wydanego przez Landgericht Diisseldorf (sad krajowy w Diisseldorfie) wobec spétki
BigBen Francja, co si¢ tyczy zadan Nintendo, jest zgodny z przepisami rozporzadzernn nr 44/2001
i nr 6/2002.

W drugiej kolejnosci sad odsylajacy uscisla, ze nie byla jeszcze rozpatrywana kwestia, czy i w jakich
okoliczno$ciach osoba trzecia moze uzywa¢ zgodnie z prawem wizerunku produktu odpowiadajacego
wzorowi wspélnotowemu w celu reklamowania produktéw, ktére sprzedaje i ktore stanowia akcesoria
do produktéw odpowiadajacych takiemu zarejestrowanemu wzorowi. Jego zdaniem konieczna jest
zatem wykladnia pojecia ,cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002.

W trzeciej kolejnosci sad ten wyraza watpliwosci co do prawa wlasciwego dla dodatkowych zadan
Nintendo w odniesieniu do zaréwno pierwszej, jak i drugiej pozwanej w postepowaniach gléwnych
oraz zastanawia si¢ w tym konteks$cie w szczegdlnosci nad zakresem art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 864/2007.

W tych okolicznosciach Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie) postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi,
sformutowanymi jednakowo w sprawach C-24/16 i C-25/16:

»1) Czy w ramach procesu o egzekwowanie roszczen z tytulu naruszenia praw ochronnych
odnoszacych sie do wspdélnotowego wzoru przemystowego sad panstwa czlonkowskiego, ktérego
jurysdykcja w odniesieniu do pozwanego wynika wylacznie z art. 79 ust. 1 [rozporzadzenia
nr 6/2002] w zwiazku z art. 6 pkt 1 [rozporzadzenia nr 44/2001] z tego wzgledu, ze ten majacy
siedzibe w innym panstwie czlonkowskim pozwany dostarczyl pozwanemu majacemu siedzibe
w danym panstwie czlonkowskim towary, ktére prawdopodobnie naruszaja prawa ochronne, moze
wydaé wobec pierwszego wymienionego pozwanego orzeczenia, ktére odnosza sie do calej Unii
i wykraczaja poza stosunki dostawy uzasadniajace dana jurysdykcje?

2) Czy [rozporzadzenie nr 6/2002], a w szczegdlnosci jego art. 20 ust. 1 lit. ¢), nalezy interpretowac
w ten sposob, ze osoba trzecia moze przedstawiaé wspélnotowy wzér przemystowy w celach
handlowych, jezeli zamierza prowadzi¢ sprzedaz akcesoriéw do towaréw odpowiadajacych wzorowi
wspdlnotowemu wiasciciela? Jesli tak, to jakie kryteria maja w tym wzgledzie zastosowanie?

3) Jak nalezy okresla¢ miejsce »dokonania naruszenia«, o ktérym mowa w art. 8 ust. 2 [rozporzadzenia
nr 864/2007] w sytuacjach, w ktérych sprawca tego naruszenia:

a) oferuje towary naruszajace wspolnotowy wzdér przemyslowy za posrednictwem witryny
internetowej i witryna ta kierowana jest réwniez do panstw innych niz to, w ktérym sprawca
naruszenia ma swoja siedzibe,

b) zleca przewéz towardw naruszajacych wspolnotowy wzér przemystowy do innego paristwa
czlonkowskiego niz to, w ktérym ma siedzibe?

Czy art. 15 lit. a) i g) tego rozporzadzenia nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze okre$lone na
podstawie zawartych w nim przepiséw prawo ma zastosowanie réwniez do wspdldziatania innych

0s6b?”.

Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 1 lutego 2016 r. sprawy C-24/16 i C-25/16 zostaly
polaczone do celéw pisemnego i ustnego etapu postepowania, jak réwniez wydania wyroku.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy rozporzadzenie nr 6/2002
w zwigzku z art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
w okolicznosciach, w ktérych jurysdykcja miedzynarodowa sadu w sprawach wzoréw wspdlnotowych
rozpoznajacego powddztwo o stwierdzenie naruszenia wynika wzgledem pierwszego pozwanego
z art. 82 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, a wzgledem drugiego pozwanego z siedziba w innymi
panstwie czlonkowskim z art. 6 pkt 1 w zwigzku z art. 79 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 na tej
podstawie, ze ten drugi pozwany wytwarza i dostarcza pierwszemu produkty, ktére ten pierwszy
sprzedaje, 6w sad moze, na wniosek powoda, wyda¢ wzgledem drugiego pozwanego postanowienia
dotyczace $rodkéw przewidzianych w art. 89 ust. 1 i w art. 88 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002,
obejmujace réwniez dzialania tego drugiego pozwanego inne niz zwiazane ze wskazanym tanicuchem
dostaw i majgce w razie potrzeby zakres rozciagajacy si¢ na cate terytorium Unii.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 82 rozporzadzenia nr 6/2002 — z zastrzezeniem
przepisow wspomnianego rozporzadzenia, jak réwniez wszelkich majacych zastosowanie postanowien
konwencji brukselskiej, przy czym odestania do tej konwencji nalezy uwaza¢ na mocy art. 68 ust. 2
rozporzadzenia nr 44/2001 za odeslania do tego rozporzadzenia — jurysdykcja przewidzianych
w art. 80 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 sadéw w sprawach wzoréw wspdlnotowych w zakresie
rozpoznania powodztw i powddztw wzajemnych okreslonych w art. 81 tegoz rozporzadzenia wynika
bezposrednio z przepiséw tego rozporzadzenia (zob. podobnie wyrok z dnia 13 lipca 2017 r.,
Bayerische Motoren Werke, C-433/16, EU:C:2017:550, pkt 39).

Artykul 82 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 przewiduje, ze te powddztwa i powddztwa wzajemne sa
objete zasadniczo jurysdykcja miedzynarodowa sadéw panstwa czlonkowskiego, w ktérym pozwany
ma miejsce zamieszkania, lub — w przypadku braku miejsca zamieszkania w panstwie czlonkowskim —
sadéw panstwa czlonkowskiego, w ktérym ma on przedsigbiorstwo.

Co sie tyczy art. 82 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia, ustanawia on w szczegélnosci jurysdykcje
przemienna na rzecz sadéw w sprawach wzoréw wspdlnotowych panstwa czlonkowskiego, na ktérego
terytorium nastgpito naruszenie lub mialy miejsce dziatania grozace naruszeniem.

Te zasady jurysdykcji maja charakter lex specialis w stosunku do zasad zawartych w rozporzadzeniu
nr 44/2001 (wyrok z dnia 13 lipca 2017 r., Bayerische Motoren Werke, C-433/16, EU:C:2017:550,
pkt 39).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, o ile rozporzadzenie to nie stanowi inaczej, przepisy
rozporzadzenia nr 44/2001 stosuje sie do postepowan odnoszacych sie do wzoréw wspdlnotowych.
W tym wzgledzie art. 79 ust. 3 tego rozporzadzenia wymienia przepisy rozporzadzenia nr 44/2001,
ktérych nie stosuje sie do postepowan w sprawach okreslonych w art. 81 rozporzadzenia nr 6/2002.

Artykut 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nie jest ujety wsréd przepiséw wymienionych we
wspomnianym art. 79 ust. 3. Ponadto lex specialis ustanowiona przez przewidziane w rozporzadzeniu
nr 6/2002 przepisy, przypomniane w pkt 40 i 41 niniejszego wyroku, nie zawiera zadnych
dodatkowych uscislenn dotyczacych przestanek stosowania wspomnianego art. 6 pkt 1. Z tego wzgledu
sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych, taki jak sad odsylajacy w sprawach gltéwnych, moze na mocy
tego przepisu i z zastrzezeniem spelnienia przewidzianych przezen przestanek by¢ wlasciwy do
rozpoznania powddztwa wniesionego przeciwko pozwanemu niemajacemu miejsca zamieszkania
w panstwie czlonkowskim, w ktérym ma siedzibe ten sad.
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Dla celéw stosowania art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy zbadal, czy poszczegdlne
powddztwa wytoczone przez tego samego powoda wobec réznych pozwanych sa powigzane w taki
sposéb, iz przesadza to o potrzebie ich tacznego rozpoznania celem unikniecia wydania w oddzielnych
postepowaniach sprzecznych rozstrzygnie¢. Aby orzeczenia mogly zosta¢ uznane za sprzeczne, nie
wystarczy samo istnienie rozbiezno$ci w rozstrzygnieciu spordw, ale rozbieznosci te musza réwniez
wystepowa¢ w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego i prawnego (wyrok z dnia 21 maja
2015 r., CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym ostatnim wzgledzie z orzecznictwa Trybunalu w dziedzinie patentéw wynika wprawdzie, ze
w przypadku gdy kilka sadéw z réznych panstw cztonkowskich rozpoznaje powddztwa o naruszenie
patentu europejskiego udzielonego w kazdym z tych panstw, wytoczone przeciwko osobom majacym
miejsce zamieszkania w tych panstwach i dotyczace czynéw, ktérych w przekonaniu powoda osoby te
dopuscily sie na terytorium tych panstw, ewentualne rozbieznosci miedzy orzeczeniami, ktére moga
zosta¢ wydane przez te sady, nie beda wystepowaé w odniesieniu do tego samego stanu prawnego,
jako ze naruszenia patentu europejskiego rozpatruje si¢ zgodnie z ustawodawstwem krajowym
obowigzujacym w kazdym z panstw, dla ktérych zostal on udzielony. Owe ewentualnie rozbiezne
orzeczenia nie moga zatem zosta¢ uznane za sprzeczne (wyrok z dnia 13 lipca 2006 r., Roche
Nederland i in., C-539/03, EU:C:2006:458, pkt 30-32).

W postepowaniu przed Trybunalem pozwane w postepowaniach gléwnych, odnoszac si¢ do tego
orzecznictwa, w szczegllnosci podniosly, ze niektére zadania sformulowane przez powddke
w postepowaniach gltéwnych, dotyczace przekazania przez te pozwane informacji, rachunkéw
i dokumentéw, ustalenia obowigzku odszkodowania, zniszczenia i wycofania spornych produktéw,
zwrotu kosztéw adwokackich i opublikowania wyroku, podlegaja stosowaniu przez wlasciwy sad
przepisow prawa krajowego i nie moga zatem by¢ objete tym samym stanem prawnym. Jak bowiem
zauwazyl rzecznik generalny w pkt 45-52 opinii, takie zadania sa objete albo art. 89 ust. 1 lit. d)
rozporzadzenia nr 6/2002, albo art. 88 ust. 2 tegoz rozporzadzenia, przy czym kazdy z tych przepiséw
odsyla do prawa krajowego. Wynika stad, ze zadan tych nie reguluje w sposéb samoistny
rozporzadzenie nr 6/2002, lecz podlegaja one wlasciwemu prawu krajowemu (zob. podobnie wyrok
z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch GrofShandel, C-479/12, EU:C:2014:75, pkt 52—54).

Jednakze sad odsylajacy uwaza, ze przestanka odnoszaca si¢ do istnienia tego samego stanu prawnego
jest spelniona w sprawach gléwnych, skoro podniesione przed nim wobec obu pozwanych
w postepowaniach gltéwnych zadania Nintendo wpisuja si¢ faktycznie w ramy tego samego stanu
prawnego, w szczegélnosci ze wzgledu na jednolity charakter praw wynikajacych ze wzoru
wspdlnotowego, a takze przy uwzglednieniu cze$ciowej harmonizacji srodkéw realizacji praw wlasnosci
intelektualnej, dokonanej dyrektywa 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 tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze poprzez wytoczenie powddztwa o stwierdzenie naruszenia
wlasciciel wzoru wspdlnotowego zmierza wlasnie do ochrony okreslonego w art. 19 rozporzadzenia
nr 6/2002 wylacznego prawa do uzywania przyslugujacego mu wzoru wspdlnotowego i do
zakazywania osobom trzecim jakiegokolwiek jego niedozwolonego uzywania. Poniewaz prawo to
wywoluje te same skutki na calym terytorium Unii, okoliczno$¢, ze niektére postanowienia, ktére
wlasciwy sad moze wyda¢ w celu zapewnienia poszanowania tego prawa, zaleza od przepiséw prawa
krajowego, jest bez znaczenia w odniesieniu do istnienia tego samego stanu prawnego dla celéw
stosowania art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001.

Co sie tyczy przeslanki odnoszacej sie do istnienia tego samego stanu faktycznego, z wnioskéw
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze sad odsylajacy wychodzi z zalozenia, iz
realizacja dostaw produktéw, ktére maja narusza¢ prawa, dokonywanych w pierwszej kolejnosci przez
BigBen Francja na rzecz spéiki BigBen Niemcy, a w drugiej kolejnosci przez te ostatnia spétke na
rzecz jej klientéw, pozwala na uznanie tej przestanki za spelniona. Sad ten zastanawia sie jednak nad
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kwestig, czy postanowienia, o ktérych wydanie wnosi powddka w postepowaniach gléwnych, moga
dotyczy¢ wylacznie tych dostaw, na ktérych opiera sie jego wlasciwos¢, czy tez moga one dotyczyc
ponadto innych dostaw, takich jak te dokonywane przez sama spétke BigBen Francja.

Przy uwzglednieniu za$ okoliczno$ci spraw gléwnych, cechujacych sie tym, ze pozwanym, z ktérych
jedna jest spdétka dominujaca, a druga — jej spétka zalezna, powddka zarzuca dokonywanie podobnych
lub nawet identycznych dziatari stanowigcych naruszenie tych samych chronionych wzoréw, ktére to
dzialania odnosza si¢ do identycznych produktéw majacych naruszaé prawa, a wytwarzanych przez
spotke dominujaca sprzedajaca je na wlasny rachunek w niektérych panstwach czlonkowskich oraz
sprzedajaca je réwniez swojej spolce zaleznej dla celéw ich odsprzedazy przez te ostatnia w innych
panstwach czlonkowskich, nalezy przypomnieé, ze Trybunal juz uznal, ze przypadek, w ktérym
pozwane spoétki, nalezace do tego samego koncernu, dzialaly w identyczny lub podobny sposéb,
zgodnie ze wspélna polityka opracowana wylacznie przez jedna z nich, powinien zosta¢ uznany za
stanowigcy ten sam stan faktyczny (zob. w szczegdlnosci wyrok z dnia 13 lipca 2006 r., Roche
Nederland i in., C-539/03, EU:C:2006:458, pkt 34).

Z tego wzgledu, i przy uwzglednieniu zamierzonego przez art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 celu,
polegajacego w szczegé6lnosci na uniknieciu wydania sprzecznych ze soba orzeczen, istnienie tego
samego stanu faktycznego musi w takich okoliczno$ciach — jesliby okolicznosci te mialy zostaé
potwierdzone, czego sprawdzenie nalezy do sadu odsylajacego, i w razie zlozenia odpowiedniego
wniosku — obejmowac¢ wszystkie czynno$ci réznych pozwanych, w tym dostawy dokonywane przez
spolke dominujaca na swdj wlasny rachunek, i nie moze si¢ ogranicza¢ do niektérych aspektéw lub
niektérych elementéw tych czynnosci.

Co sie tyczy zakresu terytorialnego postanowien dotyczacych sankcji i innych $rodkéw, o ktére zwrdcita
sie powddka w postepowaniach gléwnych wzgledem kazdej z pozwanych, nalezy zauwazy¢, ze Trybunat
orzekl juz, iz terytorialny zakres obowigzywania zakazu kontynuowania dziatann stanowigcych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia prawa do wspdlnotowego znaku towarowego
w rozumieniu art. 98 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. 1994, L 349, s. 83) (zwanego dalej ,rozporzadzeniem
nr 40/94”), jest wyznaczony zaréwno przez terytorialna wtasciwo$¢ sadu w sprawach wspélnotowych
znakéw towarowych orzekajacego taki zakaz, jak i przez terytorialny zakres przystugujacego
wlascicielowi wspdlnotowego znaku towarowego prawa wylacznego, ktére zostalo naruszone lub moze
zosta¢ naruszone, ktdry to zakres wynika z rozporzadzenia nr 40/94 (wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r.,
DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 33).

Przy uwzglednieniu podobienstwa przepiséw rozporzadzen nr 40/94 i nr 6/2002, regulujacych,
odpowiednio, ochrone sadowa praw wynikajacych ze wspdlnotowych znakéw towarowych oraz ze
wzoréw wspdlnotowych, powyzsze rozstrzygniecie daje si¢ bezposrednio zastosowa¢ do analizy zakresu
terytorialnego zakazu kontynuowania dzialan, ktére naruszaja wzory wspélnotowe lub groza ich
naruszeniem, regulowanego w sposob autonomiczny przez art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 6/2002.

Odmiennego rozstrzygniecia nie mozna takze przyja¢c w odniesieniu do okredlenia zasiegu
terytorialnego postanowienn wydanych przez sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych wzgledem zadan
dotyczacych innych sankcji i §rodkéw, takich jak te, o ktére wystapita w sprawach gltéwnych Nintendo,
a ktdre nie sg regulowane w sposéb autonomiczny przez rozporzadzenie nr 6/2002.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze rozporzadzenie nr 6/2002 zmierza do wspomnianego w jego
motywie 29 celu zagwarantowania skutecznej ochrony wykonania praw wynikajacych ze wzoréw
wspdlnotowych na calym terytorium Unii. Cel ten jest niezmiernie istotny przy uwzglednieniu, jak to
wynika z art. 1 ust. 3 tego rozporzadzenia, jednolitego charakteru takich wzoréw oraz okolicznosci, ze
wywoluja one jednakowe skutki w calej Unii. W ramach ustanowionego przez rozporzadzenie
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nr 6/2002 systemu ochrony wspomnianych praw powyzszy cel zostaje osiggniety, po pierwsze, przez
pewne podstawowe jednolite sankcje przewidziane w sposéb autonomiczny przez to rozporzadzenie,
a po drugie, przez inne sankcje i §rodki pozostawione ustawodawcy krajowemu.

O ile bowiem wspomniane rozporzadzenie wyraznie uznaje w motywie 22 znaczenie podstawowych
jednolitych sankcji, ktére maja na celu, niezaleznie od jurysdykcji odpowiadajacej za egzekwowanie,
powstrzymanie czynéw naruszenia, o tyle uznaje ono jednak w tym motywie w zwiazku
z motywem 29 wspomnianego rozporzadzenia, ze $rodki pozostawione prawu krajowemu przyczyniaja
sie w ten sam spos6b do osiggniecia tego celu.

Nalezy zatem zbadac zakres terytorialny postanowien dotyczacych sankgji i innych $rodkéw — takich,
o jakie wystgpita spdtka Nintendo w sprawach gléwnych - przy uwzglednieniu kryteriow
przypomnianych w pkt 53 niniejszego wyroku.

Co sie tyczy w pierwszej kolejnosci zakresu terytorialnego praw wtlasciciela wzoru wspélnotowego,
przyznanych na mocy rozporzadzenia nr 6/2002, rozciagaja si¢ one co do zasady na calo$¢ terytorium
Unii, na ktérym wzory ciesza si¢ jednolita ochrona i wywotuja skutki (zob. analogicznie wyrok z dnia
12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 39).

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 tego rozporzadzenia wzér wspélnotowy ma jednolity charakter, a jego
skutek jest jednakowy w calej Unii. Zgodnie z tym przepisem nie moze on by¢ zarejestrowany,
przeniesiony ani nie moze stanowi¢ przedmiotu zrzeczenia si¢, ani przedmiotu decyzji stwierdzajacej
jego niewazno$¢, a korzystanie z niego nie moze by¢ zakazane inaczej niz tylko na calym obszarze
Unii, przy czym zasade te stosuje sie, o ile nie przewidziano inaczej we wspomnianym rozporzadzeniu.

Co sie tyczy w drugiej kolejnosci zakresu terytorialnego jurysdykcji sadu w sprawach wzoréw
wspdlnotowych, takiego jak ten w postepowaniach gléwnych, rozpoznajacego powddztwo o naruszenie
w rozumieniu art. 81 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, ktérego wlasciwos¢ wynika wzgledem jednego
z pozwanych z art. 82 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, a przed ktéry inna osoba niemajaca miejsca
zamieszkania w panstwie czlonkowskim wspomnianego sadu zostala skutecznie pozwana na mocy
art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 w zwiazku z art. 79 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, nalezy
zauwazy¢, ze art. 83 rozporzadzenia nr 6/2002 reguluje w sposéb autonomiczny zakres jurysdykcji
sadéw w sprawach wzoréw wspdlnotowych w odniesieniu do spraw naruszenia i u$ci§la w ust. 1, ze
sad, ktérego wlasciwos¢ wynika z art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4 tego rozporzadzenia, ma wtasciwo$¢
w sprawach, w ktérych przedmiotem sa naruszenia lub dzialania grozace naruszeniem popelnione
w jednym z panstw czlonkowskich.

Natomiast art. 83 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia przewiduje, ze sad w sprawach wzoréw
wspdlnotowych, ktérego wlasciwos¢ wynika z art. 82 ust. 5 tego rozporzadzenia, ma wlasciwosc¢
wylacznie w sprawach, ktérych przedmiotem sa naruszenia lub dzialania grozace naruszeniem
popelnione na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja siedzibe.

Rozporzadzenie nr 6/2002 nie u$cisla wyraznie, jaki powinien by¢ zakres terytorialny jurysdykcji sadu
w sprawach wzoréw wspdlnotowych w sytuacji takiej jak opisana w pkt 61 niniejszego wyroku.
Jednakze ani z brzmienia art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001, ani z orzecznictwa Trybunalu
dotyczacego tego przepisu nie wynika, by jurysdykcja terytorialna sadéw, przed ktére skutecznie
whniesiono sprawe na mocy wspomnianego art. 6 pkt 1, zostala nastepnie ograniczona wzgledem
pozwanego niemajacego miejsca zamieszkania w panstwie czlonkowskim sadu.

Nalezy zatem uzna¢, ze jurysdykcja terytorialna sadu w sprawach wzoréw wspélnotowych, do ktérego
wniesiono powddztwo o naruszenie w rozumieniu art. 81 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002
w okoliczno$ciach takich jak przypomniane w pkt 61 niniejszego wyroku, rozciaga si¢ na cale
terytorium Unii réwniez w odniesieniu do pozwanego niemajacego miejsca zamieszkania w panstwie
cztonkowskim sadu.
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Wyktadnia taka jest zgodna z systematyka i celami rozporzadzenia nr 6/2002. Po pierwsze, zgodnie
z art. 83 tego rozporzadzenia, i jak to przypomniano w pkt 61 i 62 niniejszego wyroku, tylko gdy
wlasciwos¢ sadu w sprawach wzoréw wspdlnotowych wynika z art. 82 ust. 5 wspomnianego
rozporzadzenia, sad taki ma wlasciwo$¢ ograniczona do spraw, w ktérych przedmiotem sa naruszenia
lub dzialania grozace naruszeniem popelnione na terytorium wspomnianego panstwa czlonkowskiego.

Po drugie, wykladnia taka moze zagwarantowal osiagniecie zamierzonego przez rozporzadzenie
nr 6/2002 celu polegajacego na zapewnieniu skutecznej ochrony wzoréw wspdlnotowych na calym
terytorium Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 16 lutego 2012 r., Celaya Emparanza y Galdos
International, C-488/10, EU:C:2012:88, pkt 44).

Z powyzszych rozwazan wynika, Ze na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢, iz rozporzadzenie
nr 6/2002 w zwiazku z art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
w okoliczno$ciach takich jak rozpatrywane w postepowaniach gltéwnych, w ktérych jurysdykcja
miedzynarodowa sadu w sprawach wzoréw wspoélnotowych rozpoznajacego powddztwo o stwierdzenie
naruszenia wynika wzgledem pierwszego pozwanego z art. 82 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002,
a wzgledem drugiego pozwanego z siedziba w innymi panstwie czlonkowskim z art. 6 pkt 1 w zwiazku
z art. 79 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 na tej podstawie, ze ten drugi pozwany wytwarza i dostarcza
pierwszemu produkty, ktére ten pierwszy sprzedaje, 6w sad moze, na wniosek powoda, wydac
wzgledem drugiego pozwanego postanowienia dotyczace $rodkéw przewidzianych w art. 89 ust. 1
i w art. 88 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002, obejmujace réwniez dzialania tego drugiego pozwanego
inne niz zwigzane ze wskazanym taricuchem dostaw i majace zakres rozciagajacy si¢ na cale terytorium
Unii.

W przedmiocie pytania drugiego

Poprzez pytanie drugie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 20 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze osoba trzecia, ktéra bez zgody
wlasciciela praw przystugujacych ze wzoru wspdlnotowego uzywa, w tym za posrednictwem swojej
witryny internetowej, wizerunkéw produktéw odpowiadajacych takim wzorom podczas zgodnej
z prawem sprzedazy produktéw przeznaczonych do uzywania jako akcesoria do swoistych produktéw
wlasciciela praw przystugujacych z tych wzoréw, w celu objasnienia lub zademonstrowania wspélnego
zastosowania tak sprzedawanych produktéw i swoistych produktéw wlasciciela wspomnianych praw,
dokonuje dzialania odtwarzania w celach ,cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. c), a w razie
odpowiedzi twierdzacej — na jakich warunkach takie dzialanie odtwarzania moze by¢ dopuszczone.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze ograniczenie praw ze wzoru wspdlnotowego,
o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002, stosuje sie, gdy uzywanie takich
wzoréw chronionych dokonywane przez osobe trzecia w celach cytowania stanowi ,dzialanie
odtwarzania” tych wzoréw. Dwuwymiarowe przedstawienie produktu odpowiadajacego wzorowi
wspolnotowemu moze stanowi¢ takie dzialanie.

Nastepnie nalezy zbada¢, czy takie dzialanie odtwarzania zostalo dokonane w celach ,cytowania”.
W tym wzgledzie art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 nie dokonuje zadnego odestania do
prawa panstw czlonkowskich w odniesieniu do pojecia ,cytowania”. Wzgledy zaréwno jednolitego
stosowania prawa Unii, jak i zasady rownosci wskazuja za$ na to, ze tresci przepisu prawa Unii, ktéry
nie zawiera wyraznego odestania do prawa panstw czlonkowskich dla okreslenia jego znaczenia
i zakresu, nalezy zwykle nada¢ w calej Unii autonomiczna i jednolita wykladnie, ktéra nalezy ustali¢,
uwzgledniajac nie tylko jego brzmienie, ale takze jego kontekst i cele uregulowania, ktérego czes$¢ ten
przepis stanowi (zob. w szczegélnosci wyroki: z dnia 3 wrze$nia 2014 r., Deckmyn i Vrijheidsfonds,
C-201/13, EU:C:2014:2132, pkt 14; a takze z dnia 10 grudnia 2015 r., Lazar, C-350/14, EU:C:2015:802,
pkt 21).
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Co sie tyczy tresci art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002, z analizy poréwnawczej réznych wersji
jezykowych tego przepisu wynika, ze wersje te wykazuja rozbieznosci, jako ze niektére z tych wersji,
w szczegblnosci francuska i niderlandzka, stosuja wyrazenie ,ilustracja”, podczas gdy inne wersje
odnosza si¢ do pojecia ,cytowania”, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 74 opinii.

Zgodnie za$ z utrwalonym orzecznictwem nie mozna przyja¢ czysto dostownej wykladni jednej lub
wiecej niz jednej wersji jezykowych tekstu prawa Unii, z wylaczeniem innych wersji, a jednolite
stosowanie przepiséw prawa Unii wymaga interpretowania ich w szczegélnosci w $wietle wersji
przyjetych we wszystkich jezykach. W przypadku réznicy miedzy wersjami jezykowymi tekstu Unii
dany przepis nalezy interpretowac z uwzglednieniem ogdlnej systematyki i celu uregulowania, ktérego
stanowi on cze$¢ (zob. w szczegélnosci wyroki: z dnia 4 wrze$nia 2014 r., Vnuk, C-162/13,
EU:C:2014:2146, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze z dnia 26 kwietnia 2017 r., Popescu,
C-632/15, EU:C:2017:303, pkt 35).

Co sie tyczy celu rozporzadzenia nr 6/2002, nalezy zauwazy¢, ze wedlug motywéw 6 i 7 tego
rozporzadzenia ustanawia ono ochrone wzoréw w obrebie jednego obszaru obejmujacego wszystkie
panstwa czlonkowskie, przy czym rozszerzona ochrona wzoru przemystowego ma miedzy innymi
wspiera¢ innowacje i rozwdj nowych produktéw i inwestycje w ich produkcje. Trybunal uscislil juz
takze, ze celem tego rozporzadzenia jest zapewnienie skutecznej ochrony wzoréw wspélnotowych
(zob. podobnie wyrok z dnia 16 lutego 2012 r., Celaya Emparanza y Galdos International, C-488/10,
EU:C:2012:88, pkt 44).

I tak, przepisy ograniczajace prawa przyznane wlascicielowi wzoréw na mocy wspomnianego
rozporzadzenia, takie jak art. 20 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia, nalezy poddawac $cislej wykladni,
przy czym jednak taka wykladnia nie moze narusza¢ skutecznosci ustanowionego w ten sposéb
ograniczenia ani jego celu (zob. analogicznie wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r., Painer, C-145/10,
EU:C:2011:798, pkt 109, 133).

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze art. 20 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 przewiduje
ograniczenie praw ze wzoréow wspdlnotowych na rzecz dzialan podejmowanych w celach prywatnych
i niehandlowych. Poniewaz ograniczenie praw ze wzoru wspdlnotowego przewidziane w art. 20 ust. 1
lit. ¢) tego rozporzadzenia jest odrebne od ograniczenia przewidzianego we wspominanej lit. a), nalezy
uznal, ze dzialania odtwarzania, o ktérych tam mowa, musza by¢ dokonywane w kontekscie
dziatalno$ci gospodarcze;j.

Co sie tyczy zakresu pojecia ,cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002,
nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze przepis ten ma na celu ograniczenie praw ze wzoru wspélnotowego
na rzecz dziatan odtwarzania stuzacych za podstawe objasnieniom lub komentarzom formutowanym
przez osobe, ktéra zmierza do powolania si¢ na to ograniczenie. Po drugie, przy uwzglednieniu
wspomnianego w pkt 73 niniejszego wyroku celu rozporzadzenia nr 6/2002 uniemozliwienie
przedsiebiorstwu bedacemu wytwérca nowych produktéw w  zamierzeniu kompatybilnych
z istniejacymi produktami odpowiadajacymi wzorom wspdlnotowym, ktérych wilascicielem jest inne
przedsiebiorstwo, uzywania wizerunkéw tych istniejacych produktéw podczas zgodnego z prawem
wprowadzania do sprzedazy jego wlasnych produktéw w celu objasnienia lub zademonstrowania
wspllnego zastosowania tych dwdch kategorii produktéw moze zniecheca¢ do innowadgji,
a wspomniane rozporzadzenie ma na celu zapobiezenie takiej sytuacji, jak zauwazyl to réwniez
rzecznik generalny w pkt 75 opinii.

Z tego wzgledu osoba trzecia, ktéra sprzedaje w sposéb zgodny z prawem produkty przeznaczone do
uzywania ze swoistymi produktami odpowiadajacymi wzorom wspélnotowym i ktéra odtwarza te
wzory w celu objasnienia lub zademonstrowania wspdlnego zastosowania sprzedawanych przez siebie
produktéw i produktu odpowiadajacego chronionemu wzorowi, dokonuje dzialania odtwarzania
w celach ,cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002.
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Co sie tyczy zapytan sadu odsylajacego dotyczacych warunkéw, ktérym podlega mozliwos¢ powotania
sie na to ograniczenie, nalezy przypomnie¢, ze z art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 wynika,
ze wspomniane ograniczenie jest uzaleznione od spelnienia trzech warunkéw kumulatywnych,
obejmujacych: zgodno$¢ dziatan odtwarzania z praktyka uczciwego handlu, brak nadmiernego
utrudniania zwyklego uzywania wzoru wskutek takich dzialan i wskazanie Zrédta.

Jesli chodzi, po pierwsze, o warunek dotyczacy zgodnosci dzialan odtwarzania dokonywanych w celach
cytowania z praktyka uczciwego handlu, Trybunal zinterpretowal juz pojecie ,uczciwych praktyk
w handlu i przemys$le” w rozumieniu w szczegélnosci art. 6 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) w ten sposéb, ze
stanowi ono wyraz obowiazku poszanowania stusznych intereséw wlasciciela znaku towarowego
(wyrok z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177,
pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Orzecznictwo to nalezy zastosowaé, odpowiednio, do celéw
wykladni pojecia ,praktyki uczciwego handlu” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 6/2002.

Z tego wzgledu dokonywane w celach cytowania lub nauczania dzialanie odtwarzania chronionych
wzoréw nie jest zgodne z praktyka uczciwego handlu w rozumieniu wspomnianego przepisu, gdy jest
realizowane w taki sposob, ze sprawia wrazenie istnienia powiazan gospodarczych miedzy osoba trzecia
a wlascicielem praw przyslugujacych ze wspomnianego wzoru, lub gdy osoba trzecia, ktéra zamierza
powola¢ sie na ograniczenie przewidziane w tym przepisie w konteksicie sprzedazy produktéw
uzytkowanych 1Iacznie z produktami odpowiadajacymi chronionym wzorom, narusza prawa
przystugujace wlascicielowi wzoru chronionego przez art. 19 rozporzadzenia nr 6/2002, lub tez gdy ta
osoba trzecia czerpie nienalezna korzys¢ z renomy handlowej, ktéra cieszy sie wspomniany wlasciciel
(zob. analogicznie wyrok z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland,
C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 42, 43 45, 47, a takze 48).

Do sadéw krajowych nalezy sprawdzenie poszanowania warunku zgodnosci dzialan odtwarzania
dokonywanych w celach cytowania z praktyka uczciwego handlu przy uwzglednieniu w tym kontekscie
wszystkich istotnych okolicznos$ci danej sprawy, w szczegé6lnosci calosciowego przedstawienia produktu
sprzedawanego przez osobe trzecig.

Jesli chodzi, po drugie, o warunek wymagajacy, by dziatania odtwarzania dokonywane w celach
cytowania nadmiernie nie utrudnialy zwyklego uzywania wzoru wspélnotowego, nalezy zauwazy¢, ze
warunek ten ma w szczegdlno$ci na celu uniemozliwienie, by dzialanie odtwarzania w celach
cytowania mialo negatywny wplyw na interesy gospodarcze mogace wynika¢ ze zwyklego uzywania
wzoréw wspdlnotowych dla wilasciciela praw przyslugujacych ze wspomnianych wzoréw. Sad
odsylajacy wskazal juz, ze w jego ocenie w sprawach gléwnych ten drugi warunek zostal spetniony.

Co sie tyczy, po trzecie, obowiazku wskazania Zrdédla, nalezy stwierdzi¢, ze art. 20 ust. 1 lit. )
rozporzadzenia nr 6/2002 nie okre$la, w jaki sposéb nalezy dokona¢ tego wskazania. Jak to stwierdzono
w pkt 75 niniejszego wyroku, przepis ten ma na celu zezwolenie na uzywanie wzoréw wspdélnotowych
w celach cytowania lub nauczania w ramach dzialalnos$ci gospodarczej, takiej jak rozpatrywana
w postepowaniach gtéwnych.

W tych okoliczno$ciach w celu spelnienia warunku wskazania zrédla jest w szczegélnosci wazne, by
rodzaj wybranego w tym zamiarze wskazania umozliwial wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie
uwaznemu i rozsagdnemu konsumentowi fatwe zidentyfikowanie pochodzenia handlowego produktu,
ktéry odpowiada wzorowi wspélnotowemu.
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Jednakze poniewaz w sprawach gltéwnych wskazanie Zrédla jest dokonywane poprzez opatrzenie
unijnym znakiem towarowym nalezacym do wlasciciela praw przystugujacych z chronionych wzoréw
wspdlnotowych, do sadu odsylajacego bedzie naleze¢ okreSlenie, czy takie wskazanie jest zgodne
z regulacja z dziedziny znakéw towarowych.

W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie drugie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 20 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze osoba trzecia, ktéra bez zgody
wlasciciela praw przystugujacych ze wzoru wspélnotowego uzywa, w tym za posrednictwem swojej
witryny internetowej, wizerunkéw produktéw odpowiadajacych takim wzorom podczas zgodnej
z prawem sprzedazy produktéw przeznaczonych do uzywania jako akcesoria do swoistych produktéw
wlasciciela praw przystugujacych z tych wzoréw, w celu objasnienia lub zademonstrowania wspélnego
zastosowania tak sprzedawanych produktéw i swoistych produktéw wlasciciela wspomnianych praw,
dokonuje dzialania odtwarzania w celach ,cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. ¢), przy czym
takie dziatanie jest w ten sposéb dozwolone na mocy tego przepisu, o ile spetnione zostaja okreslone
w nim warunki kumulatywne, czego sprawdzenie nalezy do sadu krajowego.

W przedmiocie pytania trzeciego

Na wstepie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze sad odsylajacy uscisla, iz zadaje on pytanie trzecie tylko na
wypadek, gdyby mial stwierdzi¢, ze BigBen Niemcy i BigBen Francja naruszyly prawa przystugujace
Nintendo ze wzoréw wspdlnotowych wskutek z jednej strony wytwarzania, oferowania, wprowadzania
do obrotu, eksportu, importu i skladowania w tych celach sprzedawanych przez nie produktéw,
a z drugiej strony wskutek uzywania wizerunkéw produktéw odpowiadajacych wspomnianym wzorom
w kontekscie sprzedazy oferowanych przez nie produktéw.

O ile jest za§ prawda, ze sad odsylajacy jeszcze si¢ nie wypowiedzial co do istnienia naruszenia praw
przystugujacych powddce w postepowaniach gtéwnych ze wzoréw wspélnotowych, o tyle nie mozna
uzna¢ — wbrew temu, co sugeruje Komisja Europejska — ze trzecie zadane pytanie jest z tego wzgledu
niedopuszczalne. Tylko do sadéw krajowych, przed ktérymi zawist spér, nalezy bowiem ocena —
w $wietle szczegdlnych okolicznosci kazdej sprawy — zaréwno konieczno$ci wydania orzeczenia
w trybie prejudycjalnym dla potrzeb wydania wyroku, jak i zasadnos$ci zadawanych Trybunalowi pytan.
Ponadto stwierdzenie takiego naruszenia w sporach w postepowaniach gléwnych nie ma charakteru
czysto hipotetycznego (zob. podobnie wyrok z dnia 4 maja 2017 r., HanseYachts, C-29/16,
EU:C:2017:343, pkt 24).

Po drugie, nalezy uscisli¢, ze pytanie trzecie odnosi sie tylko do przedstawionych w pkt 47 niniejszego
wyroku sankcji i §rodkéw, o ktére zwrédcita sie powddka w postepowaniach gltéwnych, a ktdére nie sa
regulowane w sposéb autonomiczny w art. 89 ust. 1 lit. a)—c) rozporzadzenia nr 6/2002.

Po trzecie, pytanie to opiera sie na przestance, zgodnie z ktéra art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007
stosuje si¢ do sytuacji takiej jak rozpatrywana w postepowaniach gléwnych. Sad odsylajacy zastanawia
sie zatem nad wykladnia pojecia ,panstwa, w ktérym naruszenie to mialo miejsce” w rozumieniu art. 8
ust. 2 w okolicznos$ciach takich jak rozpatrywane w postepowaniach gléwnych, w ktérych kazdej
pozwanej zarzuca si¢ popelnienie w réznych panstwach cztonkowskich Unii kilku dziatan stanowiacych
naruszenie. Stawia on takze pytanie, czy prawo wskazane na mocy tego przepisu stosuje sie zgodnie
z art. 15 rozporzadzenia nr 864/2007 do wspdtdziatania.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze zgodnie ze swoim brzmieniem art. 8 ust. 2
rozporzadzenia nr 864/2007 okresla w przypadku zobowigzania pozaumownego wynikajacego
z naruszenia jednolitego wspdélnotowego prawa wlasnosci intelektualnej prawo wilasciwe dla wszelkich
kwestii niepodlegajacych odpowiedniemu instrumentowi Unii, odsylajac do prawa panstwa, w ktérym
naruszenie to mialo miejsce.
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Oczywiscie, sankcje i $rodki, o ktére zwrdcono sie w sprawach gléwnych przeciwko pozwanym i ktére
sa przedmiotem pytania trzeciego, zaliczaja si¢ do sankcji i srodkéw przewidzianych w art. 88 ust. 2
i w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 (zob. podobnie wyrok z dnia 13 lutego 2014 r.,
H. Gautzsch Grof$handel, C-479/12, EU:C:2014:75, pkt 52-54).

W tym stanie rzeczy przepisy te nie reguluja tych sankcji i $rodkéw w sposéb autonomiczny, lecz
odsylaja — jak to zauwazono w pkt 47 i 89 niniejszego wyroku — do ustawodawstw wskazanych przez
nie panstw czlonkowskich, w tym ich prawa prywatnego miedzynarodowego. Z tego wzgledu, skoro
prawo prywatne miedzynarodowe panstw czlonkowskich, z wyjatkiem Krélestwa Danii, co si¢ tyczy
norm kolizyjnych majacych zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych w odniesieniu do
zobowigzan pozaumownych, w tym do takich zobowiazann wynikajacych z naruszenia jednolitego
wspoélnotowego prawa wlasnosci intelektualnej, zostalo ujednolicone poprzez przyjecie rozporzadzenia
nr 864/2007 (zob. podobnie wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., ERGO Insurance i Gjensidige Baltic,
C-359/14 i C-475/14, EU:C:2016:40, pkt 37), nalezy uzna¢, ze odeslanie to, w zakresie dotyczacym
prawa prywatnego miedzynarodowego, odnosi sie do przepiséw tego rozporzadzenia.

Co sie tyczy pojecia ,panstwa, w ktérym naruszenie to mialo miejsce” w rozumieniu art. 8 ust. 2
rozporzadzenia nr 864/2007, skoro pojecie to nie zawiera zadnego odestania do prawa panstw
czlonkowskich dla okreslenia jego znaczenia i zakresu, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym
w pkt 70 niniejszego wyroku tresci takiego przepisu prawa Unii nalezy zwykle nada¢ w caltej Unii
autonomiczng i jednolita wykladnie, ktéra nalezy ustali¢, uwzgledniajac kontekst przepisu i cel
uregulowania, ktérego cze$¢ ten przepis stanowi.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze brzmienie art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007 odnosi si¢ we
francuskiej wersji jezykowej do prawa panstwa, w ktérym ,nastapilo naruszenie prawa wlasnosci
intelektualnej”. Brzmienie takie nie pozwala okresli¢, czy pojecie to wymaga czynnego zachowania po
stronie sprawcy naruszenia w tak wskazanym panstwie, poza miejscem, w ktérym naruszenie to
wywoluje skutki. Natomiast inne wersje jezykowe wspomnianego przepisu, takie jak wersje hiszpanska,
niemiecka, wloska, litewska, niderlandzka, portugalska, slowenska i szwedzka, sa bardziej dobitne
w tym wzgledzie, jako Ze odsylaja one do prawa panstwa, w ktérym ,naruszenie zostalo popelnione”.
To samo dotyczy wersji angielskiej, ktéra odnosi sie do prawa panstwa, ,w ktérym zostal popetniony
czyn naruszenia’.

Co sie tyczy ogoélnej systematyki i kontekstu, w ktéry wpisuje sie art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 864/2007, z motywu 16 tego rozporzadzenia wynika, ze jednolite przepisy powinny zwigkszac¢
przewidywalno$¢ orzeczenn sadowych i zapewnia¢ odpowiednia réwnowage miedzy interesami osoby,
ktorej przypisuje sie odpowiedzialnos¢, i poszkodowanego. W tym celu wspomniane rozporzadzenie
ustanawia, jako ogdlna zasade, regule lex loci damni, wyrazong w art. 4 ust. 1 tego rozporzadzenia, na
mocy ktérego prawem wlasciwym dla zobowiazania pozaumownego jest prawo panstw, w ktérym
powstala szkoda.

Jak to wynika z motywu 19 rozporzadzenia nr 864/2007, prawodawca Unii uznal jednak, ze nalezy
ustanowi¢ przepisy szczegdlne odnoszace sie do poszczegdlnych typéw czynéw niedozwolonych, na
wypadek gdy ta zasada ogdlna nie pozwala na zapewnienie odpowiedniej réwnowagi pomiedzy
wchodzacymi w gre interesami, a art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia stanowi taki przepis
w zakresie zobowigzan pozaumownych wynikajacych z naruszen jednolitego wspdlnotowego prawa
wlasnosci intelektualne;.

Wynika stad, ze skoro art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007 przewiduje szczegdlny lacznik, ktéry
rozni sie od przewidzianej w art. 4 ust. 1 tego rozporzadzenia ogélnej zasady lex loci damni, nalezy
uzna¢, ze ten lacznik dotyczacy prawa ,panstwa, w ktérym naruszenie to mialo miejsce” jest odrebny
od okres$lonego w art. 4 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia lacznika panstwa, ,w ktérym powstala
szkoda”. W rezultacie pojecie ,panstwa, w ktéorym naruszenie to mialo miejsce” w rozumieniu art. 8
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ust. 2 tegoz rozporzadzenia nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze odnosi si¢ ono do paristwa potozenia
miejsca, gdzie wystapilo zdarzenie powodujace szkode, czyli panstwa, na ktdérego terytorium zostato
dokonane dziatanie stanowigce naruszenie.

Nalezy jednak wskazaé, ze spory dotyczace naruszen praw wlasnosci intelektualnej charakteryzuja sie
szczeg6lna zlozonosciy, jak to w istocie zauwazyl rzecznik generalny w pkt 64 opinii. Nierzadko temu
samemu pozwanemu zarzuca sie kilka dzialann stanowiacych naruszenie, tak ze kilka miejsc mogloby
stanowi¢ — w charakterze miejsca, gdzie wystapilo zdarzenie powodujace szkode — facznik istotny dla
okreslenia prawa wtasciwego.

Z jednej strony bowiem na mocy art. 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 6/2002, jak to zauwazono
w pkt 49 niniejszego wyroku, prawo wynikajace ze wzoru wspdlnotowego przyznaje jego wlascicielowi
wylaczne prawo do uzywania tego wzoru i zakazywania jego uzywania osobom trzecim, ktére nie maja
zgody owego wlasciciela. To ,uzywanie” obejmuje w szczeg6lnosci wytwarzanie, oferowanie,
wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzér jest zawarty badz
zastosowany, lub skladowanie w tych celach.

Z drugiej strony jednolite prawa wlasnosci intelektualnej sa chronione na calym terytorium Unii, jako
ze dzialania stanowiace naruszenie moga by¢ dokonywane w licznych panstwach czlonkowskich,
wskutek czego okreslenie wlasciwego prawa materialnego dla kwestii niepodlegajacych w sposéb
autonomiczny odpowiedniemu instrumentowi Unii staje sie¢ malo przewidywalne.

Trybunat juz za$ sprecyzowal, Ze rozporzadzenie nr 864/2007 zgodnie z jego motywami 6, 13, 14 i 16
ma na celu zagwarantowanie przewidywalnosci wyniku sporéw, pewno$ci prawnej w zakresie prawa
wlasciwego, jak rdéwniez jednolitego stosowania tego rozporzadzenia we wszystkich panstwach
czlonkowskich (wyrok z dnia 17 listopada 2011 r.,, Homawoo, C-412/10, EU:C:2011:747, pkt 34).
Ponadto, jak wynika z motywéw 16 i 19 rozporzadzenia nr 864/2007, poprzez ustalenie tacznikéw
przewidzianych w tym rozporzadzeniu prawodawca Unii zmierzal do ustanowienia odpowiedniej
rownowagi miedzy interesami osoby, ktdrej przypisuje sie odpowiedzialno$¢, i poszkodowanego.
Przewidziany w art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia tacznik nalezy zatem interpretowac przy
uwzglednieniu wyzej wspomnianych celéw, a takze cech charakterystycznych dziedziny, w ktdrej
kontekscie ma on by¢ stosowany.

Przy uwzglednieniu tych celéw w okolicznosciach, w ktérych temu samemu pozwanemu zarzucane sg
rozne dzialania stanowiace naruszenie objete pojeciem ,uzywania” w rozumieniu art. 19 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002, a popelnione w réznych panstwach czlonkowskich, aby okresli¢ zdarzenie
powodujace szkode, nie nalezy odnosi¢ sie do kazdego zarzucanego dzialania stanowiacego naruszenie,
lecz nalezy oceni¢ w sposéb calo$ciowy zachowanie wspomnianego pozwanego w celu okreslenia
miejsca, gdzie zostalo lub moze zosta¢ dokonane pierwotne dzialanie stanowigce naruszenie, lezace
u zrédla zarzucanego zachowania.

Wykladnia taka pozwala sadowi rozpoznajacemu w ltatwy sposéb okreslic prawo wlasciwe przy
zastosowaniu pojedynczego tacznika zwiazanego z miejscem, gdzie zostalo lub moze zosta¢ dokonane
dzialanie stanowiace naruszenie znajdujace sie u zrédta kilku czynéw zarzucanych pozwanemu, zgodnie
z celami przypomnianymi w pkt 102 niniejszego wyroku. Wyktadnia taka pozwala takze zagwarantowac
przewidywalnos¢ tak wskazanego prawa dla wszystkich stron sporéw dotyczacych naruszen praw
wlasnosci intelektualnej Unii.

Sad odsylajacy formuluje ponadto pewne zapytania dotyczace okreslenia prawa wilasciwego na mocy

art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007 w okoliczno$ciach takich jak rozpatrywane w postgpowaniach
gléwnych.
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Pierwsze zalozenie sadu odsylajacego dotyczy sytuacji, w ktérej podmiotowi gospodarczemu zarzuca sie
proponowanie do sprzedazy za posrednictwem jego witryny internetowej — bez zgody wtlasciciela praw
przystugujacych ze wzoréw wspdlnotowych — produktéw, ktére jakoby naruszaja te prawa, przy czym
witryna ta jest takze dostepna dla konsumentéw znajdujacych sie w panstwach czlonkowskich innych
niz panstwo, w ktérym sprawca naruszenia ma siedzibe.

W tym wzgledzie nalezy uscisli¢, ze czynno$¢ dokonywana przez podmiot gospodarczy, ktéry korzysta
z handlu elektronicznego, proponujac do sprzedazy w swojej witrynie internetowej przeznaczonej dla
konsumentéw znajdujacych sie w kilku panstwach czlonkowskich — z naruszeniem praw ze wzoréw
wspdlnotowych — produkty, ktére moga zosta¢ ukazane na ekranie i zaméwione za posrednictwem tej
witryny, stanowi oferowanie do sprzedazy takich produktéw. Taki podmiot dokonuje zatem
w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 oferowania oraz wprowadzania do obrotu
produktow, ktére maja naruszaé prawa, w swojej witrynie internetowej, przy czym takie zachowania sg
objete pojeciem ,uzywania” w rozumieniu tego przepisu.

W takich zas okolicznosciach nalezy uznaé, ze zdarzenie powodujace szkode polega na zachowaniu
podmiotu obejmujacym oferowanie do sprzedazy produktéw, ktére maja naruszaé prawa,
w szczegllnosci poprzez umieszczenie online oferty sprzedazy w jego witrynie internetowej. Z tego
wzgledu miejscem, gdzie wystapilo zdarzenie powodujace szkode, w rozumieniu art. 8 ust. 2
rozporzadzenia nr 864/2007 jest miejsce uruchomienia procesu umieszczenia online oferty sprzedazy
przez ten podmiot w nalezacej do niego witrynie.

Co sie tyczy drugiego zalozenia sadu odsylajacego, w ramach ktérego sad ten zastanawia si¢ nad
prawem wlasciwym w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy zleca osobie trzeciej przewdz produktéw
jakoby naruszajacych prawa chronione wzorem wspdélnotowym do panstwa czlonkowskiego innego niz
to, w ktéorym ma siedzibe, nalezy podkresli¢c — podobnie jak to uscislono w pkt 103 niniejszego wyroku
— ze aby okresli¢ zdarzenie powodujace szkode w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007,
nie nalezy odnosi¢ si¢ do kazdego zarzucanego pozwanemu indywidualnego dzialania stanowiacego
naruszenie, lecz nalezy oceni¢ w sposéb calosciowy zachowanie wspomnianego pozwanego w celu
okreslenia miejsca, gdzie zostalo lub moze zosta¢ dokonane przez niego pierwotne dzialanie stanowigce
naruszenie, lezace u zrédla zarzucanego zachowania.

Co sie tyczy w koncu zapytania sadu odsylajacego dotyczacego prawa wilasciwego dla wspétdziatania,
nalezy stwierdzi¢, ze sad odsylajacy nie wyjasnit powodéw, ktére sklonily go tego, by zastanawiac sie
nad wykladnig art. 15 rozporzadzenia nr 864/2007, i ktére umozliwityby Trybunalowi udzielenie
uzytecznej odpowiedzi na to zapytanie, w zwigzku z czym nalezy je na mocy art. 94 regulaminu
postepowania przed Trybunalem uzna¢ za niedopuszczalne.

W $wietle calo$ci powyzszych rozwazan na pytanie trzecie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 8 ust. 2
rozporzadzenia nr 864/2007 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze pojecie ,panstwa, w ktérym
naruszenie to mialo miejsce” w rozumieniu tego przepisu odnosi si¢ do panstwa polozenia miejsca,
gdzie wystapilo zdarzenie powodujace szkode. W okolicznosciach, w ktérych temu samemu
pozwanemu zarzucane sa rézne dzialania stanowiace naruszenie, a popelnione w réznych panstwach
czlonkowskich, aby okresli¢ zdarzenie powodujace szkode, nie nalezy odnosi¢ sie do kazdego
zarzucanego dzialania stanowiacego naruszenie, lecz nalezy oceni¢ w sposéb calosciowy zachowanie
wspomnianego pozwanego w celu okreslenia miejsca, gdzie zostalo lub moze zosta¢ dokonane przez
niego pierwotne dzialanie stanowiace naruszenie, lezace u Zrédla zarzucanego zachowania.
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W przedmiocie kosztow

112 Dla stron w postepowaniach gtéwnych 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 postepowaniach gléwnych, nie podlegaja zwrotowi.

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

1)

2)

3)

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspélnotowych w zwiazku z art. 6 pkt 1 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 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze
w okolicznosciach, takich jak rozpatrywane w postepowaniach gléwnych, w ktérych
jurysdykcja miedzynarodowa sadu w sprawach wzoréw wspoélnotowych rozpoznajacego
powddztwo o stwierdzenie naruszenia wynika wzgledem pierwszego pozwanego z art. 82
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, a wzgledem drugiego pozwanego z siedziba w innymi
panstwie czlonkowskim z art. 6 pkt 1 w zwiazku z art. 79 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 na
tej podstawie, ze ten drugi pozwany wytwarza i dostarcza pierwszemu produkty, ktore ten
pierwszy sprzedaje, 6w sad moze, na wniosek powoda, wyda¢ wzgledem drugiego pozwanego
postanowienia dotyczace Srodkow przewidzianych w art. 89 ust. 1 i w art. 88 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002, obejmujace rowniez dzialania tego drugiego pozwanego inne niz
zwigzane ze wskazanym lancuchem dostaw i majace zakres rozciagajacy si¢ na cale
terytorium Unii Europejskiej.

Artykul 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze osoba
trzecia, ktora bez zgody wlasciciela praw przystugujacych ze wzoru wspélnotowego uzywa,
w tym za poSrednictwem swojej witryny internetowej, wizerunkéw produktow
odpowiadajacych takim wzorom podczas zgodnej z prawem sprzedazy produktéw
przeznaczonych do uzywania jako akcesoria do swoistych produktéw wlasciciela praw
przystugujacych z tych wzoréw, w celu objasnienia lub zademonstrowania wspdlnego
zastosowania tak sprzedawanych produktow i swoistych produktow wlasciciela wspomnianych
praw, dokonuje dzialania odtwarzania w celach ,,cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. c),
przy czym takie dzialanie jest w ten sposéb dozwolone na mocy tego przepisu, o ile spelnione
zostaja okreslone w nim warunki kumulatywne, czego sprawdzenie nalezy do sadu krajowego.

Artykul 8 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lipca 2007 r. dotyczacego prawa wlasciwego dla zobowigzan pozaumownych (,Rzym II”)
nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze pojecie ,panstwa, w ktorym naruszenie to mialo
miejsce” w rozumieniu tego przepisu odnosi si¢ do panstwa polozenia miejsca, gdzie
wystapilo zdarzenie powodujace szkode. W okolicznosciach, w ktérych temu samemu
pozwanemu zarzucane s3 rozne dzialania stanowiace naruszenie, a popelnione w réznych
panstwach czlonkowskich, aby okresli¢ zdarzenie powodujace szkode, nie nalezy odnosic sie
do kazdego zarzucanego dzialania stanowiacego naruszenie, lecz nalezy oceni¢ w sposob
calosciowy zachowanie wspomnianego pozwanego w celu okreslenia miejsca, gdzie zostalo
lub moze zosta¢ dokonane przez niego pierwotne dzialanie stanowiace naruszenie, lezace
u Zrédla zarzucanego zachowania.

Podpisy
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