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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 20 grudnia 2017 r.*

Odestanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 6/2002 — Wzory wspélnotowe — Artykut 110
ust. 1 — Brak ochrony — Klauzula ,naprawy” — Pojecie ,cechy czesci skladowej produktu ztozonego” —
Naprawa produktu ztozonego w celu nadania mu pierwotnego wygladu — Srodki, jakie maja zostac¢
przyjete przez uzytkownika celem powolania si¢ na klauzule ,,naprawy” — Obrecz két samochodu
stanowiaca idealna replike modelu oryginalnej obreczy kot

W sprawach potaczonych C-397/16 i C-435/16
majacych za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozone przez Corte d’appello di Milano (sad apelacyjny w Mediolanie, Wtochy)
i przez Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwo$ci, Niemcy) postanowieniami z dnia
15 czerwca i 2 czerwca 2016 r., ktére wplynely do Trybunalu, odpowiednio, w dniu 18 lipca
i 4 sierpnia 2016 r., w postepowaniach:
Acacia Srl
przeciwko
Pneusgarda Srl, w upadlosci,
Audi AG (C-397/16)
oraz
Acacia Srl,
Rolando D’Amato
przeciwko
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16),
TRYBUNAL (druga izba),

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

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Qe,

sekretarz: R. Schiano, administrator,

* Jezyki postepowania: niemiecki i wloski.
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uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 czerwca 2017 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Acacia Srl oraz D’Amato przez F. Munariego, M. Esposite i A. Macchi, avvocati, oraz
przez B. Schneidersa, D. Treuego i D. Thome, Rechtsanwilte,

— w imieniu Audi AG przez G. Hasselblatta, Rechtsanwalt, oraz przez M. Cartelle i M. Locatelliego,
avvocati,

— w imieniu Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG przez B. Ackermanna oraz C. Klawittera, Rechtsanwilte,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajagca w charakterze petnomocnika, wspierana
przez M. Santore, S. Fiorentine oraz L. Cordiego, avvocati dello Stato,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego, M. Hellmanna oraz ]. Techerta, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikow,

— w imieniu rzadu francuskiego przez D. Segoina, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez M. Bulterman i H. Stergiou, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez ]. Samnadde, V. Di Bucciego oraz T. Scharfa, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikow,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 wrzesnia 2017 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotycza art. 110 ust. 1 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

Whnioski te zostaly ztozone w ramach dwdch sporéw, z jednej strony miedzy Acacia Srl (zwana dalej
»spolka Acacia”) i Pneusgarda Srl w upadlosci a Audi AG (zwana dalej ,spotka Audi”) oraz z drugiej
strony miedzy spotka Acacia i jej prezesem, Rolandem D’Amato, a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zwana
dalej ,spdtka Porsche”) w przedmiocie utrzymywanego naruszenia przez spolke Acacia wzordw
wspoélnotowych, wzgledem ktérych Audi i spétka Porsche sa podmiotami uprawnionymi.
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Ramy prawne

Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wlasnosci intelektualnej

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej zostalo przyjete decyzja
Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wspdlnoty Europejskiej
w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji porozumienn bedacych wynikiem negocjacji
wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1). Jego art. 26
ust. 2 stanowi:

»Czlonkowie moga ustanowi¢ ograniczone wyjatki od ochrony wzoréw przemystowych, pod warunkiem
ze takie wyjatki nie beda bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem chronionych wzoréw
przemystowych i nie beda bezzasadnie naruszaly prawnie uzasadnionych intereséw wtlasciciela
chronionego wzoru, biorgc takze pod uwage prawnie uzasadnione interesy stron trzecich”.

Prawo Unii

Dyrektywa 98/71/WE

Motyw 19 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz.U. 1998, L 289, s. 28) stanowi:

»szybkie przyjecie niniejszej dyrektywy stalo sie sprawa naglaca dla wielu sektoréw przemystu;
calkowite zblizenie przepisow prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych stosowania wzoréw
chronionych do celéw pozwalajacych na reperacje zltozonego produktu w taki sposéb, by przywréci¢
mu oryginalny wyglad, w przypadku kiedy produkt zawierajacy [wzdr] lub objety wzorem tworzy czes¢
skladowa zlozonego produktu, ktérego wyglad warunkuje istnienie ochrony wzoru, nie moze zostaé
wprowadzone na obecnym etapie; brak pelnego zblizenia przepiséw prawnych panstw czlonkowskich
dotyczacych korzystania z chronionych wzoréw dla takiej naprawy produktéw ztozonych nie powinien
stanowi¢ przeszkody dla zblizenia tych réznych postanowien krajowych, ktére w sposéb najbardziej
bezposredni wplywaja na funkcjonowanie rynku wewnetrznego; z tego powodu panstwa czlonkowskie
w tym czasie powinny utrzyma¢ w mocy te postanowienia prawne, ktére sa zgodne z traktatem
i odnosza sie do korzystania ze wzoru czesci sktadowej uzywanej w celu naprawy produktu zlozonego
w taki sposéb, by przywréci¢ mu wyglad poczatkowy, lub jesli wprowadza one nowe postanowienia
odnoszace si¢ do takiego korzystania, cel tych postanowien powinien jedynie odnosi¢ sie do
liberalizacji rynku tych czesci [...]7

Artykul 14 tej dyrektywy, zatytulowany ,Przepisy przejsciowe”, stanowi:

»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 czesici 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”.
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Rozporzgdzenie nr 6/2002
Motywy 1, 9 i 13 rozporzadzenia nr 6/2002 brzmia nastepujaco:

»(1) Ujednolicony system otrzymywania wzoru wspélnotowego, objetego jednolita ochrona
z jednolitym skutkiem w obrebie calego terytorium Wspdlnoty, realizowalby cele wspélnotowe
ustanowione w traktacie.

[...]

(9) Przepisy prawa materialnego niniejszego rozporzadzenia w sprawie prawa dotyczacego wzoru
powinny by¢ dostosowane do odpowiednich przepiséw dyrektywy 98/71/WE.

[...]

(13) Niemozliwe okazalo sie osiagniecie, w mys$l dyrektywy 98/71/WE, calkowitego zblizenia
ustawodawstw panstw czlonkowskich w sprawie wykorzystywania chronionych wzoréw do celéw
udzielania zezwolenia na naprawe produktu zlozonego w celu przywrécenia mu pierwotnego
wygladu, w przypadku gdy wzér odnosi si¢ do produktu lub zawiera si¢ w produkcie
stanowiacym cze$¢ sktadowa produktu zlozonego, od ktérego wygladu uzalezniony jest chroniony
wzo6r. W ramach procedury koncyliacji w sprawie wymienionej dyrektywy Komisja podjela sie
dokonania przegladu konsekwencji przepiséw tej dyrektywy trzy lata po uplywie
nieprzekraczalnego terminu transpozycji dyrektywy, w szczegdélno$ci w sektorach przemystu,
ktérych dotyczy to w najwigkszym stopniu. W tej sytuacji odpowiednie jest nieprzyznanie
ochrony zarezerwowanej dla wzoréw wspdlnotowych wzorowi odnoszacemu sie do produktu lub
zawierajacemu si¢ w produkcie stanowiacym cze$¢ skltadowa produktu zlozonego, od ktérego
wygladu uzalezniony jest wzdr i ktéry wykorzystywany jest do celéw naprawy produktu ztozonego
w celu przywrécenia mu pierwotnego wygladu, do czasu ustalenia przez Rade polityki w sprawie
niniejszej kwestii na podstawie wniosku Komisji”.

Artykul 3 tego rozporzadzenia stanowi:
»Na uzytek niniejszego rozporzadzenia stosuje sie nastepujace definicje:

a) »wzor« oznacza posta¢ calego lub cze$ci produktu, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii,
konturdéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji;

b) »produkt« oznacza kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to miedzy
innymi czesci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny,
symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakze z wylaczeniem programéw
komputerowych;

¢) »produkt ztozony« oznacza produkt, ktory sklada sie z wielu czesci, ktére moga by¢ zastepowane,
umozliwiajac rozlozenie i ponowne zlozenie tego produktu”.

Artykul 4 omawianego rozporzadzenia, zatytulowany ,, Warunki ochrony”, stanowi:

»1. Wzér jest chroniony jako wzdér wspélnotowy w zakresie, w jakim ten wzér jest nowy i posiada
indywidualny charakter.
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2. Wzér stosowany [Wzér naniesiony na produkt] lub zawarty w produkcie, ktéry stanowi czes¢
skladowa produktu ztozonego, 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 sktadowej 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”.

Artykut 19 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi, co nastepuje:

»1. Zarejestrowany wzér wspdlnotowy przyznaje jego wtascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania
i zakazywania osobom trzecim jego uzywania, ktére [gdy] 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”.

Artykut 110 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytulowany ,Przepisy przej$ciowe”, stanowi:

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

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/WE, i uwzgledni te
zmiany”.

Postepowania gléwne i pytania prejudycjalne

Sprawa C-397/16
Audi jest wlascicielem szeregu wzoréw wspdlnotowych obreczy kot ze stopéw aluminium.

Spotka Acacia wytwarza pod znakiem towarowym WSP Italy obrecze kot ze stopéw aluminium, ktére
sprzedaje swojej stronie internetowej dostepnej w wielu jezykach. Zdaniem sadu odsylajacego niektére
z tych obreczy sa identyczne z obreczami ze stopéw aluminium produkowanych przez Audi. Na
obreczach ko6l produkowanych przez spélke Acacia jest ostemplowane ,NOT OEM”, co oznacza
niewyprodukowane jako wyposazenie oryginalne. Dokumentacja handlowa i techniczna towarzyszaca
tym produktom, faktury sprzedazy oraz strona internetowa spétki Acacia wskazuja, ze przedmiotowe
obrecze ko6l sa sprzedawane wylacznie w celu wykorzystania ich jako cze$ci zamiennych
przeznaczonych do naprawy.

Spotka Audi wystgpita do Tribunale di Milano (sadu w Mediolanie, Wlochy) ze skarga majaca

zasadniczo na celu stwierdzenie, ze produkcja i sprzedaz przez spétke Acacia przedmiotowych obreczy
kot stanowi naruszenie nalezacych do niej wzoréw wspélnotowych. Sad ten uwzglednit te skarge.
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Od tego orzeczenia spdtka Acacia wniosta apelacje do Corte d’appello di Milano (sadu apelacyjnego
w Mediolanie, Wlochy). Sad ten, po stwierdzeniu w szczegdlnosci istnienia sprzecznych ze soba
orzeczen sadow wloskich i sadéw z innych panstw czlonkowskich odnosnie do stosowania klauzuli
naprawy, doszed! do wniosku, ze istnieja powazne watpliwosci co do wykladni art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002.

W tych okolicznosciach Corte d’appello di Milano (sad apelacyjny w Mediolanie) postanowit zawiesi¢
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy [a] zasady swobody przeplywu towaréw i swobody $wiadczenia uslug na rynku wewnetrznym;
[b] zasada skuteczno$ci europejskich regut konkurencji i liberalizacji rynku wewnetrznego; [c]
zasady skutecznosci i jednolitego zastosowania prawa europejskiego wewnatrz Unii Europejskie;j;
[d] przepisy prawa wtérnego Unii Europejskiej, takie jak dyrektywa 98/71, a w szczegdlnosci jej
art. 14, art. 1 rozporzadzenia [Komisji (UE)] nr 461/2010 [z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumien
wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdéw silnikowych (Dz.U. 2010, L 129, s. 52]
oraz [regulaminu nr 124 Komisji Gospodarczej do spraw Europy Narodéw Zjednoczonych (EKG
ONZ) — Jednolite przepisy dotyczace homologacji két do samochodéw pasazerskich i ich przyczep
(Dz.U. 2006, L 375, s. 604; sprostowanie Dz.U. 2007, L 70, s. 413)], stoja na przeszkodzie takiej
wykladni art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002, zawierajacego klauzule naprawy, ktéra wyklucza
obrecz kot stanowigca replike, wizualnie identyczna jak obrecz oryginalnie montowana w pojezdzie
przez producenta samochodéw, posiadajaca homologacje na podstawie przywotanego regulaminu
EKG ONZ nr 124, z pojecia czesci skladowej produktu zlozonego (samochodu) celem
umozliwienia jego naprawy i przywrécenia mu pierwotnego wygladu?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej na pierwsze pytanie — czy przepisy w przedmiocie
wlasnosci przemystowej dotyczace zarejestrowanych wzoréw, po wywazeniu intereséw, o ktérych
mowa Ww pytaniu pierwszym, stoja na przeszkodzie dla zastosowania klauzuli naprawy
w odniesieniu do produktéw uzupelniajacych stanowigcych replike, ktére moga by¢ réznie dobrane
przez klienta, przy zalozeniu, ze klauzula naprawy musi by¢ interpretowana w sposéb zawezajacy
i uzywana z ograniczeniem do czesci zamiennych w standardowej formie, to znaczy czesci, ktorych
forma zostala ustalona w sposéb zasadniczo niezmienny w odniesieniu do wygladu zewnetrznego
produktu zlozonego, z wylaczeniem innych czesci uznanych za zamienne, ktére moga by¢
dowolnie montowane zgodnie z gustem klienta?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie nr 2 — jakie $rodki musi przyjac
producent obreczy két bedacych replikami celem zapewnienia zgodnego z prawem obrotu
produktami przeznaczonymi do naprawy i przywracania pierwotnego zewnetrznego wygladu
produktu ztozonego?”.

Sprawa C-435/16
Porsche jest wlascicielem szeregu wzoréw wspélnotowych obreczy két ze stopéw aluminium.

Obrecze produkowane przez spoétke Acacia sa sprzedawane w Niemczech, poprzez jej strone
internetowy, skierowana do konsumentéw konicowych i dostepna w jezyku niemieckim. Zdaniem sadu
odsylajacego niektdre z tych obreczy kot sa identyczne z obreczami z aluminium spétki Porsche. Sad
ten zauwaza, ze zdaniem spo6tki Acacia produkowane przez nig obrecze przeznaczone do samochodéw
Porsche sg wykorzystywane wylacznie w pojazdach tego producenta. Spétka Porsche podnosi przed
tym sadem, ze przedmiotowe obrecze sa réwniez oferowane w kolorach i rozmiarach, ktére nie
odpowiadaja produktom oryginalnym.
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Spotka Porsche wniosta przed Landgericht Stuttgart (sad okregowy w Stuttgarcie, Niemcy) skarge
majaca zasadniczo na celu stwierdzenie, ze produkowanie i sprzedaz przez spolke Acacia
przedmiotowych obreczy két stanowi naruszenie nalezacych do niej wzoréw wspdlnotowych. Sad ten
uwzglednil te skarge.

Poniewaz apelacja wniesiona przez spéltke Acacia i R. D’Amate zostala oddalona, te ostatnie podmioty
zlozyly $rodek zaskarzenia w trybie ,Revision” do sadu odsylajacego. Sad ten zauwaza, Ze powodzenie
tego Srodka zaskarzenia zalezy kwestii, czy spétka Acacia moze powolaé si¢ na zawarta w art. 110
ust. 1 rozporzadzenie nr 6/2002 klauzule ,naprawy”. Tymczasem wykladnia tego przepisu stwarza
wiecej trudnosci.

W tych okolicznosciach Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci, Niemcy) postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy stosowanie ograniczenia w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporzadzenia (WE)
nr 6/2002 jest zawezone do czeéci zwigzanych ksztaltem, czyli takich czesci, ktérych ksztalt jest
zasadniczo okre$lony w niezmienny sposéb przez wyglad calego produktu, i w zwigzku z tym nie
moze by¢ przedmiotem swobodnego wyboru klienta — jak przykladowo obrecze samochodowe?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczacej — czy stosowanie ograniczenie
w ochronie w rozumieniu art. 110 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 jest zawezone wylacznie
do oferty identycznych sprzetowo, a wiec réwniez produktéw zgodnych pod wzgledem kolorystyki
i rozmiaréw z produktami oryginalnymi?

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

4) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie trzecie — jakie srodki musi podjac¢ oferent
produktu zasadniczo naruszajacego wzoér, ktérego dotyczy powddztwo, aby obiektywnie zapewnic,
ze jego produkt moze by¢ nabywany wylacznie do celéw naprawy, a nie réwniez do innych celéw,
jak rozbudowa lub indywidualizacja calego produktu?

a) czy wystarczy, ze oferent wlaczy do prospektu sprzedazy informacje, Ze sprzedaz jest
dokonywana wytacznie do celéw naprawy, aby przywrdci¢ pierwotng postaé catego produktu,

b) czy tez jest konieczne, aby oferent uzaleznil dostawe od zlozenia przez odbiorce (podmiotu
handlowego i konsumenta) pisemnego o$wiadczenia o wykorzystywaniu zaoferowanego
produktu jedynie do celéw naprawy?”.

Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 25 kwietnia 2017 r. sprawy C-397/16 i C-435/16 zostaly
polaczone do celéw procedury ustnej i wydania wyroku.

W przedmiocie wnioskow o otwarcie ustnego etapu postepowania na nowo

Pismami, ktére wplynely do sekretariatu Trybunatu, odpowiednio, w dniach 24 listopada i 1 grudnia
2017 r., spotki Porsche i Audi wystapily o postanowienie o otwarciu ustnego etapu postepowania na
nowo na podstawie art. 83 regulaminu postepowania przed Trybunalem Sprawiedliwosci.

Na poparcie swoich wnioskéw spotki Porsche i Audi zasadniczo podnosza, ze opinia rzecznika
generalnego opiera si¢ na twierdzeniach pozbawionych podstaw i ze nie byly one przedmiotem debaty
kontradyktoryjnej dotyczacej w szczegdélnosci genezy klauzuli ,naprawy” zawartej w art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002.
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Na podstawie art. 83 regulaminu postepowania przed Trybunalem Sprawiedliwosci Trybunal moze
w kazdej chwili, po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika generalnego, postanowi¢ o otwarciu lub
otwarciu ustnego etapu postepowania na nowo, w szczegélnosci jesli uzna, ze okolicznosci zawislej
przed nim sprawy nie s3 wystarczajaco wyjasnione, lub jesli po zamknieciu ustnego etapu
postepowania strona przedstawila nowy fakt mogacy mie¢ decydujace znaczenie dla rozstrzygniecia
Trybunalu, lub tez jesli sprawa ma zostal rozstrzygnieta na podstawie argumentu, ktéry nie byt
przedmiotem dyskusji miedzy stronami lub podmiotami okreslonymi w art. 23 statutu Trybunalu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

W niniejszej sprawie nie zachodzi taki przypadek. Nie zostalo bowiem w zaden sposéb podniesione
istnienie nowego faktu. Ponadto geneza klauzuli ,naprawy” zostala poruszona w szczegdlnosci przez
Komisje w jej uwagach na piSmie i byla przedmiotem debaty miedzy stronami podczas rozprawy.
Trybunal zatem jest zdania, po wysluchaniu rzecznika generalnego, Ze dysponuje wszystkimi
elementami koniecznymi do wydania rozstrzygniecia.

Ponadto odno$nie do krytyki sformulowanej przez spétki Porsche i Audi wobec opinii rzecznika
generalnego nalezy, po pierwsze, przypomnie¢, ze statut Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
oraz regulamin postgpowania przed Trybunalem nie stwarzaja zainteresowanym stronom mozliwosci
przedktadania uwag w odpowiedzi na opinie przedstawiona przez rzecznika generalnego (wyrok z dnia
25 pazdziernika 2017 r., Polbud — Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, pkt 23 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Po drugie, zgodnie z art. 252 akapit drugi TFUE, zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne
przedstawianie, przy zachowaniu calkowitej bezstronnosci i niezaleznosci, uzasadnionych opinii
w sprawach, ktdére zgodnie ze statutem Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wymagaja jego
udzialu. W tym wzgledzie Trybunal nie jest zwigzany ani opinia rzecznika generalnego, ani jej
uzasadnieniem. W konsekwencji okoliczno$é¢, ze jedna z zainteresowanych stron nie zgadza sie
z opinia rzecznika generalnego, bez wzgledu na to, jakie kwestie poruszono w tej opinii, nie moze sama
w sobie stanowi¢ powodu uzasadniajacego otwarcie ustnego etapu postepowania na nowo (wyrok
z dnia 25 pazdziernika 2017 r., Polbud - Woykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, pkt 24
i przytoczone tam orzecznictwo).

Z uwagi na powyzsze Trybunal uwaza, ze nie nalezy zarzadza¢ otwarcia ustnego etapu postepowania na
nowo.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania drugiego w sprawie C-397/16 i pytania pierwszego w sprawie C-435/16

Poprzez pytanie drugie w sprawie C-397/16 i pytanie pierwsze w sprawie C-435/16, ktére to pytania
nalezy zbadac facznie i w pierwszej kolejnosci, sady odsylajace zmierzaja zasadniczo do ustalenia, czy
art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze klauzula ,naprawy”
zawarta w tym artykule nie uzaleznia wykluczenia ochrony na podstawie wzoru wspélnotowego
odnoszacego sie do wzoru, ktéry stanowi cze$¢ skladowa produktu zlozonego wykorzystywana do
umozliwienia naprawy tego produktu zlozonego w celu przywrécenia mu jego pierwotnego wygladu, od
przestanki, ze chroniony wzér zalezy od wygladu produktu ztozonego.

Spolki Audi i Porsche oraz rzad niemiecki podnosza zasadniczo, ze klauzule naprawy, o ktérej mowa
w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, stosuje si¢ jedynie w odniesieniu do czesci produktu
zlozonego, ktérego wyglad warunkuje chroniony wzdr, czyli ktérego ksztalt jest z géry narzucony, tak
ze obrecze samochodowe ze stopéw aluminium nie moga wchodzi¢ w zakres tego przepisu. Spéotka
Acacia, rzady wloski i niderlandzki oraz Komisja Europejska, uwazaja natomiast, ze zastosowanie
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klauzuli ,naprawy” nie jest ograniczone do czesci, ktérych ksztalt jest z géry przypisany, czyli do czesci,
ktérych ksztalt jest okreslony w zasadzie w sposdb niezmienny przez wyglad produktu zlozonego
i z tego wzgledu nie moze by¢ przedmiotem swobodnego wyboru klienta, tak ze obrecze két ze
stopéw aluminium moga wchodzi¢ w zakres stosowania tego przepisu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwosci przy dokonywaniu wyktadni
przepisu prawa Unii nalezy uwzglednia¢ nie tylko jego brzmienie, lecz takze jego kontekst oraz cele
regulacji, ktérej czes¢ on stanowi. Geneza przepisu prawa Unii réwniez moze dostarczy¢ informacji
istotnych dla jego wykfadni (zob. podobnie wyroki: z dnia 3 pazdziernika 2013 r., Inuit Tapiriit
Kanatami i in./Parlement i Rada, C-583/11 P, EU:C:2013:625, pkt 50; z dnia 1 lipca 2015 r., Bund fiir
Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, pkt 30; a takze z dnia 18 maja
2017 r., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 22).

Zgodnie z art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 ,ochrona z tytulu wzoru wspélnotowego nie
przystuguje wzorowi [w odniesieniu do wzoru], ktéry stanowi czes¢ skladowa produktu zlozonego
wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celéw naprawy tego produktu zlozonego, aby
przywroci¢ mu jego pierwotna postac”.

W odréznieniu do motywu 13 rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry stanowi, ze nie nalezy przyznawac
ochrony zarezerwowanej dla wzoréw wspoélnotowych wzorowi odnoszacemu si¢ do produktu lub
zawierajagcemu sie w produkcie stanowiacym cze$¢ sktadowa produktu ztozonego, ,,od ktérego wygladu
uzalezniony jest wzor” i ktéry wykorzystywany jest do celéw naprawy produktu zlozonego w celu
przywrdcenia mu pierwotnego wygladu, art. 110 ust. 1 tego samego rozporzadzenie ogranicza si¢ do
stwierdzenia, ze musi chodzi¢ o ,czes$¢ sktadowa produktu zlozonego”, ktéra musi by¢ wykorzystywana
[...] do celéw naprawy tego produktu zlozonego, aby przywréci¢ mu jego pierwotna postac”.

Z art. 110 ust. 1 rozporzadzenie nr 6/2002 wynika zatem, ze fakt, iz wyglad produktu zlozonego
warunkuje wzor objety ochrong, nie znajduje sie wsrdd przestanek wymienionych w tym przepisie.

Owa literalna wykladnia jest, w pierwszej kolejnosci, wsparta geneza klauzuli ,naprawy”.

Nalezy bowiem zauwazy¢ odnos$nie do prac prawodawczych poprzedzajacych przyjecie tej, ze zaréwno
propozycja rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz.U.
1994, C 29, s. 20), jak i zmieniona propozycja rozporzadzenia Rady w sprawie wzoréw wspolnotowych
(Dz.U. 2001, C 62 E, s. 173) zawieraly przepis, ktéry cho¢ nie byl sformulowany $cisle w takim samym
brzmieniu, przewidywal w szczegdélnosci, ze wzér zastosowany albo zawierajacy sie w produkcie
stanowigcym cze$¢ skladowa produktu zlozonego ,od ktérego wygladu uzalezniony jest wzér” nie
mogl korzystaé z ochrony przyslugujacej wzgledem wzoru wspdlnotowego.

Niemniej jednak — jak zauwazyl zasadniczo rzecznik generalny w pkt 60-62 swojej opinii, ze
sprawozdania prezydencji dla Komitetu Stalych Przedstawicieli (Coreper) nr 12420/00 z dnia
19 pazdziernika 2000 r. [akta miedzyinstytucyjne 1993/0463 (CNS)] wynika, ze ,w perspektywie
porozumienia politycznego dotyczacego propozycji” Coreperowi przedstawiono dwie podstawowe
kwestie, z ktorych jedna dotyczyla czesci zamiennych. To sprawozdanie pokazalo zatem, ze wigkszo$¢
delegacji w ramach tego komitetu uwazalo, iz trzeba, po pierwsze, aby brzmienie przedmiotowego
przepisu bylo zblizone do art. 14 dyrektywy 98/71, i po drugie, aby czesci zamienne byly wylaczone
spod ochrony przyznanej przez przyszte rozporzadzenie ,jedynie w zakresie, w jakim sa
wykorzystywane w celu umozliwienie naprawy produktu zlozonego w sposéb prowadzacy do
przywrdcenia mu jego wygladu poczatkowego”.
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To w tym kontekscie wymodg przewidziany w tresci przedmiotowego przepisu, taki jak ten znajdujacy
sie w przytoczonej w pkt 36 niniejszego wyroku zmienionej propozycji Komisji, polegajacy na tym, by
produkt, w ktérym wzér jest zawarty lub w stosunku do ktérego jest zastosowany, stanowil czes¢
skladowa produktu zlozonego, ,od ktérego wygladu uzalezniony jest wzoér”, zostal pominiety przez
ostatecznie w przepisie ostatecznie przyjetym przez Rade.

Z genezy art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze brak ograniczenia zakresu tego przepisu
do czesci, ktérych ksztalt jest narzucony przez ksztalt produktu zlozonego, wynika z wyboru
dokonanego w trakcie procesu legislacyjnego.

Zapewne — jak podkreslity spotki Audi i Porsche oraz rzad niemiecki — odniesienie do konieczno$ci,
zeby wyglad produktu zlozonego ,warunkowal wzér chroniony” zachowano w tresci motywu 13
rozporzadzenia nr 6/2002. Niemniej jednak, zwazywszy na motywy go poprzedzajace, okolicznos¢ ta
nie wydaje sie decydujaca. Tymczasem — jak wynika z orzecznictwa Trybunalu — o ile preambuta aktu
wspdlnotowego moze doprecyzowaé jego tre$¢, to jednak nie moze by¢ przywolywana w celu
uzasadnienia odstepstw od samych przepiséw danego aktu (wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r., IATA
i ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, pkt 76 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym kontekscie i majac na uwadze intencje prawodawcy Unii, taka jak przypomniana w pkt 36-38
niniejszego wyroku, nie nalezy dokonywac $cistej wykladni art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002,
takiej jak ta przypomniana w pkt 30 niniejszego wyroku, wykladni bronionej przez spétki Audi
i Porsche oraz przez rzad niemiecki, ktéra bylaby oparta na uchylajacym lub przejsciowym charakterze
tego przepisu.

W tym wzgledzie, po pierwsze, klauzula naprawy z pewnoscia pociaga za soba ograniczenie praw
przystugujacych wlascicielowi wzoru, poniewaz przy spelnieniu przestanek przewidzianych w art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wlasciciel jest pozbawiony prawa wylacznego, o ktérym mowa
w art. 19 ust. 1 tego rozporzadzenia polegajacym na zakazie podmiotom trzecim uzywania takiego
wzoru bez jego zgody, co mogloby bowiem uzasadnia¢, ze ten art. 110 ust. 1 stanowi przedmiot $cislej
wykladni. Tym niemniej ta okolicznos$¢ ten nie moze uzasadnia¢ uzaleznienia stosowania tego przepisu
od warunku w nim nieprzewidzianego.

Po drugie, cho¢ art. 110 rozporzadzenia nr 6/2002 nosi tytul ,Przepisy przejsciowe” i stanowi ponadto
w ust. 1, ze klauzule ,naprawy” stosuje wylacznie ,[d]o czasu wejscia w zycie [...] zmian do [tego]
rozporzadzenia”, nalezy stwierdzi¢, ze przepis ten z uwagi na swdj charakter jest przeznaczony do
stosowania do momentu jego zmiany lub uchylenia na propozycje Komisji.

W drugiej kolejnosci — wyktadnia art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 znajdujaca sie w pkt 34
niniejszego wyroku jest wzmocniona z analiza kontekstu, w ktéry wpisuje si¢ klauzula naprawy,
poniewaz kontekst ten przemawia za spdjna wykladnia przepiséw rozporzadzenia nr 6/2002 z jednej
strony i przepiséw dyrektywy 98/71 z drugiej strony.

W tym wzgledzie przede wszystkim — jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 55 swojej opinii —
zaréwno projekt dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie ochrony prawnej wzoréw (Dz.U. 1993,
C 345, s. 14), jak i propozycja rozporzadzenia wskazana w pkt 36 niniejszego wyroku, ktére zostaly
réownolegle przedstawione przez Komisje, zawieraly te klauzule ,naprawy”, ktérej dzialanie bylo
ograniczone do czesci stanowiacych czes¢ skladowa produktu zlozonego ,od ktérego wygladu
uzalezniony jest wzér”. W odréznieniu do tej propozycji dyrektywy klauzula ,naprawy”’ rzeczywiscie
znajdujaca sie¢ w dyrektywie 98/71 nie zawiera takiego ograniczenia. Tymczasem - jak zauwazono
w pkt 37 niniejszego wyroku — zmiana brzmienia klauzuli ,naprawy” dokonana w trakcie prac
legislacyjnych, ktére doprowadzily do przyjecia rozporzadzenia nr 6/2002, zawartej w art. 110 ust. 1
tego rozporzadzenia, miala na celu zblizenie tego brzmienia do brzmienia art. 14 dyrektywy 98/71.
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Nastepnie — motyw 9 rozporzadzenie nr 6/2002 stanowi, ze przepisy prawa materialnego tego
rozporzadzenia powinny by¢ dostosowane do odpowiednich przepiséw dyrektywy 98/71.

Wreszcie z art. 110 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze wszelka propozycje Komisji zmierzajaca
do zmiany klauzuli ,naprawy” nalezy przedstawi¢ w tym samym czasie co zmiany proponowane
w odniesieniu do klauzuli ,naprawy”, o ktérej mowa w art. 14 dyrektywy 98/71, zgodnie z art. 18 tej
dyrektywy, poniewaz Komisja ma obowiazek réwniez zgodnie z tymze art. 110 ust. 2 uwzgledni¢ te
zmiany.

Tymczasem art. 14 dyrektywy 98/71 nie zawiera wymogu, zgodnie z ktérym wyglad produktu
zlozonego musi warunkowaé chroniony wzdr, co przemawia za interpretacja klauzuli ,,naprawy” w ten
sposob, ze nie jest ona poddana warunkowi, ze od wygladu produktu zlozonego uzalezniony jest wzor.

W trzeciej kolejnosci — wyktadnia art. 110 ust. 1 rozporzadzenie nr 6/2002, ktéra znajduje sie¢ w pkt 34
niniejszego wyroku, nie jest wsparta celem realizowanym przez klauzule ,naprawy”, takim jak cel
uscislony w uzasadnieniu propozycji rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt 36 niniejszego wyroku.

Jak zatem wynika z tego uzasadnienia, ochrona przyznana przez wzory wspdlnotowe moze wywolac
niepozadane skutki poprzez wylaczenie lub ograniczenie konkurencji na rynkach, w szczegélnosci
w odniesieniu do zlozonych, trwalych i drogich produktéw, takich jak pojazdy silnikowe,
w odniesieniu do ktérych ochrona wzordéw, ktére maja zastosowanie do poszczegdlnych czesci,
z ktérych sklada sie produkt zlozony, moze stworzy¢é prawdziwy zamkniety rynek dla czesci
zamiennych. W tym kontekscie klauzula ,naprawy” ma na celu zapobieganie tworzeniu zamknietych
rynkéw dla niektérych cze$ci zamiennych, a w szczegdlnosci ochrona konsumenta, ktéry zakupil
produkt dlugotrwaly, ktéry moze by¢ kosztowny, przed zwiazaniem w nieskoniczono$¢ z producentem
produktu zlozonego przy zakupie czesci zewnetrznych.

Tymczasem — jak zasadniczo zauwazyl rzecznik generalny w pkt 44 i 45 swojej opinii — to wtasnie
w celu ograniczenia powstania zamknietych rynkéw dla czesci zamiennych klauzula ,naprawy”
ustanowiona w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 przewiduje, ze ochrona wynikajaca z wzoru
wspdlnotowego nie rozciaga sie na wzér wspdlnotowy, jaki stanowi cze$¢ produktu zlozonego
wykorzystywana do umozliwienia naprawy tego produktu zlozonego w celu przywrécenia mu jego
pierwotnego wygladu.

Cel klauzuli ,naprawy” polegajacy w pewnym stopniu na liberalizacji rynku czesci zamiennych jest
zreszta potwierdzony przez motyw 19 i art. 14 dyrektywy 98/71, zgodnie z ktérymi zmiany krajowych
przepiséw prawnych dotyczacych korzystania z wzoru czesci w celu naprawy produktu ztozonego dla
przywrdcenia jego pierwotnego wygladu sa dozwolone tylko wtedy, gdy celem tych zmian jest
liberalizacja odpowiedniego rynku czesci.

Z powyzszego wynika, ze zakres art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nie jest ograniczony do czesci
produktu zlozonego, od wygladu ktérego zalezy chroniony wzér.

W s$wietle powyzszych rozwazan, na pytanie drugie w sprawie C-397/16 i na pytanie pierwsze
w sprawie C-435/16 trzeba udzieli¢ odpowiedzi, ze art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy
interpretowa¢ w ten sposob, iz klauzula ,naprawy” ustanowiona w tym artykule nie uzaleznia
wykluczenia ochrony na podstawie wzoru wspdlnotowego odnoszacego sie¢ do wzoru, ktéry stanowi
cze$¢ skladowa produktu zlozonego wykorzystywana do umozliwienia naprawy tego produktu
zlozonego w celu przywrécenia mu jego pierwotnego wygladu, od przestanki, ze chroniony wzér
zalezy od wygladu produktu zlozonego.
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W przedmiocie pytania pierwszego w sprawie C-397/16 oraz pytania drugiego w sprawie
C-435/16

Poprzez pytanie pierwsze w sprawie C-397/16 i pytanie drugie w sprawie C-435/16, ktére nalezy
zbada¢ lacznie i w drugiej kolejnosci, sady odsylajace zmierzaja zasadniczo do ustalenia, przy
spelnieniu jakiej przestanki klauzula ,naprawy” zawarta w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
uzaleznia wylaczenie ochrony na podstawie wzoru wspdlnotowego w odniesieniu do wzoru
stanowiacego cze$¢ skladowa produktu zlozonego wykorzystywana do umozliwienia naprawy tego
produktu zlozonego w celu przywrdcenia mu jego pierwotnego wygladu.

W odniesieniu do pierwszego pytania w sprawie C-397/16 spolka Audi i rzad niemiecki twierdza
w istocie, ze replika obreczy kdl, estetycznie identyczna z oryginalna obrecza, nie jest objeta pojeciem
cze$ci produktu zlozonego przeznaczonej dla umozliwienia jego naprawy i przywrécenia mu
pierwotnego wygladu, tak ze taka obrecz nie jest objeta klauzula ,naprawy”. Natomiast spdétka Acatia,
rzady wloski i niderlandzki oraz Komisja Europejska uwazaja, ze replika obreczy kol, ktéra jest
estetycznie identyczna z oryginalna obrecza, zawiera sie w pojeciu czesci skladowej produktu
zlozonego przeznaczonej dla umozliwienia jego naprawy i przywrécenia mu pierwotnego wygladu.

W odniesieniu do drugiego pytania w sprawie C-435/16 spotka Porsche, a takze rzady wtloski
i niderlandzki oraz Komisja Europejska podnosza w istocie, ze dla objecia repliki obreczy
samochodowej zakresem klauzuli ,naprawy” taka obrecz musi mie¢ identyczny wyglad co oryginalna
obrecz két. Z kolei spdétka Acacia uwaza, ze klauzuli ,naprawy” nie stosuje sie do wszystkich
»zwyklych wariantéw” oryginalnych obreczy.

Zgodnie z artykul 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 ochrona z tytulu wzoru wspélnotowego nie
przystuguje ,w odniesieniu do wzoru, ktéry stanowi czes¢ skladowa produktu zlozonego
wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celéw naprawy tego produktu zlozonego, aby
przywréci¢ mu jego pierwotna postac”.

Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, ze zastosowanie klauzuli ,naprawy” podlega szeregowi
przestanek zwigzanych przede wszystkim z istnieniem wzoru wspdlnotowego, a nastepnie wystapieniem
»cze$ci produktu zlozonego”, i wreszcie potrzeba ,uzycia [...] w rozumieniu art. 19 ust. 1, w celu
umozliwienia naprawy tego produktu zlozonego dla przywrdcenia jego pierwotnego wygladu”.

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wyklucza, przy
spelnieniu przestanek przewidzianych w tym przepisie, jakakolwiek ochrone w odniesieniu do ,wzoru
wspdlnotowego”. Wynika stad — jak zasadniczo wskazal rzecznik generalny w pkt 90 i 91 swojej opinii
— ze 6w art. 110 ust. 1 ma zastosowanie tylko do czesci, ktére podlegaja ochronie na mocy wzoru
wspdlnotowego i ktdre, jak wynika z art. 1 ust. 1 tego rozporzadzenia, spetniaja przestanki dla ochrony
okreslone w tym rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w art. 4 tego aktu.

W tym wzgledzie, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 62002, ochrona wzoru stosowanego
wzgledem produktu lub zawartego w produkcie stanowiacym czes¢ produktu zlozony jest zapewniona
tylko w takim zakresie, w jakim z jednej strony czes¢ raz wlaczona w produkt zlozony, pozostaje
widoczna podczas normalnego uzytkowania tego produktu, a z drugiej strony widoczne cechy czesci
spelniaja jako takie warunki nowosci i indywidualnego charakteru, o ktérych mowa w ust. 1 tego
artykutu.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze taka sytuacja wystepuje w wypadku wzoru wspdélnotowego
obreczy két samochodowych, ktérych wtascicielami sa spétki Audi i Porsche.

W drugiej kolejnos$ci — art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 stosuje si¢ wylacznie w odniesieniu do
»czesci produktu zlozonego”.

12 ECLIL:EU:C:2017:992
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Nalezy zauwazy¢, ze rozporzadzenie nr 6/2002 nie definiuje pojecia ,cze$ci produktu zlozonego”.
Z art. 3 lit. b) i c) tego rozporzadzenia wynika, ze z jednej strony ,produkt” oznacza kazdy przedmiot
przemystowy lub rzemie$lniczy, wlaczajac w to miedzy innymi czesci przeznaczone do stworzenia
produktu zlozonego, a z drugiej strony ,produkt zlozony” oznacza produkt skladajacy sie z wielu
czesci, ktére mozna wymieni¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ demontaz i ponowne zlozenie produktu.
Ponadto wobec braku definicji pojecia ,czesci” w tym rozporzadzeniu ustalenie znaczenia winno
zosta¢ dokonane zgodnie ze znaczeniem przyjetym zwyczajowo w jezyku potocznym (zob. podobnie
wyrok z dnia 4 maja 2006 r., Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, EU:C:2006:291, pkt 17
i przytoczone tam orzecznictwo).

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzié, ze poprzez okreslenie ,czesci produktu zlozonego” art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 okresla wiele komponentéw, zaprojektowanych w celu zlozenia
w jeden przedmiot przemystowy lub rzemieslniczy, ktére moga by¢ wymienione w taki sposéb, aby
umozliwi¢ ich demontaz i ponowny montaz, i w przypadku braku ktérych nie mozna normalnie uzy¢
produktu ztozonego.

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze obrecz koél samochodowych nalezy zakwalifikowad jako
»cze$¢ produkt zlozonego” w rozumieniu tego przepisu, przy czym obrecz stanowi element zlozonego
produktu, jaki stanowi samochdd, w przypadku braku ktérego produkt ten nie mégl by¢ normalnie

uzywany.

W trzeciej kolejnoséci — art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 ustanawia wymog, aby dla celéw
stosowania klauzuli ,naprawy”, cze$§¢ produktu zlozonego byta ,uzywana w rozumieniu art. 19 ust. 1
w celu umozliwienia naprawy tego produktu zlozonego”.

W tym wzgledzie, po pierwsze, z art. 19 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, Ze ,uzywanie” czesci
w rozumieniu tego przepisu obejmuje, w szczegélnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do
obrotu, import, eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzor jest zawarty badz zastosowany, lub
skladowanie takiego produktu w tych celach. Jak zatem wynika z tresci tego artykulu, pojecie to jest
szeroko rozumiane i obejmuje wszelkie wykorzystanie cze$ci w celu naprawy.

Po drugie, celem wykorzystania czeéci musi by¢ ,umozliwienie naprawy” produktu ztozonego. W tym
wzgledzie — jak zauwazyl zasadniczo rzecznik generalny w pkt 89 i 100 swojej opinii — wymag, zgodnie
z ktérym uzycie czeSci musi umozliwia¢ ,naprawe” produktu zlozonego, oznacza, ze czes¢ jest
niezbedna do normalnego uzytkowania produktu zlozonego lub innymi slowy, ze wadliwy stan lub
brak czesci moze uniemozliwi¢ takie normalne uzytkowanie. Zatem mozliwo$§¢ powolania si¢ na
klauzule ,naprawy” wymaga, aby wykorzystanie cze$ci bylo konieczne w celu naprawy produktu
zlozonego, ktéry ulegl uszkodzeniu, w szczegélnosci w wyniku braku czesci oryginalnej lub
spowodowanego przez ten brak uszkodzenia.

Nalezy zatem z klauzuli ,naprawy” wylaczy¢ wszelkie wykorzystanie czesci z uwagi na homologacje lub
z powoddéw osobistych, takich jak w szczegélnosci wymiana czesci ze wzgledow estetycznych lub dla
indywidualizacji produktu zlozonego.

W czwartej kolejnosci — art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 wymaga, dla celéw stosowania
klauzuli ,naprawy”, aby naprawa produktu zlozonego zostala przeprowadzona ,w celu przywrécenia
jego pierwotnego wygladu”.

Majac na uwadze art. 3 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy uzna¢, ze wyglad produktu lub

jego cze$ci wynika w szczegélnosci z cech linii, konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub
materialéw samego produktu lub jego ornamentacji.
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W tym wzgledzie — jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 103 i 104 swojej opinii — czesci, o ktérych
mowa w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, maja wklad w wyglad produktu zlozonego. Jak
bowiem wskazano w pkt 60 niniejszego wyroku, przepis ten obejmuje jedynie te czesci, ktére korzystaja
z ochrony z tytulu wzoru wspdlnotowego i ktére w zwiazku z tym zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) tego
rozporzadzenia pozostaja widoczne podczas normalnego uzytkowania produktu zlozonego po ich
zastosowaniu. Tymczasem cze$¢ widoczna nieuchronnie ma swdj udzial w wygladzie produktu
zlozonego.

Ponadto wymagane jest, aby naprawa byla dokonana w celu przywrécenia ,pierwotnego” wygladu.
Wrynika stad, ze dla mozliwosci zastosowania klauzuli ,naprawy” czes¢ musi by¢ uzyta w celu
przywrdcenia produktowi zlozonemu wygladu, jaki posiadal w momencie wprowadzenia go do obrotu.

Nalezy stwierdzi¢, ze klauzule ,naprawy” stosuje si¢ wylacznie do czesci produktu zlozonego, ktére sa
wizualnie identyczne z czes$ciami oryginalnymi.

Taka interpretacja jest ponadto zgodna z art. 26 ust. 2 porozumienia w sprawie handlowych aspektéw
praw wlasnosci intelektualnej, ktére stanowi, ze kazdy wyjatek dotyczacy wzoréw przemystowych musi
mie¢ ograniczony zakres i nie moze powodowa nieuzasadnionego uszczerbku dla normalnego
wykorzystania takich wzoréw ani w sposéb nieuzasadniony narusza¢ uzasadnionych intereséw
wlasciciela, biorac pod uwage uzasadnione interesy stron trzecich. Tak jest w niniejszym przypadku,
poniewaz zastosowanie klauzuli ,naprawy” ogranicza si¢ do uzywania wzoru stanowiacego czes¢
produktu zlozonego zastosowanego wylacznie w celu umozliwienia skutecznej naprawy tego produktu
zlozonego w celu przywrécenia jego pierwotnego wygladu.

W zwiazku z tym wykluczone jest jakiekolwiek uzycie czeséci, ktére nie ma na celu przywrdcenia
produktowi zlozonemu wygladu, jaki mial on, gdy zostal wprowadzony do obrotu. Jest tak
w szczegdlnosci w przypadku, gdy cze$¢ zamienna nie odpowiada pod wzgledem barwy lub rozmiaru
oryginalnej czesci lub jesli wyglad produktu zostal zmieniony od momentu wprowadzenia na rynek.

W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie pierwsze w sprawie C-397/16 i na pytanie drugie w sprawie
C-435/16 trzeba udzieli¢ odpowiedzi, ze art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac
w ten sposdb, ze klauzula ,naprawy” zawarta w tym artykule uzaleznia wylaczenie ochrony z tytulu
wzoru wspolnotowego w odniesieniu do wzoru, ktéry stanowi cze$¢ skladowa produktu zlozonego
wykorzystywana do umozliwienia naprawy tego produktu zlozonego w celu przywrdécenia mu jego
pierwotnego wygladu, od przestanki, ze cze$¢ zamienna ma wyglad identyczny z wygladem czesci
pierwotnie zastosowanej w produkcie ztozonym w momencie jego wprowadzenia do obrotu.

W przedmiocie pytania trzeciego w sprawie C-397/16 oraz pytan trzeciego i czwartego w sprawie
C-435/16

Poprzez pytanie trzecie w sprawie C-397/16 oraz pytania trzecie i czwarte w sprawie C-435/16, ktére
nalezy zbada¢ lacznie i w trzeciej kolejnosci, sady odsylajace zmierzaja zasadniczo do ustalenia, czy
art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze aby mozliwe bylo
powotlanie sie na klauzule ,naprawy” ustanowiona w tym przepisie, producent lub sprzedawca czesci
skladowej produktu ztozonego musza dopilnowal, aby czes¢ produktu zlozonego wykorzystana w ten
sposéb mogla zosta¢ nabyta wylacznie w celach naprawy i — w takim wypadku — okresli¢ w jaki

sposob ma to nastapic.

W tym wzgledzie spétka Audi twierdzi, ze zastosowania klauzuli ,naprawy” nie da sie pogodzi¢
z bezposrednia sprzedaza replik czesci konsumentom konicowym, tak ze producenci replik czesci
musza ograniczy¢ sie do dystrybucji swoich produktéw do warsztatéw naprawczych. Spétka Porsche
twierdzi, ze producent replik czesci musi obiektywnie zapewnic¢, aby jego produkt mozna bylo naby¢
tylko do celéw naprawy, a nie do innych celéw, takich jak indywidualizacja produktu ztozonego. Rzad
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wloski i Komisja uwazaja w istocie, ze producent cze$ci zamiennych jest zobowigzany do przyjecia
ogdlnych $rodkéw kontrolnych opracowanych w celu zapewnienia legalnego wykorzystania tych replik.
Spotka Acacia ze swej strony sugeruje, ze wcze$niejsza pisemna informacja dla klienta, ze czesci sa
przeznaczone do umozliwienia naprawy zlozonego produktu w celu przywrécenia jego pierwotnego
wygladu, stanowia $rodek zgodny z wymaganiami réwnowagi intereséw wchodzacych w gre.

Jak zatem wynika z brzmienia artykulu 110 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002, przepis ten wyklucza ochrone
z tytulu wzoru wspélnotowego w odniesieniu do wzoru, ktéry stanowi cze$¢ skladowa produktu
zlozonego wykorzystywana do celéw naprawy tego produktu zlozonego, aby przywréci¢ mu jego
pierwotny wyglad. W tym wzgledzie w niniejszym wypadku uzywanie obejmuje w szczegélnosci — jak
przypomniano w pkt 68 niniejszego wyroku — wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu,
import, eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzér jest zawarty badz zastosowany, lub
sktadowanie takiego produktu w tych celach.

W zwigzku z tym wazne jest ustalenie, czy w przypadku takiego uzywania — jak ma to miejsce
w sprawie w postepowaniu gléwnym — w procesie wytwarzania i sprzedazy takiego produktu art. 110
ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 naklada na producenta i sprzedawce tego produktu, ktérzy zamierzaja
go wyprodukowac i sprzeda¢ w celu umozliwienia jego skutecznego wykorzystania, przy spelnieniu
przestanek okreslonych w tym przepisie, pewnych obowiazkéw w zakresie przestrzegania tych
przestanek przez uzytkownikéw na dalszym etapie faricucha dostaw.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze wyjatek, ktéry klauzula ,naprawy” ustanawia od zasady ochrony
na podstawie wzoru, wymaga od uzytkownika konicowego danej cze$ci uzywania jej zgodnie
z warunkami ustanowionymi w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, a mianowicie tego, by
postepowal z tymi cze$ciami w taki sposdb, aby naprawi¢ dany produkt zlozony w celu przywrdcenia
jego pierwotnego wygladu.

Nalezy réwniez pokresli¢, ze przepis ten ustanawia, w szczegdlnych celach okre§lonych w pkt 51
niniejszego wyroku, odstepstwo od systemu ochrony wzoréw i ze potrzeba zachowania skutecznosci
tego systemu zabezpieczenn wymaga ze strony korzystajacych ze wspomnianego odstepstwa, aby w jak
najwiekszym stopniu przyczyniali si¢ do zapewnienia $cislego przestrzegania, w szczegélnosci przez
uzytkownika konicowego, warunkéw okreslonych w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

W tym konteksicie o ile nie mozna oczywiscie oczekiwa¢ od producenta lub sprzedawcy czesci
sktadowej produktu zlozonego, aby zagwarantowal w sposéb obiektywny i w kazdych okolicznos$ciach,
ze produkowane przez niego lub sprzedawane czesci dla celéw wykorzystania zgodnie z warunkami
okre$lonymi w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 sa rzeczywiscie uzywane przez uzytkownikéw
koncowych zgodnie z tymi warunkami, o tyle jednak pozostaje faktem, ze aby moc skorzystaé
z odstepstwa ustanowionego w tym przepisie, taki producent lub taki sprzedawca podlega, jak wskazal
rzecznik generalny w pkt 131, 132 i 135 swojej opinii, obowiazkowi zachowania nalezytej starannosci
jesli chodzi o przestrzeganie tych warunkéw przez uzytkownikéw na dalszym etapie taricucha dostaw.

W szczegoblnos$ci spoczywa na nich przede wszystkim obowiazek jasnego i widocznego poinformowania
uzytkownika na dalszym etapie faricucha dostaw poprzez wskazanie na produkcie, na jego opakowaniu,
w katalogach lub dokumentach sprzedazy z jednej strony, ze cze$ci te zawieraja wzor, ktérego nie sa
wlascicielami, a z drugiej strony — Ze czesci te sa przeznaczone wylacznie do wykorzystania w celu
umozliwienia naprawy produktu zlozonego w celu przywrécenia mu jego poczatkowego wygladu.

Nastepnie ich obowigzkiem jest zapewnienie, za pomoca odpowiednich $rodkéw, w tym
w szczegblnosci Srodkéw umownych, by uzytkownicy na dalszym etapie tancucha dostaw nie
przeznaczali tych czesci do uzytku, ktéry jest niezgodny z warunkami okreslonymi w art. 110 ust. 1
rozporzadzenie nr 6/2002.
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Wreszcie 6w producent lub sprzedawca musi powstrzymac sie od sprzedazy takiego produktu, gdy
tylko sie dowie lub gdy w $wietle wszystkich istotnych okolicznos$ci ma uzasadnione powody, aby
wiedzie¢, ze cze$¢ ta nie zostanie wykorzystana w warunkach wskazanych w art. 110 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002.

Majac na uwadze powyzsze rozwazania, na pytanie trzecie w sprawie C-397/16 i na pytania trzecie
i czwarte w sprawie C-435/16 nalezy udzieli¢ odpowiedzi, iz art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze dla skorzystania z mozliwosci powolania si¢ na klauzule
»haprawy’ zawarta w tym przepisie producent lub sprzedawca czesci sktadowej produktu zlozonego
maja obowigzek zachowania nalezytej starannosci w zakresie przestrzegania przez uzytkownikéw na
dalszym etapie taricucha dostaw warunkéw natozonych przez ten przepis.

W przedmiocie kosztow

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

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

1) Artykul 110 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzoréw wspolnotowych nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze klauzula ,naprawy” zawarta
w tym artykule nie uzaleznia wykluczenia ochrony na podstawie wzoru wspdlnotowego
odnoszacego si¢ do wzoru, ktory stanowi czes¢ skladowa produktu zlozonego
wykorzystywana do umozliwienia naprawy tego produktu zlozonego w celu przywrdécenia mu
jego pierwotnego wygladu, od przeslanki, ze chroniony wzdr zalezy od wygladu produktu
zlozonego.

2) Artykul 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze klauzula
»haprawy” zawarta w tym artykule uzaleznia wylaczenie ochrony z tytulu wzoru
wspolnotowego w odniesieniu do wzoru, ktéry stanowi cze$¢ skladowa produktu zlozonego
wykorzystywana do umozliwienia naprawy tego produktu zlozonego w celu przywrdocenia mu
jego pierwotnego wygladu, od przeslanki, Ze czes¢ zamienna ma wyglad identyczny
z wygladem czes$ci pierwotnie zastosowanej w produkcie zlozonym w momencie jego
wprowadzenia do obrotu.

3) Artykul 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowal w ten sposéb, ze dla
mozliwosci powolania si¢ na klauzule ,naprawy” zawarta w tym przepisie, producent lub
sprzedawca czesci skladowej produktu zlozonego maja obowiazek zachowania nalezytej
starannosci w zakresie przestrzegania przez uzytkownikéw na dalszym etapie lancucha
dostaw warunkéw nalozonych przez ten przepis.

Podpisy
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