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Bayerische Motoren Werke AG
przeciwko
Acacia Srl

(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozone przez Corte suprema di cassazione)

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

wzoréw wspdlnotowych panstwa cztonkowskiego, na ktérego terytorium pozwany ma
miejsce zamieszkania

Streszczenie — wyrok Trybunatu (druga izba) z dnia 13 lipca 2017 r.

1. Wspdlpraca sadowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i wykonywanie orzeczer sgdowych
w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporzadzenie nr 44/2001 - Prorogacja jurysdykcji —
Wdanie sie przez pozwanego w spor przed sadem, do ktorego wniesiono skarge -
Kwestionowanie jurysdykcji pomocniczo w stosunku do innych zarzutéw proceduralnych
przedstawionych w pierwszym pismie procesowym — Wdanie si¢ w spor nieokreslajgce jurysdykcji

(rozporzadzenie Rady nr 44/2001, art. 24)

2. Wspdtpraca sadowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeri sgdowych
w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporzgdzenie nr 44/2001 — Zakres stosowania —
Powddztwo o stwierdzenie braku naruszenia, o ktérym mowa w art. 81 lit. b) rozporzadzenia (WE)
nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspolnotowych — Whylgczenie — Rozporzgdzenie nr 6/2002 -
Jurysdykcja sadow paristwa cztonkowskiego miejsca zamieszkania pozwanego — Wyjgtki

(rozporzgdzenia Rady: nr 44/2001; nr 6/2002, art. 82)

3. Wspdlpraca sadowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i wykonywanie orzeczen sgdowych
w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporzgdzenie nr 44/2001 - Jurysdykcja szczegolna —
Jurysdykcja w przypadku odpowiedzialnosci z tytutu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego
do czynu niedozwolonego — Zakres stosowania — Powddztwo o stwierdzenie braku naruszenia,
o ktorym mowa w art. 81 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzoréw
wspdlnotowych — Wylaczenie

[rozporzgdzenia Rady: nr 44/2001, art. 5 pkt 3; nr 6/2002, art. 79 ust. 3 lit. a)]

4.  Wspdtpraca sadowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i wykonywanie orzeczen sgdowych
w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporzgdzenie nr 44/2001 - Jurysdykcja szczegolna -
Jurysdykcja w przypadku odpowiedzialnosci z tytutu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego
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do czynu niedozwolonego — Zakres stosowania — Wnioski o stwierdzenie naduzycia pozycji
dominujgcej i o stwierdzenie nieuczciwej konkurencji, ktére sq powigzane z powddztwem
o stwierdzenie braku naruszenia wzoru wspolnotowego — Wylgczenie — Przestanki

[rozporzadzenia Rady: nr 44/2001, art. 5 pkt 3; nr 6/2002, art. 79 ust. 3 lit. a)]

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 sposob, ze zarzutu dotyczacego braku jurysdykcji sadu, przed ktéry wytoczono
powddztwo, podniesionego w pierwszym pismie procesowym pozwanego pomocniczo w stosunku do
innych zarzutéw proceduralnych przedstawionych w tym samym pi$mie, nie mozna uznac za przyjecie
jurysdykeji sadu, przed ktéry wytoczono powddztwo, i w zwigzku z tym zarzut ten nie prowadzi do
uzyskania jurysdykcji na mocy tego przepisu.

Odnoszac si¢ do orzecznictwa dotyczacego art. 18 konwencji brukselskiej, ktéry jest przepisem
zasadniczo identycznym z art. 24 rozporzadzenia nr 44/2001, Trybunal orzekl 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 rowniez w sytuacji, w ktérej pierwsze pismo procesowe pozwanego zawiera,
poza podwazeniem jurysdykcji 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 jurysdykcji, 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.

(zob. pkt 33, 34, 36; pkt 1 sentencji)

2. Wykladni art. 82 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych nalezy dokonywaé w ten sposéb, ze powddztwa o stwierdzenie braku naruszenia
wzoréw wspdlnotowych, 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 wspélnotowych w tym panstwie cztonkowskim, chyba ze dochodzi
do uzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24 rozporzadzenia nr 44/2001 oraz z zastrzezeniem
wypadkéw zawislosci sporu i powiazania spraw, o ktérych mowa w tych rozporzadzeniach.

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. Biorgc pod uwage omawiane wylaczenie, przewidziana w art. 80 ust. 1 rozporzadzenia
nr 6/2002 wlasciwos¢ sadéw w sprawach wzoréw wspélnotowych 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 wspélnotowych, o ktérych mowa w art. 81 lit. b)
tego rozporzadzenia muszg, jezeli pozwany ma miejsce zamieszkania w panstwie czlonkowskim Unii
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Europejskiej, by¢ wytoczone przed sadami w sprawach wzoréw wspdlnotowych tego panstwa
czlonkowskiego, chyba ze dochodzi do wuzyskania jurysdykcji w rozumieniu art. 23 lub 24
rozporzadzenia nr 44/2001, poniewaz te ostatnie przepisy zastapily art. 17 i 18 konwencji brukselskiej.

(zob. pkt 38-40, 42; pkt 2 sentencji)

3. Norma jurysdykcyjna wyrazona w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 nie znajduje zastosowania
do powddztw 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 zastgpil art. 5 pkt 3
konwencji brukselskiej i ze stosowanie tego przepisu 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.

(zob. pkt 44, 46; pkt 3 sentencji)

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

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 si¢ gléwnie na argumentacji, przedstawionej w ramach
powddztwa o stwierdzenie braku naruszenia wzoréw wspdlnotowych, zgodnie z ktéra produkcja replik
nie stanowi naruszenia, a tym samym wlasciciel wzoru wspélnotowego musi zaakceptowa¢ konkurencje
tych replik. Ustalenie w tych okolicznosciach 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 szczegdlnosci w zakresie
sporéw pomiedzy producentami replik a wlascicielami wzoréw wspdlnotowych, dotyczacych tego, czy
wlasciciel rozpatrywanego wzoru wspélnotowego moze zakaza¢ produkcji rozpatrywanych replik.

(zob. pkt 49, 50, 52; pkt 4 sentencji)
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