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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 3 marca 2022 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasno$¢ intelektualna — Wzory wspdélnotowe — Rozporzadzenie
(WE) nr 6/2002 — Artykul 82 ust. 5 — Powddztwo wniesione do sadéw panstwa czlonkowskiego,
na ktdrego terenie nastapilo naruszenie lub mialy miejsce dzialania grozace naruszeniem —
Roszczenia dodatkowe powddztwa o stwierdzenie naruszenia — Prawo wlasciwe — Artykut 88
ust. 2 — Artykul 89 ust. 1 lit. d) — Rozporzadzenie (WE) nr 864/2007 — Prawo wlasciwe dla
zobowigzan pozaumownych (,Rzym II”) — Artykul 8 ust. 2 — Panistwo, w ktérym doszlo do
naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej

W sprawie C-421/20

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy
w Diisseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r., ktére wptynelo do Trybunatu
w dniu 8 wrze$nia 2020 r., w postepowaniu:
Acacia Srl
przeciwko
Bayerische Motoren Werke AG,

TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, M.K. Lenaerts, prezes Trybunalu, pelniacy obowiazki sedziego
piatej izby, C. Lycourgos (sprawozdawca), prezes czwartej izby, I. Jarukaitis i M. Ilesi¢, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Krausenbock, administratorka,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 lipca 2021 r.,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu Bayerische Motoren Werke AG - R. Hackbarth i F. Schmidt-Sauerhéfer,
Rechtsanwilte,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu Komisji Europejskiej — poczatkowo T. Scharf, E. Gippini Fournier i M. Wilderspin,
nastepnie T. Scharf, E. Gippini Fournier i D. Triantafyllou, dzialajacy w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 pazdziernika 2021 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni rozporzadzenia Rady
(WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U. 2002, L 3,
s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142; sprostowanie Dz.U. 2015, L 7, s. 5), a takze
art. 8 ust. 2 i art. 15 rozporzadzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lipca 2007 r. dotyczacego prawa wlasciwego dla zobowigzan pozaumownych (,Rzym II”)
(Dz.U. 2007, L 199, s. 40).

Wniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Acacia Srl a Bayerische Motoren Werke
AG (zwanym dalej ,BMW”) w przedmiocie zarzucanego naruszenia prawa do wzoru, ktérego
wlascicielem jest BMW.

Ramy prawne

Rozporzadzenie nr 6/2002

Artykut 19 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytutowany ,Prawa ze wzoru wspélnotowego”, w ust. 1
stanowi:

»Zarejestrowany wzér wspdélnotowy przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania
i zakazywania osobom trzecim jego uzywania, ktére nie maja jego zgody. Wyzej wymienione uzywanie
obejmuje, w szczegé6lnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub
uzywanie produktu, w ktérym wzdr jest zawarty badz zastosowany lub skladowanie takiego produktu
w tych celach”.

Artykul 80 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Sady w sprawach wzoréw wspélnotowych”,
w ust. 1 stanowi:

»Panstwa czlonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe sadéw
krajowych dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji (sady w sprawach wzoréw
wspoélnotowych), ktére pelnia funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporzadzenia”.
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Artykul 81 rzeczonego rozporzadzenia, zatytulowany: ,Jurysdykcja w sprawie naruszenia
i waznosci prawa”, przewiduje:

»>ady w sprawach wzoréw wspdlnotowych maja wylaczna wlasciwos¢:

a) w przypadku powddztw, ktérych przedmiotem jest naruszenie oraz — jezeli zezwala na to
ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw przeciwko dzialaniom grozacym
naruszeniem wzoru wspdlnotowego;

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

c) w przypadku powddztw o uniewaznienie niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego;

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

Artykut 82 tego samego rozporzadzenia, zatytutowany ,Jurysdykcja miedzynarodowa”, stanowi:

»1. Z zastrzezeniem przepisOw niniejszego rozporzadzenia [...] dla postepowan wyniklych
z powddztwa lub powéddztwa wzajemnego wymienionych w art. 81 wlasciwe sa sady panstwa
czlonkowskiego, w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania, lub — w przypadku braku miejsca
zamieszkania w panstwie czlonkowskim - sady jakiegokolwiek panstwa czlonkowskiego,
w ktérym ma przedsiebiorstwo.

2. Jezeli pozwany nie ma ani miejsca zamieszkania, ani przedsiebiorstwa w jednym z panstw
czlonkowskich, wowczas dla takich postepowan wlasciwe sa sady panstwa czlonkowskiego,
w ktérym powdd ma miejsce zamieszkania lub — w przypadku braku miejsca zamieszkania
w jednym z panstw czlonkowskich — sady jakiegokolwiek panistwa cztonkowskiego, w ktérym ma
przedsiebiorstwo.

3. Jezeli ani pozwany, ani powdd nie ma miejsca zamieszkania lub przedsiebiorstwa w jednym
z panstw czlonkowskich, wéwczas dla tych postepowan wlasciwe sa sady tego panstwa
czlonkowskiego, w ktérym Urzad [Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej] ma swoja
siedzibe.

[...]

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

Zgodnie z art. 83 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytulowanym ,Zakres jurysdykcji w sprawie
naruszenia”:

»1. Sad w sprawach wzoréw wspdélnotowych, ktérego wlasciwosé wynika z art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4,

ma wlasciwos¢ w sprawach, w ktérych przedmiotem sa naruszenia lub dzialania grozace
naruszeniem popelnione w jednym z panstw czltonkowskich.
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2. Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych, ktérego wilasciwos¢ wynika z art. 82 ust. 5, ma
wlasciwos¢ wylacznie w sprawach, ktérych przedmiotem sa naruszenia lub dzialania grozace
naruszeniem popelnione na terytorium panstwa cztonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja
siedzibe”.

Artykut 88 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,,Prawo wlasciwe”, stanowi:
»1. Sady w sprawach wzoréw wspélnotowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.

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

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

Artykutl 89 rzeczonego rozporzadzenia, zatytutowany ,Sankcje w postepowaniu o naruszenie”,
w ust. 1stanowi:

»1. W przypadku gdy sad w sprawach wzoréw wspélnotowych uzna w postepowaniu o naruszenie
lub przeciwko dzialaniom grozgcym naruszeniem, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony
istnieje grozba naruszenia wzoru wspdlnotowego, wéwczas stosuje, jesli nie stoja temu na
przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki:

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

b) zajecie podrobionych produktéw;

c) zajecie materialéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych débr, jezeli ich wlasciciel wiedzial, do jakich celéw byly one uzyte, lub bylo to
oczywiste w okreslonych okolicznosciach;

c[d]) wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidzianych przepisami prawa panstwa czlonkowskiego, w tym
réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub
istnieje grozba jego popelnienia”.

Artykut 110 tego rozporzadzenia, zatytutowany , Przepisy przejsciowe”, w ust. 1 stanowi:

»,Do czasu wej$cia w zycie, w zwigzku z propozycja Komisji [Europejskiej], zmian do niniejszego
rozporzadzenia, ochrona z tytulu wzoru wspélnotowego nie przystuguje wzorowi, ktéry stanowi czesé
sktadowa produktu zlozonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celéw naprawy tego
produktu ztozonego, aby przywréci¢ mu jego pierwotna postac”.
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Rozporzadzenie nr 864/2007
Zgodnie z motywami 14, 16, 17, 19 i 26 rozporzadzenia nr 864/2007:

»(14)  Wymoég pewnosci prawnej i potrzeba zapewnienia sprawiedliwosci w indywidualnych
przypadkach sa podstawowymi elementami w dziedzinie wymiaru sprawiedliwosci.
Niniejsze rozporzadzenie okresla taczniki, ktére sa najbardziej odpowiednie do
osiaggniecia tych celow. [...]

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

(17) Prawo wlasciwe powinno zosta¢ okreslone na podstawie miejsca powstania szkody,
niezaleznie od panstwa lub panstw, w ktérych moglyby wystapi¢ skutki posrednie. [...]

(19) W przypadku gdy zasada ogdlna nie pozwala na zapewnienie odpowiedniej réownowagi
pomiedzy wchodzacymi w gre interesami, nalezy ustanowi¢ przepisy szczegélne odnoszace
sie do poszczegélnych typoéw czynéw niedozwolonych.

(26) W odniesieniu do naruszenn praw wlasnos$ci intelektualnej powinna zosta¢ zachowana
powszechnie uznana zasada lex loci protectionis. Do celéw niniejszego rozporzadzenia
termin ,prawa wlasnosci intelektualnej” powinien by¢ interpretowany jako oznaczajacy, na
przyklad, prawa autorskie, prawa pokrewne, sui generis prawo do ochrony baz danych
i prawa wlasnosci przemystowe;j”.

Artykut 4 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Zasada ogélna”, w ust. 1 stanowi:

sJezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, prawem wlasciwym dla zobowiazania
pozaumownego wynikajacego z czynu niedozwolonego jest prawo panstwa, w ktérym powstaje
szkoda, niezaleznie od tego, w jakim panstwie mialo miejsce zdarzenie powodujace szkode, oraz
niezaleznie od tego, w jakim panstwie lub panstwach wystepuja skutki posrednie tego zdarzenia”.

Artykut 8 rzeczonego rozporzadzenia, zatytutowany ,Naruszenie praw wtasnosci intelektualne;j”,
stanowi:

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

2. W przypadku zobowigzania pozaumownego wynikajacego z naruszenia jednolitego
wspolnotowego prawa wlasnosci intelektualnej prawem wlasciwym dla wszelkich kwestii
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niepodlegajacych odpowiedniemu instrumentowi wspdlnotowemu jest prawo panstwa, w ktérym
naruszenie to miato miejsce.

[...]".

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Acacia jest spdtka prawa wloskiego, ktéra produkuje we Wtloszech felgi do pojazdow
samochodowych i sprzedaje je w wielu panstwach czlonkowskich.

BMW, uznajac, ze sprzedaz przez Acacia niektérych felg w Niemczech stanowi naruszenie prawa
do zarejestrowanego wzoru wspélnotowego, ktorego jest wlascicielem, wnioslo powddztwo
o stwierdzenie naruszenia do sadu wlasciwego w sprawach wzoréw wspdlnotowych
wyznaczonego przez Republike Federalna Niemiec. Sad ten uznal swojg jurysdykcje na podstawie
art. 82 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002. Acacia, jako pozwana, podniosta, ze przedmiotowe felgi sa
objete zakresem art. 110 tego rozporzadzenia, a w konsekwencji brak jest naruszenia.

Wspomniany sad orzekl, ze Acacia dopuscila sie zarzucanych przez BMW dziatan stanowiacych
naruszenie, i nakazal zaprzestanie naruszenia oraz, powolujac si¢ na art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 864/2007, zastosowal prawo niemieckie do roszczen dodatkowych BMW majacych na celu
przyznanie odszkodowania, dostarczenie informacji, dostarczenie dokumentéw, zlozenie
dokumentéw finansowych i wydanie podrobionych produktéw w celu ich zniszczenia. Na
podstawie norm zawartych w tym prawie krajowym roszczenia te zostaly zasadniczo
uwzglednione.

Acacia wniosla apelacje do sadu odsylajacego. Kwestionuje ona istnienie naruszenia, a ponadto
podnosi, ze prawem wlasciwym dla roszczen dodatkowych BMW jest prawo wtloskie.

Sad odsylajacy stwierdza, ze jurysdykcja sadéw wlasciwych w sprawach wzoréw wspdlnotowych
wyznaczonych przez Republike Federalng Niemiec wynika w niniejszej sprawie z art. 82 ust. 5
rozporzadzenia nr 6/2002 i ze Acacia dopuscila sie naruszen zarzucanych jej przez BMW.

Sad ten ma natomiast watpliwosci w kwestii, ktére prawo krajowe nalezy stosowac do roszczen
dodatkowych BMW. Zauwaza on, ze rozstrzygniecie sporu bedzie w pewnej mierze pochodna tej
kwestii, poniewaz przepisy prawa niemieckiego dotyczace dostarczenia dokumentéw i zlozenia
dokumentéw finansowych réznia sie od przepiséw prawa wloskiego.

Sad ten uwaza, ze z art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007, zgodnie z jego wykladnia dokonana
przez Trybunal w wyroku z dnia 27 wrzesnia 2017 r.,, Nintendo (C-24/16 i C-25/16,
EU:C:2017:724), mogloby wynika¢, iz w niniejszej sprawie zastosowanie ma prawo wloskie.
W tym wzgledzie stwierdza on, ze zdarzenie powodujace szkode ma miejsce we Wloszech, gdyz
sporne produkty zostaly dostarczone do Niemiec z tego innego panstwa czlonkowskiego.

Jednoczesnie podrobione produkty, ktérych dotyczy sprawa w postepowaniu gtéwnym, byly

sprzedawane w Niemczech i w tym celu stanowily przedmiot reklam internetowych
adresowanych do konsumentéw przebywajacych na terytorium tego panstwa cztonkowskiego.
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W tych okolicznosciach Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie)
postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy w przypadku naruszenia prawa do wzoru wspdlnotowego sad krajowy rozpoznajacy
sprawe naruszenia w ramach jurysdykcji miedzynarodowej ustalonej zgodnie z art. 82 ust. 5
rozporzadzenia nr 6/2002 na podstawie miejsca, w ktérym nastapilo naruszenie, moze
stosowac¢ prawo krajowe panstwa cztonkowskiego, w ktérym znajduje si¢ ten sad (lex fori), do
roszczen dodatkowych dotyczacych terytorium tego panstwa czlonkowskiego?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczacej na pytanie pierwsze: Czy »miejsce, w ktérym
[wystapilo] pierwotne dzialanie stanowiace naruszenie«, w rozumieniu wyroku z dnia
27 wrzesnia 2017 r., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), stuzace do okreslenia
prawa majacego zastosowanie do roszczen dodatkowych na podstawie art. 8 ust. 2
[rozporzadzenia nr 864/2007], moze znajdowal sie¢ réwniez w panstwie czlonkowskim,
w ktérym mieszkaja konsumenci, do ktérych skierowana jest reklama internetowa,
i w ktérym wprowadza sie do obrotu przedmioty naruszajace prawo do wzoru wspdlnotowego
w rozumieniu art. 19 rozporzadzenia nr 6/2002, jezeli pozew wniesiony w tym panstwie
cztonkowskim dotyczy wylacznie oferowania i wprowadzania do obrotu przedmiotowych
produktéw, réwniez woéwczas, gdy oferty internetowe stanowigce podstawe takiego
oferowania i wprowadzania do obrotu byly takze formulowane w innym panstwie
czlonkowskim?”.

W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postepowania

Pismem zlozonym w sekretariacie Trybunatu w dniu 19 listopada 2021 r. BMW przedstawito
uwagi w przedmiocie opinii rzecznika generalnego. Na pytanie sekretariatu o zakres tych uwag
BMW wryjasnilo, ze dotycza one otwarcia ustnego etapu postepowania na nowo na podstawie
art. 83 regulaminu postepowania przed Trybunatem.

Zgodnie z tym przepisem Trybunal moze w kazdej chwili, po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem
rzecznika generalnego, postanowi¢ o otwarciu ustnego etapu postepowania na nowo,
w szczeg6lnosci jesli uzna, ze okolicznosci zawislej przed nim sprawy nie sa wystarczajaco
wyjasnione, lub jesli po zakonczeniu tego etapu postepowania strona wskazata nowa okolicznos¢
faktyczng mogaca mie¢ decydujacy wplyw na orzeczenie Trybunatlu, lub tez jesli sprawa ma
zosta¢ rozstrzygnieta na podstawie argumentu, ktéry nie byl przedmiotem dyskusji miedzy
stronami lub zainteresowanymi, o ktérych mowa w art. 23 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskie;j.

W niniejszym przypadku BMW twierdzi, po pierwsze, ze rzecznik generalny nie uwzglednit
w wystarczajacym stopniu niektérych okolicznosci faktycznych opisanych w przedstawionych
Trybunalowi uwagach na pi$mie i uwagach ustnych, a po drugie, Ze jego opinia zawiera bledna
analize szczegdlnego przypadku, w ktérym wlasciciel wzoru wspdlnotowego chciatby powolac sie
na swoje prawa w ramach postepowania w przedmiocie $rodka tymczasowego.

W tym wzgledzie rzecznik generalny przypisal jej zdaniem nadmierne znaczenie art. 90 ust. 1

rozporzadzenia nr 6/2002. BMW chcialoby w tym zakresie ustosunkowac si¢ do opinii rzecznika
generalnego, ktéra uwaza za bledna.
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Tymczasem nalezy przypomniel, ze tre$¢ opinii rzecznika generalnego jako taka nie moze
stanowi¢ nowej okoliczno$ci uzasadniajacej otwarcie ustnego etapu postgpowania na nowo —
w przeciwnym wypadku strony, powolujac sie na ten fakt, moglyby odpowiada¢ na te opinie.
Tymczasem opinia rzecznika generalnego nie moze by¢ przedmiotem dyskusji miedzy stronami.
I tak Trybunal mial sposobno$¢ podkresli¢, ze zgodnie z art. 252 TFUE rola rzecznika
generalnego polega na publicznym przedstawieniu, przy zachowaniu catkowitej bezstronnosci
i niezalezno$ci, uzasadnionych opinii w sprawach, ktére zgodnie ze statutem Trybunalu
Sprawiedliwo$éci Unii Europejskiej wymagaja jego interwencji w celu wspierania Trybunatu
w wykonywaniu jego misji, jaka jest zapewnienie poszanowania prawa w wykladni i stosowaniu
traktatow. Zgodnie z art. 20 akapit czwarty tego statutu i art. 82 ust. 2 regulaminu postepowania
opinia rzecznika generalnego zamyka ustny etap postepowania. Bedaca poza dyskusja miedzy
stronami opinia rozpoczyna etap narady Trybunatu (wyrok z dnia 6 pazdziernika 2021 r., Sumal,
C-882/19, EU:C:2021:800, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie Trybunal stwierdza, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem rzecznika
generalnego, ze elementy przedstawione przez BMW nie wskazuja na wystapienie zadnej nowej
okolicznosci mogacej mie¢ decydujacy wplyw na tre$¢ orzeczenia, ktére zapadnie w niniejszej
sprawie, oraz ze sprawy tej nie nalezy rozstrzyga¢ na podstawie argumentu, ktéry nie byl
przedmiotem dyskusji miedzy stronami lub zainteresowanymi. Ponadto po zakonczeniu
pisemnego i ustnego etapu postepowania Trybunal dysponuje wszystkimi koniecznymi
dowodami, a zatem ma wystarczajaca wiedze, by wydac orzeczenie. Tym samym nie zachodzi
potrzeba wydania postanowienia o otwarciu ustnego etapu postepowania na nowo.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE procedury
wspolpracy miedzy sadami krajowymi a Trybunatem do tego ostatniego nalezy udzielenie sadowi
krajowemu uzytecznej odpowiedzi, ktéra umozliwi mu rozstrzygniecie zawistego przed nim
sporu. Majac to na uwadze, Trybunal powinien w razie potrzeby przeformutowaé przedtozone
mu pytania (wyrok z dnia 15 lipca 2021 r.,, The Department for Communities in Northern
Ireland, C-709/20, EU:C:2021:602, pkt 61 i przytoczone tam orzecznictwo).

Niniejsze odeslanie prejudycjalne dotyczy ustalenia, w przypadku powddztwa o stwierdzenie
naruszenia wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002, prawa wlasciwego
dla roszczenn dodatkowych, w ramach ktérych skarzacy zada, poza zakresem stosowania
przepisbw materialnych systemu wzoréw wspélnotowych ustanowionego przez to
rozporzadzenie, zobowigzania sprawcy naruszenia do zaplaty odszkodowania, przedstawienia
informacji, dokumentéw i rachunkéw oraz wydania podrobionych produktéw w celu ich
zniszczenia.

Jak orzekt juz Trybunal, zadania majace na celu uzyskanie naprawienia szkody wynikajacej
z dzialan sprawcy naruszenia wzoru wspoélnotowego i otrzymanie — w celu okreslenia tej szkody
— informacji o tych dzialaniach sa objete zasada ustanowiona w art. 88 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002. Zgodnie z tym przepisem sad wlasciwy w sprawach wzoréw wspdlnotowych
rozpatrujacy takie zadania dotyczace kwestii, ktére nie sa objete zakresem stosowania tego
rozporzadzenia, stosuje swoje prawo krajowe, w tym swoje prawo prywatne miedzynarodowe
(zob. podobnie wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch GrofShandel, C-479/12,
EU:C:2014:75, pkt 53, 54).
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Zadanie majace na celu zniszczenie podrobionych produktéw wchodzi natomiast w zakres normy
zawartej w art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporzadzenia, ktéry przewiduje, w odniesieniu do
kar niesprecyzowanych w tym rozporzadzeniu, stosowanie ,prawa panstwa czlonkowskiego,
w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub
istnieje grozba jego popelnienia”. Zniszczenie tych produktéw nalezy bowiem do ,innych
sankcji”, ktére moga by¢ ,odpowiednie w okreslonych okolicznosciach”, w rozumieniu tego
przepisu (zob. podobnie wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch Grof$handel, C-479/12,
EU:C:2014:75, pkt 52).

Pytanie sadu odsytajacego sprowadza si¢ do wniosku o dokonanie wyktadni art. 88 ust. 2 i art. 89
ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 w celu ustalenia zakresu tych przepiséw w sytuacji, gdy
powddztwo o stwierdzenie naruszenia dotyczy czynéw, ktére zostaly popetnione lub grozba ich
popelnienia istnieje na terytorium jednego panstwa cztonkowskiego.

W zwigzku z tym poprzez swoje pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ facznie, sad ten dazy w istocie do
ustalenia, czy art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowac
w ten sposéb, ze sady wlasciwe w sprawach wzoréw wspdlnotowych, do ktérych wniesiono
powddztwo o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 82 ust. 5 tego rozporzadzenia, dotyczace
naruszenia lub dzialania grozacego naruszeniem popelnionego na terytorium jednego panstwa
czlonkowskiego, powinny zbada¢ roszczenia dodatkowe tego powddztwa, zmierzajace do
zasadzenia odszkodowania, przedstawienia informacji, dokumentéw i rachunkéw oraz wydania
podrobionych produktéw w celu ich zniszczenia, na podstawie prawa panstwa czlonkowskiego,
w ktérym sady te maja siedzibe.

W tej kwestii nalezy na wstepie przypomnie¢, ze zgodnie z art. 83 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002
sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych, ktérego wlasciwos¢ wynika z art. 82 ust. 5, ma
wlasciwos¢ wylacznie w sprawach, ktérych przedmiotem sa naruszenia lub dzialania grozace
naruszeniem popelnione na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja
siedzibe.

Wspomniany art. 82 ust. 5 przewiduje zatem jurysdykcje alternatywng, majaca na celu
umozliwienie wlascicielowi wzoru wspoélnotowego wniesienie jednego lub kilku ukierunkowanych
powddztw, z ktérych kazde dotyczy konkretnie naruszen lub dziatan grozacych naruszeniem
popetnionych na terytorium jednego panstwa czlonkowskiego (zob. analogicznie wyrok z dnia
5 wrzesnia 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 42, 63).

W niniejszej sprawie powodztwo o stwierdzenie naruszenia wniesione w Niemczech dotyczy
dystrybucji w tym panstwie czlonkowskim niektérych produktéw spétki Acacia. Jak wynika
z informacji przedstawionych Trybunalowi, naruszenia zarzucane temu przedsigbiorstwu
polegaja, po pierwsze, na oferowaniu tych produktéw do sprzedazy poprzez reklamy internetowe
kierowane do konsumentéw znajdujacych si¢ w Niemczech, a po drugie, na wprowadzeniu
w Niemczech tych produktéw do obrotu.

Takie dzialania moga bowiem by¢ objete powddztwem o stwierdzenie naruszenia, ktére zgodnie
z art. 82 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002 dotyczy terytorium jednego panstwa czlonkowskiego.
Okoliczno$¢, ze pozwany podjal decyzje i srodki zmierzajace do tego naruszenia w innym
panstwie czlonkowskim, nie stanowi przeszkody dla wytoczenia takiego powddztwa (zob.
analogicznie wyrok z dnia 5 wrze$nia 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 65).
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Poniewaz w takim przypadku rozpatrujacy sprawe sad wlasciwy w sprawach wzoréw
wspolnotowych orzeka jedynie w przedmiocie naruszen lub dzialan grozacych naruszeniem
popetnionych przez pozwanego na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym sad ten ma
siedzibe, wiec zgodnie z art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002, ktérego zastosowanie do
zadan obejmujacych zniszczenie podrobionych produktéw zostalo przypomniane w pkt 32
niniejszego wyroku, do zbadania zasadnosci takiego zadania ma zastosowanie prawo tego panstwa
czlonkowskiego.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 2 tego rozporzadzenia prawo panstwa czlonkowskiego tego sadu
stosuje sie réowniez do zadan zmierzajacych do uzyskania odszkodowania i przedstawienia
informacji, dokumentéw i rachunkéw. Takie wnioski nie maja na celu nalozenia ,sankcji”
w rozumieniu art. 89 wspomnianego rozporzadzenia, lecz zaliczaja si¢, jak przypomniano
w pkt 31 niniejszego wyroku, do ,kwestii”, ktére nie sa objete zakresem stosowania tego
rozporzadzenia w rozumieniu wspomnianego art. 88 ust. 2.

Artykut 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 usci$laja, ze w zakresie, w jakim
prawo danego panstwa czlonkowskiego zawiera normy prawa prywatnego miedzynarodowego,
stanowig one integralng cze$¢ prawa wlasciwego w rozumieniu tych artykutéw.

Wiséréd tych norm prawa prywatnego miedzynarodowego figuruja normy ustanowione
w rozporzadzeniu nr 864/2007, a w szczegélnosci jego art. 8 ust. 2. Wykladni przepisow,
o ktéorych mowa w pkt 33 niniejszego wyroku, nalezy zatem dokonywaé¢ w zwiazku ze
wspomnianym art. 8 ust. 2.

Zgodnie z tym ostatnim przepisem w przypadku zobowiazania pozaumownego wynikajacego
z naruszenia jednolitego unijnego prawa wlasnosci intelektualnej prawem wlasciwym dla
wszelkich kwestii niepodlegajacych odpowiedniemu instrumentowi wspélnotowemu jest ,,prawo
panstwa, w ktérym naruszenie to miato miejsce”.

Normy tej, w przypadku gdy naruszenie lub grozba naruszenia, ktére moga podlega¢ badaniu,
sytuuja sie na terytorium jednego panstwa czlonkowskiego, nie mozna rozumie¢ w ten sposéb, ze
dotyczy ona mozliwo$ci zastosowania prawa innego panstwa cztonkowskiego lub prawa panstwa
trzeciego. Poniewaz prawem wlasciwym jest zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007
prawo obowigzujace w miejscu takiego naruszenia, w przypadku powddztwa o stwierdzenia
naruszenia wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002 i dotyczacego
w zwigzku z tym naruszenia lub dzialania grozacego naruszeniem popelnionych w jednym
panstwie cztonkowskim, prawo to jest zbiezne z prawem tego panstwa czlonkowskiego.

O ile nie mozna wykluczy¢, ze do naruszenia rozpatrywanego wzoru wspodlnotowego doszlo
rowniez w innych panstwach czlonkowskich lub w panstwach trzecich, o tyle jednak te
ewentualne naruszenia nie stanowia przedmiotu sporu wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5
rozporzadzenia nr 6/2002. Cele pewno$ci prawa i przewidywalnosci, podkreslone
w motywach 14 i 16 rozporzadzenia nr 864/2007, zostalyby naruszone, gdyby wyrazenie
»panstw[o], w ktérym naruszenie [wzoru wspélnotowego] miato miejsce”, bylo interpretowane
w ten sposob, ze oznacza ono panstwo, w ktérym mialy miejsce naruszenia niebedace
przedmiotem danego sporu.

Dokonywanie wyktadni wyrazenia ,prawo panstwa, w ktérym naruszenie [rozpatrywanego prawa]

mialo miejsce” w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007 w ten sposéb, ze oznacza
ono prawo panstwa, na ktorego jedynie terytorium powdd powoluje sie, na poparcie swojego
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powddztwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego na podstawie art. 82 ust. 5 rozporzadzenia
nr 6/2002, na przedmiotowy wzér wspdlnotowy, pozwala ponadto zachowaé zasade lex loci
protectionis, ktéra, jak wynika z motywu 26 rozporzadzenia nr 864/2007, ma szczegdlne znaczenie
w dziedzinie wlasnosci intelektualne;j.

Nalezy w tym wzgledzie odrézni¢ przypadek rozpatrywany w postepowaniu gtéwnym od sytuacji
badanej w wyroku z dnia 27 wrzes$nia 2017 r., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), ktéra
— jak wskazal w istocie Trybunal w pkt 103 tego wyroku — charakteryzuje si¢ tym, ze temu
samemu pozwanemu zarzucono w ramach tego samego powddztwa naruszenia popelnione
w réznych panstwach czlonkowskich.

Wykladnia dokonana przez Trybunal we wspomnianym wyroku, zgodnie z ktéra w takich
okoliczno$ciach wyrazenie ,prawo panstwa, w ktérym naruszenie [rozpatrywanego prawa] mialo
miejsce” w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007 oznacza prawo panstwa, w ktérym
mialo miejsce pierwotne dzialanie stanowiace naruszenie (wyrok z dnia 27 wrze$nia 2017 r.,
Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, pkt 111), pozwala zapewni¢ stosowanie jednego
prawa do ogétu roszczen dodatkowych powddztwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego na
podstawie art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4 rozporzadzenia nr 6/2002, gdyz zgodnie z art. 83 ust. 1 tego
rozporzadzenia takie powddztwo pozwala sadowi rozpatrujagcemu sprawe rozstrzygnac
w przedmiocie naruszen, ktére mialy miejsce w jakimkolwiek panstwie cztonkowskim.

Wykladni tej nie mozna zastosowaé w przypadku, gdy wlasciciel wzoru wspdlnotowego nie wnosi
powddztwa na podstawie art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4, lecz postanawia wnie$¢ jedno lub kilka powédztw
ukierunkowanych, z ktérych kazde dotyczy naruszen lub dzialan grozacych naruszeniem
popelnionych na terytorium jednego panstwa cztonkowskiego, na podstawie ust. 5 tego artykutu.
W tym ostatnim przypadku nie mozna wymaga¢ od sadu, przed ktérym zawisl spér, aby
sprawdzil, czy na terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz to, ktérego dotyczy
powddztwo, wystapito pierwotne dziatanie stanowiace naruszenie i czy powédztwo to zasadza sie
na tym dziataniu w celu zastosowania prawa tego innego panstwa czlonkowskiego, chociaz dany
spor nie dotyczy ani tego dziatania, ani terytorium rzeczonego panstwa cztonkowskiego.

Nalezy jeszcze doda¢, ze w odniesieniu do tych samych czynéw stanowiacych naruszenie
wlasciciel wzoru wspélnotowego nie moze laczy¢ powddztw na podstawie art. 82 ust. 5
rozporzadzenia nr 6/2002 i innych ustepéw tego artykulu (zob. analogicznie wyrok z dnia
5 wrzesnia 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 40, 41). Nie zachodzi zatem
ryzyko, ze dojdzie do sytuacji, w ktérej roszczenia dodatkowe powddztwa o stwierdzenie
naruszenia majace ten sam przedmiot bylyby rozpatrywane w ramach kilku postgpowan na
podstawie réznych praw.

W $wietle ogélu powyzszych rozwazan na przedstawione pytania nalezy udzieli¢ nastepujacej
odpowiedzi: art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 oraz art. 8 ust. 2
rozporzadzenia nr 864/2007 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze sady wlasciwe w sprawach
wzoréw wspdlnotowych, do ktédrych wniesiono powddztwo o stwierdzenie naruszenia na
podstawie art. 82 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002, dotyczace naruszenia lub dzialania grozacego
naruszeniem popelnionego na terytorium jednego panstwa czlonkowskiego, powinny zbada¢
roszczenia dodatkowe tego powddztwa, zmierzajace do zasadzenia odszkodowania,
przedstawienia informacji, dokumentéw i rachunkéw oraz wydania podrobionych produktéw
w celu ich zniszczenia, na podstawie prawa panstwa czlonkowskiego, na ktdérego terytorium
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wystapily dzialania majace stanowi¢ podnoszone naruszenie lub grozbe naruszenia wzoru
wspolnotowego, co w sytuacji powddztwa wniesionego na podstawie rzeczonego art. 82 ust. 5 jest
zbiezne z prawem panstwa czltonkowskiego, w ktérym sady te maja siedzibe.

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 Trybunat (pigta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzoréow wspolnotowych oraz art. 8 ust. 2 rozporzadzenia (WE)
nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczacego prawa
wlasciwego dla zobowiazan pozaumownych (,,Rzym II”) nalezy interpretowac w ten sposob,
ze sady wlasciwe w sprawach wzoréw wspodlnotowych, do ktorych wniesiono powodztwo
o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 82 ust. 5 rozporzadzenia nr 6/2002, dotyczace
naruszenia lub dzialania grozacego naruszeniem popelnionego na terytorium jednego
panstwa czlonkowskiego, powinny zbada¢ roszczenia dodatkowe tego powddztwa,
zmierzajace do zasadzenia odszkodowania, przedstawienia informacji, dokumentéw
i rachunkéw oraz wydania podrobionych produktéw w celu ich zniszczenia, na podstawie
prawa panstwa czlonkowskiego, na ktorego terytorium wystapily dzialania majace stanowi¢
podnoszone naruszenie lub grozbe naruszenia wzoru wspdlnotowego, co w sytuacji
powoddztwa wniesionego na podstawie rzeczonego art. 82 ust. 5 jest zbiezne z prawem
panstwa czlonkowskiego, w ktorym sady te maja siedzibe.

Podpisy
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