g

W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 13 lipca 2017 r.*

Odestanie prejudycjalne — Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporzadzenie (WE)
nr 44/2001 — Wiasno$¢ intelektualna — Wzory wspdlnotowe — Rozporzadzenie (WE) nr 6/2002 —
Artykuly 81 i 82 — Powddztwo o stwierdzenie braku naruszenia — Wtasciwos$¢ sadéw w sprawach

wzoréw wspdlnotowych panstwa cztonkowskiego, na ktérego terytorium pozwany ma

miejsce zamieszkania

W sprawie C-433/16
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny, Wlochy) postanowieniem
z dnia 5 kwietnia 2016 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 3 sierpnia 2016 r., w postepowaniu:
Bayerische Motoren Werke AG
przeciwko
Acacia Srl,

TRYBUNAL (druga izba),

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

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Bayerische Motoren Werke AG przez L. Trevisana oraz G. Cuonzo, avvocati,
— w imieniu Acacia Srl przez F. Munariego, A. Macchi oraz M. Esposita, avvocati,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajaca w charakterze pelnomocnika, wspierana
przez S. Fiorentina oraz M. Santora, avvocati dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez C. Cattabrige oraz M. Wilderspina, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: wloski.
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podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni 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 — wyd. spec. w jez. polskim,
rozdz. 19, t. 4, s. 42) oraz rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzoréw wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142).

Whiosek ten zostal przedstawiony w ramach postepowania toczacego si¢ pomiedzy spétka Bayerische
Motoren Werke AG (zwana dalej ,BMW”), z siedziba w Monachium (Niemcy) a spétka Acacia Srl,
z siedziba w Eboli (Wlochy), w przedmiocie ustalenia sadu majacego jurysdykcje do rozpatrzenia
skargi wniesionej przez Acacia przeciwko BMW.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 44/2001

Rozporzadzenie nr 44/2001 zastgpilo w stosunkach pomiedzy panstwami czlonkowskimi Konwencje
z dnia 27 wrze$nia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczenn sadowych w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32, zwana dalej ,konwencja brukselska”). Rozporzadzenie
nr 44/2001 zostalo z kolei 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). Zgodnie z art. 66 ust. 1
tego ostatniego rozporzadzenia 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”.

Rozdzial II rozporzadzenia nr 44/2001 byl opatrzony tytulem ,Jurysdykcja” i zawieral dziesie¢ sekcji.

Sekcja 1 tego rozdzialu byla zatytulowana ,Przepisy ogélne” i zawierala miedzy innymi art. 2 tego
rozporzadzenia. Artykul ten powtarzal zasadniczo brzmienie art. 2 konwencji brukselskiej i w ust. 1
stanowil:

»Z zastrzezeniem przepisdbw niniejszego rozporzadzenia osoby majace miejsce zamieszkania na
terytorium panstwa czlonkowskiego moga by¢ pozywane, niezaleznie od ich obywatelstwa, przed sady
tego panstwa cztonkowskiego”.

Sekcja 2 tego rozdzialu rozporzadzenia nr 44/2001, zatytulowana ,Jurysdykcja szczegdlna”, zawierala
miedzy innymi art. 5. Artykul ten powtarzal zasadniczo brzmienie art. 5 konwencji brukselskiej

i stanowil:

»,Osoba, ktéra ma miejsce zamieszkania na terytorium panstwa czlonkowskiego, moze by¢ pozwana
w innym panstwie czlonkowskim:

[...]
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3) jezeli przedmiotem postepowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu
niedozwolonego albo roszczenia wynikajace z takiego czynu — przed sad miejsca, gdzie nastapito
lub moze nastapi¢ zdarzenie wywolujace szkode;

[...]".

Sekcja 6 tego samego rozdzialu rozporzadzenia nr 44/2001 byla zatytulowana ,Jurysdykcja wylaczna”
i skladala sie z art. 22. Artykul ten powtarzal zasadniczo brzmienie art. 16 konwencji brukselskiej
i stanowit:

»Niezaleznie od miejsca zamieszkania jurysdykcje wylacznga maja:

[...]

4) w sprawach, ktérych przedmiotem jest rejestracja lub waznos$¢ patentéw, znakéw towarowych,
wzoréow i modeli, jak réwniez podobnych praw wymagajacych zgloszenia lub zarejestrowania —
sady panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium wystapiono ze zgloszeniem lub o rejestracje
albo nastapito zgloszenie lub rejestracja albo na podstawie aktu prawa wspdlnotowego lub umowy
miedzynarodowej uznaje sie, ze zgloszenie lub rejestracja nastapity.

[...]".

Sekcja 7 rozdzialu II rozporzadzenia nr 44/2001, zatytulowana ,Umowa dotyczaca jurysdykcji”,
obejmowata art. 23 i 24 rozporzadzenia.

Artykut 23 ust. 1 rozporzadzenia odpowiadal zasadniczo art. 17 konwencji brukselskiej i stanowit:

sJezeli strony, z ktérych przynajmniej jedna ma miejsce zamieszkania na terytorium panstwa
czlonkowskiego, uzgodnily, ze sad lub sady panstwa czlonkowskiego powinny rozstrzygaé spor juz
wynikly albo spdr przyszty mogacy wyniknac¢ z okreslonego stosunku prawnego, to sad lub sady tego
panstwa czlonkowskiego maja jurysdykcje. [...]

[...]"

Artykul 24 tego samego rozporzadzenia powtarzal zasadniczo brzmienie art. 18 konwencji brukselskiej
i byt sformulowany w nastepujacy sposob:

sJezeli sad panstwa czlonkowskiego nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepiséw niniejszego
rozporzadzenia, uzyskuje on jurysdykcje, jezeli pozwany przed sadem tym wda si¢ w spér. Zasada ta
nie ma zastosowania, jezeli pozwany wdaje sie w spér w tym celu, aby podnies¢ zarzut braku
jurysdykcji lub jezeli inny sad ma na podstawie art. 22 jurysdykcje wylaczng”.

Nalezaca do rozdziatu II rozporzadzenia nr 44/2001 sekcja 9, zatytulowana ,Zawisto$¢ sprawy — sprawy
wigzace sie ze soba”, obejmowata miedzy innymi art. 27 tego rozporzadzenia. Artykutl ten stanowit:

»1. Jezeli przed sadami réznych panstw czlonkowskich zawisty sprawy o to samo roszczenie miedzy
tymi samymi stronami, sad, przed ktdry wytoczono powddztwo pdzniej, z urzedu zawiesza

postepowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sadu, przed ktéry najpierw wytoczono powddztwo.

2. Jezeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sadu, przed ktéry najpierw wytoczono powédztwo, sad, przed
ktéry wytoczono powddztwo pézniej, stwierdza brak swojej jurysdykeji na rzecz tego sadu”.

ECLILEU:C:2017:550 3
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Sekcja 9 obejmowata réwniez art. 28, ktdéry zostal zredagowany w nastepujacy sposéb:

»1. Jezeli przed sadami réznych panstw czlonkowskich zawisle sa sprawy, ktdére pozostaja ze soba
w zwigzku, kazdy sad, przed ktéry wytoczono powddztwo pdzniej, moze zawiesi¢ postepowanie.

2. Jezeli sprawy takie s zawisle w pierwszej instancji, kazdy sad, przed ktéry wytoczono powédztwo
pézniej, moze na wniosek strony stwierdzi¢ takze brak swej jurysdykcji, jezeli sad, przed ktéry
najpierw wytoczono powddztwo, ma jurysdykcje w tych sprawach, a polaczenie spraw jest
dopuszczalne zgodnie z jego prawem.

3. W rozumieniu niniejszego artykulu uwaza sie, ze sprawy pozostaja ze soba w zwiazku, jezeli istnieje
miedzy nimi tak $cisla wiez, ze pozadane jest ich taczne rozpoznanie i rozstrzygniecie w celu unikniecia
wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba orzeczen”.

Rozdzial VII rozporzadzenia nr 44/2001 byl zatytulowany ,Stosunek do innych aktéw prawnych”.
Zawieral miedzy innymi art. 67 tego rozporzadzenia, ktéry mial nastepujace brzmienie:

»Niniejsze rozporzadzenie nie narusza stosowania przepiséw, ktore reguluja jurysdykcje lub uznawanie
i wykonywanie orzeczen w sprawach szczegdlnych i ktére zawarte sa we wspélnotowych aktach
prawnych lub w prawie poszczegélnych panstw czlonkowskich, zharmonizowanym w wykonaniu takich
aktéw”.

Rozporzgdzenie nr 6/2002

Artykut 19 rozporzadzenia nr 6/2002 jest zawarty w jego tytule II ,Prawo odnoszace si¢ do wzoréw”.
Artykut ten jest zatytulowany ,Prawa ze wzoru wspdélnotowego” i w ust. 1 stanowi:

»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 szczegé6lnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import,
eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzér jest zawarty badZ zastosowany, lub skladowanie
takiego produktu w tych celach”.

Tytul IX tego rozporzadzenia brzmi ,Jurysdykcja oraz postepowanie w sprawach dotyczacych wzoréw
wspoélnotowych”. Tytul ten obejmuje miedzy innymi art. 79-82.

Artykul 79 rozporzadzenia, opatrzony tytutem ,Stosowanie [konwencji brukselskiej]”, stanowi:

»1. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, postanowienia [konwencji brukselskiej] stosuje
sie do postepowan odnoszacych sie do wzoréw wspdlnotowych [...].

[...]
3. W przypadku postepowan [w odniesieniu do powddztw i roszczen okreslonych w art. 81]:

a) artykul[u] 2, art. 4, art. 5 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 16 ust. 4 i art. 24 [konwencji brukselskiej] nie stosuje
sie;

b) artykul[y] 17 i 18 [konwencji brukselskiej] stosuje sie z zastrzezeniem ograniczen przewidzianych
w art. 82 ust. 4 niniejszego rozporzadzenia;

[...]".
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Artykut 80 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytulowany ,Sady w sprawach wzoréw wspélnotowych”,
ma nastepujace brzmienie:

»Panstwa czlonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe sadéw
krajowych dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji (sady w sprawach wzoréw
wspdlnotowych), ktére petnia funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporzadzenia”.

Zgodnie z art. 81 tego rozporzadzenia, zatytulowanego ,Jurysdykcja w sprawach naruszenia i wazno$ci
»”
prawa”:

»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;

b) w przypadku powddztw o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspdlnotowych, jezeli zezwala na
to ustawodawstwo krajowe;

¢) w przypadku powédztw o uniewaznienie niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego;

d) w przypadku powddztw wzajemnych o uniewaznienie wzoru wspélnotowego, zlozonego w zwigzku
z powddztwem wymienionym w [lit.] a)”.

Artykul 82 rozporzadzenia, zatytutowany ,Jurysdykcja miedzynarodowa”, stanowi:

»1. Z zastrzezeniem przepiséw niniejszego rozporzadzenia, jak réwniez wszelkich postanowien
[konwencji brukselskiej] majacych zastosowanie na mocy art. 79, postepowania w odniesieniu do
powddztw i roszczen okre$lonych w art. 81 tocza sie przed sadami tego panstwa czlonkowskiego,
w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibe, lub jezeli nie ma on miejsca
zamieszkania/siedziby w zadnym z panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma przedsiebiorstwo.

2. Jezeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsigbiorstwa w zadnym z panstw
czlonkowskich, postepowania takie tocza sie¢ przed sadami tego panstwa czlonkowskiego, w ktérym
miejsce zamieszkania/siedzibe ma powdd, a jezeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w zadnym
z panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma przedsiebiorstwo.

3. Jezeli ani pozwany, ani powdd nie maja takiego miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiebiorstwa,
wéwczas postepowanie toczy sie przed sadami tego panstwa czlonkowskiego, w ktérym ma swoja
siedzibe Urzad [Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)].

4. Bez wzgledu na przepisy ust. 1, 21 3:

a) art. 17 [konwencji brukselskiej] stosuje sie, jezeli strony postanowia, ze inny sad w sprawach
wzoréw wspdlnotowych ma by¢ wiasciwy;

b) art. 18 [konwencji brukselskiej] stosuje sie, jezeli pozwany stawi sie przed innym sadem w sprawach
wzoréw wspoélnotowych.

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 dziatania
grozace naruszeniem”.

ECLILEU:C:2017:550 5
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Artykut 110 ust. 1 tego samego rozporzadzenia, ktory jest zawarty w jego tytule XII ,,Przepisy koricowe”
i jest zatytulowany ,Przepisy przejsciowe”, stanowi:

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

Postepowanie glowne i pytania prejudycjalne

Acacia produkuje i sprzedaje obrecze kot samochodowych ze stopéw metali lekkich. Jak wynika z akt
sprawy, ktérymi dysponuje Trybunal, obrecze te stanowia repliki obreczy két samochodowych ze
stopéw metali lekkich produkowanych przez producentéw samochodéw i sg sprzedawane pod
znakiem WSP Italy, gdzie WSP oznacza ,Wheels Spare Parts” (zwane dalej ,replikami obreczy”).

Chociaz obrecze kol produkowane przez producentéw samochodowych sa zarejestrowane jako wzory
wspdlnotowe, to Acacia twierdzi, ze jej repliki obreczy podlegaja ,klauzuli naprawczej”, o ktérej mowa
w art. 110 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002.

Pozwem doreczonym rzekomo w dniu 21 stycznia 2013 r. Acacia wytoczyla BMW przed Tribunale di
Napoli (sadem w Neapolu, Wlochy) powddztwo w celu uzyskania orzeczenia stwierdzajacego brak
naruszenia zarejestrowanych wzoréw wspoélnotowych, ktorych wilascicielem jest BMW w odniesieniu
do obreczy két samochodowych ze stopéw metali lekkich, jak réwniez ustalenia aktéw naduzycia
pozycji dominujacej i nieuczciwej konkurencji ze strony BMW. Acacia wniosta réwniez o nakazanie
BMW zaprzestania wszelkich czynnosci utrudniajacych sprzedaz replik obreczy.

BMW stala si¢ strona postepowania poprzez zlozenie odpowiedzi na pozew przed omawianym sadem.
W piSmie tym podniosta na wstepie zarzuty dotyczace nieistnienia lub niewazno$ci doreczenia pozwu,
jak réwniez mandatu pelnomocnika Acacia. Pomocniczo, cho¢ wcigz tytulem wstepnym, BMW
podniosta réwniez zarzut braku jurysdykcji sadéw wloskich. Jeszcze bardziej pomocniczo, na wypadek
oddalenia zarzutéw, domagala si¢ oddalenia Zadan Acacia jako bezzasadnych pod wzgledem
faktycznym i prawnym.

W swojej odpowiedzi na skarge BMW przedstawilo miedzy innymi, co nastepuje:

»BMW [...], przez zwykla konsekwencje proceduralna fizycznego otrzymania aktu korzystajacego
z wartos$ci sadowej, aby nie naraza¢ si¢ na ryzyko niestusznego uznania niestawiennictwa, sklada
niniejszy akt wylacznie w celu stwierdzenia po pierwsze, braku doreczenia pozwu przez [Acacia], a po
drugie, w bardzo nieprawdopodobnym wypadku, gdyby sad stwierdzil, ze skarga zostala skutecznie
wniesiona, braku jurysdykcji sadu wloskiego na rzecz sadu niemieckiego w ramach postepowania
wszczetego przez Acacia”.

Na rozprawie, ktéra odbyta sie w dniu 27 maja 2014 r., Tribunale di Napoli (sad w Neapolu) wyznaczyt
terminy do zlozenia dodatkowych pism w przedmiocie kwestii proceduralnych.

W dniu 3 pazdziernika 2014 r. BMW zlozylo do sadu odsylajacego, Corte suprema di cassazione (sadu
kasacyjnego, Wlochy), wniosek o wstepne rozstrzygniecie kwestii jurysdykcji, wcigz rozpatrywanej
przed Tribunale di Napoli (sadem w Neapolu). Powtdrzylo swoje stanowisko, zgodnie z ktérym sady
wloskie nie maja jurysdykcji do rozpoznania wniesionej przez Acacia sprawy. Ta ostatnia spétka
z kolei uwaza, ze jurysdykcja sadéw wloskich zostata w sposéb milczacy przyjeta przez BMW, skoro po
tym, jak wysunelo ono przed Tribunale di Napoli (sadem w Neapolu) zarzut dotyczacy nieistnienia lub
niewaznos$ci doreczenia pozwu i mandatu pelnomocnika Acacia, jedynie pomocniczo podniosto zarzut
braku jurysdykcji sadéw wloskich.
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28 W dniu 4 marca 2015 r. rzecznik generalny sadu odsylajacego przedstawil swoja opinie, proponujac
temu sadowi rozstrzygniecie w postaci stwierdzenia braku jurysdykcji sadéw wloskich.

29

W tych okolicznosciach Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny) postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy na mocy art. 24 rozporzadzenia [nr 44/2001] zarzut braku jurysdykcji sadu krajowego, przed

2)

6)

ktéry wytoczono powddztwo, podniesiony jako zarzut wstepny ale o charakterze pomocniczym
wzgledem innych wstepnych zarzutéw procesowych, a w kazdym razie, przed podniesieniem
zarzutow w kwestiach merytorycznych, mozna interpretowac jako uznanie jurysdykcji?

Czy brak uwzglednienia w art. 82 ust. 4 rozporzadzenia [nr 6/2002] jurysdykcji sadéw
alternatywnych dla sporéw w przedmiocie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
wzgledem sadu panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium pozwany ma miejsce
zamieszkania/siedzibe, o czym mowa w art. 82 ust. 1 tego samego rozporzadzenia, nalezy
interpretowaé w taki sposéb, ze powoduje to przyznanie jurysdykcji wylacznej w odniesieniu do
tych sporéw?

Czy, celem rozstrzygniecia kwestii, o ktérej mowa w [pytaniu drugim], konieczne jest ponadto
uwzglednienie wykladni przepiséw rozporzadzenia [nr 44/2001] dotyczacych jurysdykcji wytacznej,
a w szczegdlnosci jego art. 22 okre$lajacego przypadki takiej jurysdykcji, wérdd ktérych znajduje
sie jurysdykcja w sprawach w przedmiocie rejestracji i niewaznos$ci patentéw, znakéw towarowych
i wzordéw, ale nie w sporach w przedmiocie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jak
i art. 24, przewidujacego mozliwo$¢ uznania jurysdykcji innego sadu przez pozwanego, jezeli sad
panstwa czlonkowskiego nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepiséw rozporzadzenia, ze
skutkiem ustalenia jurysdykcji sadu, przed ktéry powdd wytoczyl powddztwo?

Czy podejscie wyrazone w wyroku Trybunalu z dnia 25 pazdziernika 2012 r. [Folien Fischer
i Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664)] w przedmiocie mozliwosci zastosowania art. 5 pkt 3
rozporzadzenia [nr 44/2001] ma charakter zasady ogdlnej i bezwzglednie obowiazujacej, majacej
zastosowanie do kazdego powddztwa o ustalenie nieistnienia odpowiedzialno$ci za czyn
niedozwolony, w tym powddztwa o stwierdzenie braku naruszenia w przedmiocie wzoréw
wspdlnotowych? A zatem, czy w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie zasada jurysdykeji,
o ktérej mowa w art. 81 rozporzadzenia [nr 6/2002] czy zasada, o ktérej mowa w art. 5 pkt 3
rozporzadzenia [nr 44/2001] lub czy dokonanie wyboru mozliwej jurysdykcji nalezy do powoda?

Czy w przypadku, w ktérym wnioski o stwierdzenie naduzycia pozycji dominujacej i nieuczciwej
konkurencji zostaja ztozone w ramach sporu w przedmiocie wzoréw wspélnotowych, z ktérym sa
one zwiazane, jako ze ich uwzglednienie zaklada uprzednie uwzglednienie powddztwa
o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw, moga one by¢ rozpoznane facznie z tym powddztwem
przed tym samym sadem zgodnie z rozszerzajaca wykladnia art. 28 ust. 3 rozporzadzenia
[nr 44/2001]?

Czy zachowania objete wnioskami, o ktérych mowa w [poprzednim pytaniu], stanowia przypadek
czynu niedozwolonego? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej, czy moga one wplyna¢ na
mozliwo$¢ zastosowania w niniejszej sprawie rozporzadzenia [nr 44/2001] (art. 5 pkt 3) lub
rozporzadzenia [nr 6/2002], w zakresie dotyczacym jurysdykcji?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Poprzez swoje pytanie pierwsze sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wykladni art. 24
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy dokonywaé w ten sposdb, ze zarzut braku jurysdykcji sadu, przed
ktéry wytoczono powddztwo, podniesiony w pierwszym piSmie procesowym pozwanego pomocniczo
w stosunku do innych zarzutéw proceduralnych przedstawionych w tym samym pi$mie, mozna uznaé
za przyjecie jurysdykcji sadu, przed ktédry wytoczono powddztwo, prowadzace tym samym do
uzyskania jurysdykcji na mocy tego przepisu.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢ po pierwsze, ze art. 24 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 44/2001 przewiduje zasade jurysdykcji oparta na tym, ze pozwany wdaje si¢ w spér w odniesieniu
do wszystkich sporéw, gdy wlasciwo$¢ sadu, do ktérego wniesiono skarge, nie wynika z innych
przepisow tego rozporzadzenia. Przepis ten stosuje sie rowniez w sytuacji, w ktérej powodztwo zostalo
wytoczone przed sadem niezgodnie z przepisami tego rozporzadzenia, i oznacza, ze wdanie sie przez
pozwanego w spér mozna uznaé za dorozumiang akceptacje jurysdykeji sadu, przed ktéry wytoczono
powédztwo, a tym samym uzyskanie przez niego jurysdykcji (wyroki: z dnia 20 maja 2010 r., CPP
Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, pkt 21; a takze z dnia 27 lutego 2014 r., Cartier
parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, pkt 34).

Po drugie, art. 24 zdanie drugie tego rozporzadzenia ustanawia odstepstwa od zasady okreslonej
w zdaniu pierwszym tego artykulu. To zdanie drugie stanowi w szczegdlnosci, ze sad, przed ktéry
wytoczono powoédztwo, nie uzyskuje milczaco jurysdykeji, w sytuacji gdy pozwany podnosi zarzut
braku jurysdykcji, wyrazajac w ten sposéb brak woli zaakceptowania jurysdykeji tego sadu (wyroki:
z dnia 20 maja 2010 r., CPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, pkt 22; a takze z dnia
27 lutego 2014 r., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13,
EU:C:2014:109, pkt 35).

Odnoszac sie do orzecznictwa dotyczacego art. 18 konwencji brukselskiej, ktéry jest przepisem
zasadniczo identycznym z art. 24 rozporzadzenia nr 44/2001, Trybunal orzekt juz, ze
zakwestionowanie jurysdykcji sadu, przed ktéry wytoczono powddztwo, stoi na przeszkodzie uzyskaniu
jurysdykcji, w sytuacji gdy dla powoda i sadu rozpatrujacego sprawe bylo zrozumiale, poczawszy od
podjecia przez pozwanego obrony po raz pierwszy, ze jest ona wymierzona w podwazenie jurysdykcji
tego sadu. Podobnie jest réwniez w sytuacji, w ktdrej pierwsze pismo procesowe pozwanego zawiera,
poza podwazeniem jurysdykeji sadu, przed ktéry wytoczono powddztwo, zadania dotyczace istoty sporu
(wyrok z dnia 27 lutego 2014 r., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances,
C-1/13, EU:C:2014:109, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z tego wynika, ze okoliczno$¢ jednoznacznego podwazania przez pozwanego w pierwszym piSmie
procesowym jurysdykcji sadu, przed ktéry wytoczono powddztwo, stoi na przeszkodzie uzyskaniu
jurysdykeji, o ktérym mowa w art. 24 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 44/2001, i nie ma przy tym
znaczenia, czy to podwazanie bylo jedynym przedmiotem pierwszego pisma procesowego pozwanego.

W rozpatrywanym wypadku okoliczno$¢, ze BMW podwazalo w swoim pierwszym pi$mie procesowym
przed Tribunale di Napoli (sadem w Neapolu) nie tylko jurysdykcje tego sadu, lecz rdéwniez
prawidlowos$¢ doreczenia pozwu i mandatu pelnomocnika Acacia, nie zmienia bezspornego faktu, ze
BMW wyraznie i bez jakiejkolwiek dwuznacznosci podwazalo jurysdykcje tego sadu w tym pismie
procesowym. Jak przypomniano w pkt 32 i 33 niniejszego wyroku, art. 24 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 44/2001 ma na celu uniemozliwienie uzyskania jurysdykcji, w sytuacji gdy pozwany w swoim
pierwszym pi$mie procesowym wyraza swa wole niezaakceptowania jurysdykcji sadu, przed ktéry
wytoczono powddztwo. Przepisu tego nie mozna zatem interpretowaé w taki sposdb, ze w sytuacji
takiej jak rozpatrywana w postepowaniu gltéwnym, w ktérej zarzut dotyczacy braku jurysdykcji sadu,
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przed ktéry wytoczono powddztwo, zostal jasno podniesiony in limine litis, to wyrazne podwazenie
jurysdykeji powinno zosta¢ uznane, jak utrzymuje Acacia, za milczace przyjecie tej jurysdykcji z tego
powodu, ze omawiany zarzut zostal podniesiony jedynie pomocniczo w stosunku do innych zarzutéw
proceduralnych podniesionych in limine litis.

Biorac powyzsze pod uwage, na pytanie pierwsze trzeba odpowiedzie¢ tak, ze wykladni art. 24
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy dokonywaé w ten sposéb, iz zarzutu dotyczacego braku jurysdykcji
sadu, przed ktéry wytoczono powédztwo, podniesionego w pierwszym piSmie procesowym pozwanego
pomocniczo w stosunku do innych zarzutéw proceduralnych przedstawionych w tym samym pismie,
nie mozna uzna¢ za przyjecie jurysdykcji sadu, przed ktéry wytoczono powddztwo, i w zwiazku z tym
zarzut ten nie prowadzi do uzyskania jurysdykcji na mocy tego przepisu.

W przedmiocie pytan drugiego i trzeciego

Poprzez swoje pytania drugie i trzecie, ktére trzeba rozpatrzy¢ lacznie, sad odsylajacy zmierza
zasadniczo do ustalenia, czy wykladni art. 82 rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten
sposéb, ze powddztwa o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspélnotowych, o ktérych mowa
w art. 81 lit. b) tego rozporzadzenia, w sytuacji gdy pozwany ma miejsce zamieszkania w panstwie
czlonkowskim Unii Europejskiej, moga by¢ wytaczane jedynie przed sadami w sprawach wzoréw
wspdlnotowych w tym panstwie cztonkowskim.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢ w pierwszej kolejnosci, ze bez wzgledu na zasade stosowania
rozporzadzenia nr 44/2001 do postepowan sadowych dotyczacych wzoréw wspdlnotowych stosowanie
niektérych przepiséw rzeczonego rozporzadzenia do postepowan wynikajacych z powddztw i roszczen
okreslonych w art. 81 rozporzadzenia nr 6/2002 jest wylaczone na mocy art. 79 ust. 3 tego ostatniego
rozporzadzenia.

Biorac pod uwage omawiane wylaczenie, przewidziana w art. 80 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
wlasciwos¢ sadéw w sprawach wzoréw wspdlnotowych w zakresie rozpatrzenia powddztw i roszczen
okreslonych w art. 81 tego rozporzadzenia wynika bezposrednio z przepiséw tego rozporzadzenia,
ktére maja charakter lex specialis w stosunku do przepiséw zawartych w rozporzadzeniu nr 44/2001
(zob. analogicznie wyroki: z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, pkt 27;
z dnia 18 maja 2017 r., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 26).

Nastepnie z samego brzmienia art. 82 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika, ze powddztwa o stwierdzenie
braku naruszenia wzoréw wspdlnotowych, o ktérych mowa w art. 81 lit. b) tego rozporzadzenia musza,
jezeli pozwany ma miejsce zamieszkania w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, by¢ wytoczone
przed sadami w sprawach wzoréw wspdlnotowych tego panstwa czltonkowskiego, chyba ze dochodzi
do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporzadzenia nr 44/2001, poniewaz te ostatnie
przepisy zastapily art. 17 i 18 konwencji brukselskiej.

Wreszcie z zastrzezeniem wypadkéw zawistosci sporu i powigzania spraw zadna inna norma dotyczaca
jurysdykcji zawarta w przepisach rozporzadzenia nr 6/2002 niz art. 82 albo w przepisach
rozporzadzenia nr 44/2001 poza art. 23 i 24, nie znajduje zastosowania do powddztw o stwierdzenie
braku naruszenia wzoréw wspdlnotowych, o ktérych mowa w art. 81 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002.
Jesli chodzi w szczegdlnosci o art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001, o ktérego znaczenie stawia
pytanie sad odsylajacy, to nalezy zauwazy¢, ze stosowanie tego przepisu, ktéry zastapit art. 16 pkt 4
konwencji brukselskiej, do postepowann w odniesieniu do powddztw i roszczen okre$lonych w art. 81
rozporzadzenia nr 6/2002, jest wykluczone na mocy art. 79 ust. 3 lit. a) tego rozporzadzenia.

W zwigzku z powyzszym na pytania drugie i trzecie trzeba odpowiedzie¢ tak, ze wykladni art. 82

rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten sposdéb, ze powddztwa o stwierdzenie braku
naruszenia wzoréw wspolnotowych, o ktérych mowa w art. 81 lit. b) tego rozporzadzenia, w sytuacji
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gdy pozwany ma miejsce zamieszkania w panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, moga by¢
wytaczane jedynie przed sadami w sprawach wzoréw wspdlnotowych w tym panstwie czlonkowskim,
chyba ze dochodzi do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporzadzenia nr 44/2001
oraz z zastrzezeniem wypadkéw zawislosci sporu i powigzania spraw, o ktérych mowa w tych
rozporzadzeniach.

W przedmiocie pytania czwartego

Poprzez swoje pytanie czwarte sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy norma jurysdykcyjna
wyrazona w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 moze znajdowac zastosowanie do powoddztw
o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspélnotowych, o ktérych mowa w art. 81 lit. b)
rozporzadzenia nr 6/2002.

W tym wzgledzie wystarczy zauwazy¢, ze art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 zastapil art. 5 pkt 3
konwencji brukselskiej i ze stosowanie tego przepisu do postepowan w odniesieniu do powddztw
i roszczen okre$lonych w art. 81 rozporzadzenia nr 6/2002 jest wykluczone na mocy art. 79 ust. 3
lit. a) tego rozporzadzenia.

Wyrok z dnia 25 pazdziernika 2012 r., Folien Fischer i Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664), do ktérego
odnosi si¢ sad odsylajacy, zostal wydany w sprawie, ktéra nie dotyczyla wzoréw wspdlnotowych.
Orzecznictwo to nie przeczy tym samym zasadzie wylaczenia zawartej w art. 79 ust. 3 lit. a).

W rezultacie na pytanie czwarte nalezy odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze norma jurysdykcyjna wyrazona
w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania do powddztw o stwierdzenie braku
naruszenia wzoréw wspoélnotowych, o ktérych mowa w art. 81 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002.

W przedmiocie pytan pigtego i szdstego

Poprzez swoje pytania piate i szdste, ktore trzeba rozpatrzy¢ tacznie, sad odsylajacy zmierza zasadniczo
do ustalenia, czy wnioski o stwierdzenie naduzycia pozycji dominujacej i o stwierdzenie nieuczciwej
konkurencji, ktére sa powiazane z powddztwem o stwierdzenie braku naruszenia wzoru
wspdlnotowego ze wzgledu na to, ze uwzglednienie tych pierwszych wnioskéw zaklada uwzglednienie
powddztwa o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspélnotowych, podlegaja normie jurysdykcyjnej
wyrazonej w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 czy tez systemowi jurysdykcji wprowadzonemu
rozporzadzeniem nr 6/2002. Zakladajac, ze norma jurysdykcyjna wyrazona w art. 5 pkt 3
rozporzadzenia nr 44/2001 znajduje zastosowanie w odniesieniu do takich wnioskéw o stwierdzenie
naduzycia pozycji dominujacej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, sad stawia ponadto pytanie
o mozliwo$¢ dokonania ,rozszerzajacej” wykladni norm dotyczacych spraw powiazanych z art. 28
rozporzadzenia nr 44/2001, zgodnie z ktéra powdd moéglby przed sadem posiadajacym ewentualnie
jurysdykcje w zakresie rozpatrywania takich wnioskéw na podstawie wspomnianego art. 5 pkt 3
wytoczy¢ powddztwo obejmujace nie tylko te wnioski, ale réwniez powddztwo o stwierdzenie braku
naruszenia wzoru wspélnotowego.

Jesli chodzi o mozliwo$¢ stosowania normy jurysdykcyjnej wyrazonej w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia
nr 44/2001 w sprawie takiej jak rozpatrywana w postepowaniu gléwnym, z pytan prejudycjalnych oraz
z wyja$nien zawartych w postanowieniu odsylajacym wynika, ze sprawa ta charakteryzuje sie tym, ze
tylko orzeczenie wstepne o zasadnosci powddztwa o stwierdzenie braku naruszenia na podstawie
art. 81 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002 pozwoli okresli¢, czy wnioski o stwierdzenie naduzycia pozycji
dominujacej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji moga zosta¢ w stosownych przypadkach
uwzglednione.
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W zwiazku z tym nalezy uznal, ze jesli wnioski o stwierdzenie naduzycia pozycji dominujacej
i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji sa skladane w wyniku powddztwa o stwierdzenie braku
naruszenia wzoru wspélnotowego i zasadniczo zarzucaja wlascicielowi tego wzoru uniemozliwianie
produkgji replik tego wzoru przez powoda w sprawie o stwierdzenie braku naruszenia, ustalenie sadu
posiadajacego jurysdykcje musi opiera¢ si¢ podczas calego okresu trwania sporu na systemie
jurysdykcji ustanowionym przez rozporzadzenie nr 6/2002, zgodnie z wykladnia dokonang
w odpowiedzi na pytania prejudycjalne od pierwszego do czwartego.

W takiej bowiem sytuacji wnioski te opieraja sie gléwnie na argumentacji, przedstawionej w ramach
powodztwa o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspdlnotowych, zgodnie z ktéra produkcja replik
nie stanowi naruszenia, a tym samym wlasciciel wzoru wspélnotowego musi zaakceptowac konkurencje
tych replik. Ustalenie w tych okolicznos$ciach sadu posiadajacego jurysdykcje na podstawie normy
wyrazonej w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 naruszaloby skuteczno$¢ art. 79 ust. 3 lit. a)
rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry ma na celu wlasnie wylaczenie tej normy w szczegdélnosci w zakresie
sporéw pomiedzy producentami replik a wlascicielami wzoréw wspélnotowych, dotyczacych tego, czy
wlasciciel rozpatrywanego wzoru wspélnotowego moze zakaza¢ produkcji rozpatrywanych replik.

Biorac pod uwage powyzsze, nie ma potrzeby badania niniejszych pytan w zakresie, w jakim dotycza
wykladni art. 28 rozporzadzenia nr 44/2001.

W zwiazku z tym na pytania piate i szdste nalezy odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze norma jurysdykcyjna
wyrazona w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do
wnioskow o stwierdzenie naduzycia pozycji dominujacej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji,
ktére sa powigzane z powodztwem o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspélnotowego ze wzgledu
na to, ze uwzglednienie tych wnioskéw zaklada uwzglednienie powddztwa o stwierdzenie braku
naruszenia.

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 Trybunatowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

1) Wykladni art. 24 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 dokonywa¢ w ten sposéb, Ze zarzutu dotyczacego braku jurysdykcji
sadu, przed ktéry wytoczono powoddztwo, podniesionego w pierwszym pismie procesowym
pozwanego pomocniczo w stosunku do innych zarzutéw proceduralnych przedstawionych
w tym samym pi$mie, nie mozna uznac za przyjecie jurysdykcji sadu, przed ktéry wytoczono
powodztwo, i w zwiazku z tym zarzut ten nie prowadzi do uzyskania jurysdykcji na mocy tego
przepisu.

2) Wykladni art. 82 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorow wspolnotowych nalezy dokonywa¢ w ten sposdb, ze powddztwa o stwierdzenie braku
naruszenia wzorow wspolnotowych, o ktérych mowa w art. 81 lit. b) tego rozporzadzenia,
w sytuacji gdy pozwany ma miejsce zamieszkania w panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej, moga by¢ wytaczane jedynie przed sadami w sprawach wzoréw wspoélnotowych
w tym panstwie czlonkowskim, chyba Ze dochodzi do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu
art. 23 lub 24 rozporzadzenia nr 44/2001 oraz z zastrzezeniem wypadkow zawistosci sporu
i powiazania spraw, o ktérych mowa w tych rozporzadzeniach.
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Norma jurysdykcyjna wyrazona w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 nie znajduje
zastosowania do powddztw o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspdlnotowych,
o ktorych mowa w art. 81 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002.

Norma jurysdykcyjna wyrazona w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 nie znajduje
zastosowania w odniesieniu do wnioskow o stwierdzenie naduzycia pozycji dominujacej
i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, ktore sa powiazane z powodztwem o stwierdzenie
braku naruszenia wzoru wspdélnotowego ze wzgledu na to, ze uwzglednienie tych wnioskéw
zaklada uwzglednienie powddztwa o stwierdzenie braku naruszenia.

Podpisy
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