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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 16 lipca 2015 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wspélpraca sadowa w sprawach cywilnych — Rozporzadzenie (WE)
nr 44/2001 — Uznawanie i wykonywanie orzeczenn — Podstawy odmowy — Naruszenie porzadku
publicznego panstwa, w ktérym wystapiono o uznanie — Wydane przez sad innego panstwa
czlonkowskiego orzeczenie niezgodne z prawem Unii w dziedzinie znakéw towarowych — Dyrektywa
2004/48/WE — Egzekwowanie praw wlasnosci intelektualnej — Koszty sadowe
W sprawie C-681/13
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia
20 grudnia 2013 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 23 grudnia 2013 r., w postepowaniu:
Diageo Brands BV
przeciwko
Simiramida-04 EOOD,
TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, S. Rodin, E. Levits, M. Berger (sprawozdawca) i F. Biltgen,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 grudnia 2014 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Diageo Brands BV przez F. Vermeulena, C. Gielena oraz A. Verschuur, advocaten,

— w imieniu Simiramida-04 EOOD przez S. Todorowa Zeljazkowa, adwokat, oraz przez M. Gerritsena
i A. Gieskego, advocaten,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego oraz ]J. Kemper, dzialajagcych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu lotewskiego przez I. Kalninsa oraz I. Nesterovy, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez A.M. Rouchaud-Joét oraz G. Wilsa, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 marca 2015 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykfadni art. 34 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1 — wyd. spec. w jez.
polskim, rozdz. 19, t. 4, s. 42) i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45 — wyd.
spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Diageo Brands BV (zwana dalej ,Diageo
Brands” lub ,spétka Diageo Brands”) a Simiramida-04 EOOD (zwana dalej ,Simiramidy”)

w przedmiocie zadania przez druga z tych spdlek odszkodowania z tytulu szkody spowodowanej
zajeciem na wniosek Diageo Brands przeznaczonych dla niej towaréw.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 44/2001

Zgodnie w brzmieniem motywu 16 rozporzadzenia nr 44/2001 ,[w]zajemne zaufanie w wymiar
sprawiedliwosci w ramach [Unii] usprawiedliwia uznawanie orzeczen wydanych w panstwie
cztonkowskim z mocy prawa, bez jakiegokolwiek szczegdlnego postepowania, z wyjatkiem przypadku
sporu co do uznania”.

Rozdzial III rozporzadzenia nr 44/2001, zatytulowany ,Uznawanie i wykonywanie”, jest podzielony na
trzy sekcje. Sekcja 1, zatytulowana ,Uznawanie”, zawiera w szczegdlnosci art. 33, 34 i 36 tego
rozporzadzenia.

Artykut 33 ust. 1 rozporzadzenia nr 44/2001 ma nastepujace brzmienie:

»,Orzeczenia wydane w jednym panstwie czlonkowskim sa uznawane w innych panistwach
czlonkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postepowania”.

Zgodnie z art. 34 tego rozporzadzenia:
»Orzeczenia nie uznaje sie, jezeli:

1) uznanie byloby oczywiscie sprzeczne z porzadkiem publicznym panstwa, w ktérym wystapiono
0 uznanie;

[...]".
Artykul 36 wzmiankowanego rozporzadzenia przewiduje:

»Orzeczenie zagraniczne nie moze by¢ w zadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej”.
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Dyrektywa 89/104/EWG

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 —
wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), zmieniona Porozumieniem o Europejskim Obszarze
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwana dalej ,dyrektywa 89/104”), zostala
uchylona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25). Jednakze biorac pod uwage daty okolicznosci stanu
faktycznego, zastosowanie do postepowania gléwnego ma nadal pierwsza dyrektywa 89/104.

Artykul 5 tej dyrektywy przewidywat:

»1. Rejestracja znaku towarowego pociaga za soba przyznanie wlascicielowi wylacznych praw do tego
znaku. Wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla
ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

[...]

3. Jezeli spelnione sa warunki okre$lone w ust. 1 i 2, moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace
dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

¢) przywdz lub wywdz towaréw pod takim oznaczeniem;

[...]".

Artykut 7 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”,
stanowil w ust. 1:

»Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium [Europejskiego Obszaru
Gospodarczego] pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego zgody”.

Dyrektywa 2004/48

Motyw 10 dyrektywy 2004/48 wskazuje, ze ,ogélnym celem tej dyrektywy jest zblizenie systemdéw
prawnych w celu zapewnienia wysokiego, rownowaznego i jednakowego poziomu bezpieczenstwa
[ochrony] na rynku wewnetrznym”.

Motyw 22 tej samej dyrektywy precyzuje, ze posrdd srodkéw, ktére powinny zapewnié panstwa
czlonkowskie, ,[p]odstawowe znaczenie ma [niezbedne jest] tez wprowadzenie srodkéw tymczasowych
zapewniajacych natychmiastowe zaniechanie naruszen bez oczekiwania na decyzje o istocie sprawy [...]
oraz [zapewnienie] gwarancji niezbednych do pokrycia kosztéw i szkdéd, na ktére zostala narazona
osoba oskarzona bez uzasadnienia [poniesionych przez strone pozwana bez uzasadnienia]”.
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Dyrektywa 2004/48 dotyczy, zgodnie z brzmieniem jej art. 1, ,$rodkéw, procedur i $rodkéw
naprawczych, niezbednych do realizacji [egzekwowania] praw wtlasno$ci intelektualnej”, przy czym
nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z tym samym przepisem wyrazenie ,prawa wlasnosci intelektualnej”
obejmuje ,prawa wlasnosci przemystowe;j”.

Artykul 2 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, ze $rodki, procedury i $rodki naprawcze, ktére ona przewiduje,
stosuje sie ,,do wszelkich naruszen praw wlasnosci intelektualnej okreslonych w prawie wspdlnotowym
i/lub prawie wewnetrznym zainteresowanego panstwa czlonkowskiego”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy srodki, procedury i $rodki naprawcze niezbedne do stosowania
praw wlasnosci intelektualnej, ktére panstwa czlonkowskie sa zobowigzane przyjaé, powinny byé
»skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace, i stosowane w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu
ograniczen handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewni¢ zabezpieczenia przed ich
naduzywaniem”.

W tym kontekscie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/48 naklada na panstwa czlonkowskie obowiazek
zapewnienia, zeby wlasciwe organy sadowe mogly, pod pewnymi warunkami, ,nakazaé [zarzadzic]
szybkie i skuteczne srodki tymczasowe zapewniajace zachowanie dowodéw dotyczacych zarzucanego
naruszenia”. Ten sam przepis precyzuje, ze $rodki te moga obejmowac ,zajecie fizyczne naruszajacych
prawo towaréw”. Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) tejze dyrektywy panstwa czlonkowskie maja obowiagzek
zapewnienia, zeby organy sadowe mogly, na wniosek powoda, ,zarzadzi¢ zajecie lub przekazanie
towaréw podejrzewanych o naruszanie prawa wlasnosci intelektualnej”. Artykut 7 ust. 4 i art. 9 ust. 7
tej samej dyrektywy przewiduja, ze ,jesli [nastepnie] stwierdzono brak naruszenia prawa wlasnosci
intelektualnej lub grozby jego naruszenia”, to organy sadowe maja prawo ,na zadanie pozwanego
nakaza¢ wnioskodawcy wyplacenie pozwanemu stosownego odszkodowania za wszelkie szkody
spowodowane przez te srodki”.

W odniesieniu do kosztéw sadowych art. 14 dyrektywy 2004/48 stanowi:
»Panstwa czlonkowskie zapewniaja, Zze rozsadne i proporcjonalne koszty sadowe oraz inne wydatki

poniesione przez strone wygrywajaca sa pokrywane z reguly przez strone przegrywajaca, chyba ze
sprawiedliwo$¢ na to nie pozwala”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Diageo Brands, z siedziba w Amsterdamie (Niderlandy), jest wlascicielem znaku towarowego ,Johnny
Walker”. Diageo Brands wprowadza whisky opatrzona tym znakiem towarowym na rynek w Bulgarii
za posrednictwem lokalnego wylacznego importera.

Simiramida, z siedziba w Warnie (Bulgaria), prowadzi handel napojami alkoholowymi.

W dniu 31 grudnia 2007 r. do portu w Warnie dotarl z Gruzji przeznaczony dla Simiramidy kontener
zawierajacy 12 096 butelek whisky marki ,Johnny Walker”.

Spotka Diageo Brands, uznawszy, ze przywoz tej partii whisky do Bulgarii bez jej zgody stanowi
naruszenie praw do znaku towarowego, ktérego jest ona wtascicielem, wystapita do Sofijski gradski syd
(sadu rejonowego w Sofii, Bulgaria) o zgode na przeprowadzenie zajecia przedmiotowej partii whisky,
ktoéra to zgode uzyskala w postanowieniu z dnia 12 marca 2008 r.

W dniu 9 maja 2008 r., po wniesieniu odwotlania przez Simiramide, Sofijski apetatiwen syd (sad
apelacyjny w Sofii) uchylil to postanowienie.
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Orzeczeniami z dnia 30 grudnia 2008 r. i 24 marca 2009 r. Wyrchowen kasacionen syd (bulgarski
najwyzszy sad kasacyjny) odrzucil skarge kasacyjna wniesiona przez Diageo Brands ze wzgledéw
formalnoprawnych.

W dniu 9 kwietnia 2009 r. zajecie partii whisky dokonane na wniosek Diageo Brands zostalo uchylone.

W dotyczacym istoty sprawy postepowaniu wszczetym przez Diageo Brands przeciwko Simiramidzie
w przedmiocie naruszenia praw do znaku towarowego Sofijski gradski syd oddalit w dniu 11 stycznia
2010 r. zadania Diageo Brands. Sad ten orzekl, ze z rozstrzygajacego zagadnienie prawne orzeczenia
Wyrchowen kasacionen syd z dnia 15 czerwca 2009 r. wynika, iz przywéz do Bulgarii produktéw,
ktére zostaly wprowadzone do obrotu za zgoda wlasciciela danego znaku towarowego poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), nie stanowi w Bulgarii naruszenia praw do tego znaku.
Sofijski gradski syd uznal si¢ — na podstawie bulgarskiego prawa procesowego — za zwigzany tym
orzeczeniem rozstrzygajacym zagadnienie prawne.

Spotka Diageo Brands nie wniosla $rodka odwolawczego od wyroku Sofijski gradski syd z dnia
11 stycznia 2010 r., ktéry to wyrok stal sie prawomocny.

W postepowaniu gtéwnym Simiramida zada przed sadami niderlandzkimi zasadzenia od Diageo Brands
odszkodowania w wysokosci ponad 10 mln EUR tytulem naprawienia szkody jakoby przez nia
poniesionej w wyniku dokonanego na wniosek Diageo Brands zajecia. Simiramida opiera swoje
zadanie na stwierdzeniu bezprawnosci tego zajecia w wyroku Sofijski gradski syd z dnia 11 stycznia
2010 r. Na swoja obrone spétka Diageo Brands podniosta, ze wyrok tego sadu nie moze zostaé uznany
w Niderlandach z powodu oczywistej sprzecznosci z niderlandzkim porzadkiem publicznym
w rozumieniu art. 34 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001. Uwaza ona, ze Sofijski gradski syd dokonat
oczywiScie blednego zastosowania prawa Unii, poniewaz oparl si¢ na obarczonym bledem
rozstrzygajacym zagadnienie prawne orzeczeniu Wyrchowen kasacionen syd z dnia 15 czerwca
2009 r., z naruszeniem spoczywajacego na tym sadzie obowiazku zwrdcenia si¢ z pytaniem
prejudycjalnym.

Orzeczeniem z dnia 2 marca 2011 r. Rechtbank Amsterdam (sad pierwszej instancji w Amsterdamie)
przychylit sie¢ do argumentacji Diageo Brands i oddalit zadanie Simiramidy.

W wyniku odwolania Simiramidy orzeczeniem z dnia 5 czerwca 2012 r. Gerechtshof te Amsterdam
(sad apelacyjny w Amsterdamie) zmienil wyrok Rechtbank Amsterdam i orzek}, ze orzeczenie Sofijski
gradski syd z dnia 11 stycznia 2010 r. powinno zosta¢ uznane w Niderlandach; nie wydal on jednakze
rozstrzygniecia w przedmiocie zadania odszkodowania.

W tej sytuacji Hoge Raad der Nederlanden (sad najwyzszy Niderlandéw), do ktdérego spétka Diageo
Brands wniosta skarge kasacyjna na orzeczenie Gerechtshof te Amsterdam, postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwréci¢ sie¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 34 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze zakres
zastosowania tej podstawy odmowy uznania orzeczenia obejmuje réwniez przypadki, w ktérych
orzeczenie sadu panstwa czltonkowskiego pochodzenia jest oczywiscie sprzeczne z prawem Unii
i sad ten zdal sobie z tego sprawe?

2 a) Czy art. 34 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze
skutecznemu powotaniu si¢ na te podstawe odmowy uznania orzeczenia stoi na przeszkodzie
okolicznos¢, ze strona postepowania, ktéra powolala si¢ na te podstawe odmowy uznania
orzeczenia, nie wyczerpala dostepnych s$rodkéw odwolawczych w panstwie czlonkowskim
pochodzenia orzeczenia?

ECLILEU:C:2015:471 5
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b) Jezeli na pytanie drugie lit. a) nalezy udzieli¢ odpowiedzi twierdzacej, to czy sytuacja ulegnie
zmianie, jezeli wniesienie Srodka zaskarzenia w panstwie pochodzenia orzeczenia bylo
bezcelowe, poniewaz nalezy przyja¢, ze nie doprowadziloby to do wydania innego
rozstrzygniecia?

3) Czy art. 14 dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze zakres zastosowania tego
przepisu obejmuje réwniez koszty poniesione przez strony postepowania w zwiazku z toczacym sie
w panstwie czlonkowskim postepowaniem w przedmiocie Zzadania odszkodowawczego, jezeli
zadanie i obrona przed tym zadaniem dotycza podnoszonej odpowiedzialnosci strony pozwanej
z tytulu zajecia oraz o$wiadczenn dokonanych w celu egzekwowania jej prawa do znaku
towarowego w innym panstwie czlonkowskim, a w konteksicie tym powstaje kwestia uznania
wyroku sadu tego drugiego panstwa cztonkowskiego w pierwszym panstwie czlonkowskim?”.

W przedmiocie wniosku o otwarcie ustnego etapu postepowania na nowo

W zwiazku z tym, Ze ustny etap postepowania zostal zamkniety w dniu 3 marca 2015 r. po
przedstawieniu opinii rzecznika generalnego, pismem z dnia 6 marca 2015 r., zlozonym
w sekretariacie Trybunatlu w dniu 20 marca 2015 r., spétka Diageo Brands zlozyla wniosek o otwarcie
ustnego etapu postepowania na nowo.

W uzasadnieniu tego wniosku Diageo Brands podnosi w pierwszej kolejnosci, ze w pkt 27 i nast. opinii
rzecznik generalny podal w watpliwos$¢ trafnos¢ zalozen, na ktérych Hoge Raad der Nederlanden opart
swoje postanowienie odsylajace, a mianowicie, po pierwsze, ze z rozstrzygajacego zagadnienie prawne
orzeczenia Wyrchowen kasacionen syd z dnia 15 czerwca 2009 r., utrzymanego w mocy drugim
orzeczeniem z dnia 26 kwietnia 2012 r., jak réwniez z wyroku Sofijski gradski syd wynika oczywiste
i $wiadome naruszenie podstawowej zasady prawa Unii i ze, po drugie, wniesienie $rodka
odwotawczego do Wyrchowen kasacionen syd bylo dla Diageo Brands bezcelowe. Zdaniem tej spétki
w sytuacji, w ktorej Trybunal uznalby, ze trafno$¢ tych zalozen moze jeszcze stanowi¢ przedmiot
dyskusji pomiedzy stronami, dyskusja ta powinna spelnia¢ wymogi podstawowej zasady
kontradyktoryjnosci ustanowionej w art. 6 europejskiej Konwencji praw czlowieka i podstawowych
wolno$ci, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., a takze w art. 47 Karty praw
podstawowych Unii Europejskie;.

W drugiej kolejnosci spétka Diageo Brands podnosi, ze nie miala ona okazji przedstawienia uwag
w przedmiocie niektérych dokumentéw przedstawionych przez Komisje na rozprawie.

W kwestii tej nalezy przypomnie¢, ze Trybunal moze, zgodnie z art. 83 regulaminu postepowania przed
Trybunalem, w kazdej chwili, po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika generalnego, postanowic
0 otwarciu ustnego etapu postepowania na nowo, w szczegoélnosci jesli uzna, ze okoliczno$ci zawislej
przed nim sprawy nie sa wystarczajaco wyjasnione, lub jesli po zamknieciu tego etapu strona
przedstawita nowy fakt mogacy mie¢ decydujace znaczenie dla rozstrzygniecia Trybunalu, lub tez jesli
sprawa ma zostaé rozstrzygnieta na podstawie argumentu, ktéry nie byl przedmiotem dyskusji miedzy
stronami lub podmiotami okreslonymi w art. 23 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
(zob. wyrok Komisja/Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456,
pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie po wystuchaniu rzecznika generalnego Trybunal uznaje, ze posiada on
wystarczajaca wiedze, by sprawy te rozstrzygna¢, oraz ze podstawa rozstrzygniecia nie beda
argumenty, ktére nie bylyby przedmiotem dyskusji pomiedzy stronami. Zalozenia, na ktérych opart
swoje rozumowanie sad odsylajacy i do ktérych nawiazuje Diageo Brands, zostaly bowiem przywotane
i stanowily przedmiot kontradyktoryjnej dyskusji w toku rozprawy.
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Jezeli chodzi o dokumenty przedstawione przez Komisje na rozprawie, nalezy stwierdzi¢, ze nie zostaly
one wpisane do rejestru i nie naleza do akt sprawy.

Ponadto nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 252 akapit drugi TFUE zadaniem rzecznika generalnego
jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu catkowitej bezstronnosci i niezaleznosci, uzasadnionych
opinii w sprawach, ktére zgodnie ze statutem Trybunalu wymagaja jego zaangazowania. Trybunal nie
jest jednak zwigzany ani opinia rzecznika generalnego, ani jej uzasadnieniem (zob. wyrok
Komisja/Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, pkt 29
i przytoczone tam orzecznictwo).

W zwiazku z powyzszym wniosek o otwarcie procedury ustnej na nowo nalezy oddali¢.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytan pierwszego i drugiego

Poprzez swoje pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ tacznie, sad odsylajacy pyta w istocie, czy okoliczno$¢, iz
orzeczenie sadu panstwa czlonkowskiego jest oczywiscie sprzeczne z prawem Unii i zostalo wydane
z naruszeniem gwarancji proceduralnych, stanowi podstawe odmowy uznania na podstawie art. 34
ust. 1 rozporzadzenia nr 44/2001. Sad odsylajacy dazy ponadto do ustalenia, czy w takim kontekscie
sad panstwa cztonkowskiego, w ktérym wystapiono o uznanie, powinien bra¢ pod uwage okolicznos¢,
ze osoba, ktéra sprzeciwia sie uznaniu tego orzeczenia, nie wyczerpala $rodkéw odwolawczych
przystugujacych jej zgodnie z prawem panstwa pochodzenia orzeczenia.

Uwagi wstepne

Tytulem wstepu nalezy przypomnieé, ze zasada wzajemnego zaufania miedzy panstwami
czlonkowskimi, ktéra w prawie Unii ma fundamentalne znaczenie, wymaga, w szczegé6lnosci
w odniesieniu do przestrzeni wolnosci, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci, by kazde z tych panstw
uznawalo — z zastrzezeniem wyjatkowych okolicznosci — iz wszystkie inne panstwa czlonkowskie
przestrzegaja prawa Unii, a zwlaszcza praw podstawowych uznanych w tym prawie (zob. podobnie
opinia Trybunalu 2/13, EU:C:2014:2454, pkt 191 i przytoczone tam orzecznictwo). Jak wynika
z motywu 16 rozporzadzenia nr 44/2001, system uznawania i wykonalnosci orzeczen, ktéry
rozporzadzenie to przewiduje, opiera si¢ wlasnie na wzajemnym zaufaniu do wymiaru sprawiedliwosci
w Unii. Zaufanie takie wymaga, aby orzeczenia sagdowe wydawane w jednym panstwie cztonkowskim
byly uznawane w innym panistwie czlonkowskim z mocy prawa (zob. wyrok flyLAL-Lithuanian
Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, pkt 45).

W ramach tego systemu art. 34 rozporzadzenia nr 44/2001, ktéry okresla podstawy, jakie moga zostac
powolane w ramach sprzeciwu wobec uznania orzeczenia, nalezy interpretowac¢ w sposéb Scisly, jako ze
stanowi on przeszkode w realizacji jednego z podstawowych celéw wspomnianego rozporzadzenia. Co
sie tyczy konkretnie klauzuli porzadku publicznego, o ktérej mowa w art. 34 pkt 1 tego
rozporzadzenia, powolywanie si¢ na niag powinno mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych przypadkach
(zob. wyrok Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu, o ile na mocy zastrzezenia zawartego w art. 34 pkt 1
rozporzadzenia nr 44/2001 panstwa czlonkowskie maja, co do zasady, swobode okreslania wymogéw
swojego porzadku publicznego zgodnie z wlasnymi koncepcjami krajowymi, o tyle wyznaczenie granic
tego pojecia nastepuje w drodze wykladni tego rozporzadzenia. W zwiazku z tym, chociaz do
Trybunalu nie nalezy ustalanie, jakie elementy obejmuje porzadek publiczny panstwa czlonkowskiego,
nalezy do niego jednak kontrolowanie, w jakich granicach sad panstwa czlonkowskiego moze
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powolywac sie na to pojecie, gdy odmawia uznania orzeczenia wydanego przez sad innego panstwa
czlonkowskiego (zob. wyrok flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, pkt 47
i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie nalezy podnie$¢, ze poprzez wprowadzenie zakazu kontroli merytorycznej orzeczenia
zagranicznego art. 36 rozporzadzenia nr 44/2001 stoi na przeszkodzie temu, by sad panstwa, w ktérym
wystapiono o uznanie, odmoéwil uznania tego orzeczenia jedynie z powodu istnienia réznicy miedzy
norma prawna zastosowana przez sad panstwa pochodzenia orzeczenia a normg, jaka zastosowalby sad
panstwa, w ktérym wystapiono o uznanie, gdyby to on orzekal w sprawie. Sadowi tego panstwa nie
wolno takze bada¢ prawidlowosci oceny prawnej ani oceny stanu faktycznego dokonanej przez sad
panstwa pochodzenia orzeczenia (zob. wyrok flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319,
pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo).

Powolywanie si¢ na klauzule porzadku publicznego zawarta w art. 34 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001
jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy uznanie orzeczenia wydanego w innym panstwie
czlonkowskim naruszaloby w sposéb niedopuszczalny porzadek prawny panstwa czlonkowskiego,
w ktérym wystapiono o uznanie, poniewaz naruszaloby jedna z zasad podstawowych. Zakaz kontroli
merytorycznej orzeczenia wydanego w innym panstwie czlonkowskim bedzie zatem przestrzegany,
jezeli naruszenie bedzie stanowié oczywiste naruszenie normy prawnej uwazanej za zasadnicza dla
porzadku prawnego panstwa czlonkowskiego, w ktérym wystapiono o uznanie, lub prawa uznanego za
podstawowe w tym porzadku prawnym (zob. wyrok flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13,
EU:C:2014:2319, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo).

To w $wietle tych rozwazan nalezy zbada¢, czy elementy wskazane przez sad odsylajacy sa tego rodzaju,
ze mozna ustali¢, iz uznanie orzeczenia Sofijski gradski syd z dnia 11 stycznia 2010 r. stanowiloby
oczywiste naruszenie niderlandzkiego porzadku prawnego w rozumieniu art. 34 ust. 1 rozporzadzenia
nr 44/2001.

Elementy te dotycza naruszenia, w tym orzeczeniu, normy prawa materialnego oraz naruszenia,
w ramach procedury, ktéra doprowadzita do wydania owego orzeczenia, gwarancji proceduralnych.

W przedmiocie naruszenia normy prawa materialnego zawartej w art. 5 dyrektywy 89/104

W sprawie stanowiacej przedmiot postepowania gléwnego sad odsylajacy opiera si¢ na zalozeniu, ze
uznajac w orzeczeniu z dnia 11 stycznia 2010 r., iz przywoéz do Bulgarii produktéw, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu poza EOG za zgoda wlasciciela spornego znaku towarowego, nie stanowi
naruszenia praw do tego znaku towarowego, Sofijski gradski syd zastosowal w oczywiscie bledny
sposéb art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104.

W tym kontekscie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze okolicznos$¢, iz oczywisty blad, ktéry miatby
popelni¢ sad panstwa pochodzenia orzeczenia, dotyczy, tak jak w postepowaniu gléwnym, normy
prawa Unii, a nie normy prawa wewnetrznego, nie zmienia warunkéw powolania si¢ na klauzule
porzadku publicznego w rozumieniu art. 34 ust. 1 rozporzadzenia nr 44/2001. Do sadu krajowego
nalezy bowiem zapewnienie z taka sama skutecznoscia ochrony praw gwarantowanych w krajowym
porzadku prawnym i praw gwarantowanych w porzadku prawnym Unii (zob. podobnie wyrok Renault,
C-38/98, EU:C:2000:225, pkt 32).

Nastepnie nalezy przypomnie¢, ze panstwo czlonkowskie, w ktérym wystapiono o uznanie, nie moze
jednakze, nie powodujac podwazenia celu rozporzadzenia nr 44/2001, odmdéwi¢ uznania orzeczenia
pochodzacego z innego panstwa czlonkowskiego tylko dlatego, ze uzna, iz w orzeczeniu tym prawo
krajowe lub prawo Unii zostalo niewlasciwie zastosowane. Nalezy raczej stwierdzi¢, ze w takich
przypadkach system $rodkéw odwotawczych istniejacy w kazdym panstwie czlonkowskim, uzupetniony
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mechanizmem odestania prejudycjalnego przewidzianego w art. 267 TFUE, stanowi dla jednostek
wystarczajace zabezpieczenie (zob. podobnie wyrok Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, pkt 60
i przytoczone orzecznictwo).

I tak, na klauzule porzadku publicznego mozna powolaé sie tylko w zakresie, w jakim okreslone
naruszenie prawa oznaczaloby, Ze uznanie orzeczenia w panstwie cztonkowskim, w ktérym o nie
wystapiono, powodowaloby oczywiste naruszenie zasadniczej normy prawnej porzadku prawnego Unii,
a zatem porzadku prawnego tego panstwa czlonkowskiego.

Jednakze — jak podnidst rzecznik generalny w pkt 52 opinii — przepis prawa materialnego, ktérego
dotyczy spér w postepowaniu gléwnym, a mianowicie art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104, nalezy do
dyrektywy wprowadzajacej minimalng harmonizacje oraz majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych. O ile prawda jest, ze poszanowanie
praw przyznanych przez art. 5 tej dyrektywy wlascicielowi znaku towarowego, tak jak i prawidlowe
stosowanie przepiséw dotyczacych wyczerpania tych praw, przewidzianych w art. 7 tejze dyrektywy,
maja bezposredni wplyw na funkcjonowanie rynku wewnetrznego, o tyle nie mozna z tego
wyprowadza¢ wniosku, iz blad we wdrazaniu tych przepiséw naruszalby w sposéb niedopuszczalny
porzadek prawny Unii, poniewaz naruszatby jedna z jego zasad podstawowych.

Przeciwnie, nalezy stwierdzi¢, ze sama tylko okoliczno$¢, iz orzeczenie wydane przez Sofijski gradski
syd w dniu 11 stycznia 2010 r. jest zdaniem sadu panstwa czlonkowskiego, do ktérego wystapiono
o uznanie, obarczone bledem dotyczacym zastosowania do okolicznosci tego przypadku przepiséw
regulujacych prawa wlasciciela znaku towarowego, takich jak przewidziane w dyrektywie 89/104, nie
moze uzasadnic tego, ze orzeczenie to nie zostanie uznane w panstwie czlonkowskim, w ktérym o to
wniesiono, poniewaz blad éw nie stanowi naruszenia zasadniczej normy prawnej porzadku prawnego
Unii, a zatem porzadku prawnego tego panstwa czlonkowskiego.

W przedmiocie naruszenia gwarancji proceduralnych

W niniejszej sprawie sad odsylajacy podkresla, ze blad popelniony jego zdaniem przez Sofijski gradski
syd wynika z rozstrzygajacego zagadnienie prawne orzeczenia Wyrchowen kasacionen syd z dnia
15 czerwca 2009 r., w ktérym to orzeczeniu éw sad dokonal, w opinii sadu odsylajacego, oczywiscie
blednej wykladni art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104, majacej jednakze charakter wigzacy dla wszystkich
sadéw krajowych nizszej instancji. Sad odsylajacy dodaje, ze wedlug wszelkiego prawdopodobienstwa
Wyrchowen kasacionen syd nie moégl nie zdawac sobie sprawy z oczywistej blednosci tej wykladni,
poniewaz kilku czlonkéw tego sadu wyrazito wobec tejze wykladni votum separatum.

W odniesieniu do tego zagadnienia nalezy zauwazyé, ze zgodnie z normami proceduralnymi
obowigzujacymi w Bulgarii sama okoliczno$¢, iz kilku cztonkéw Wyrchowen kasacionen syd wyrazilo
w przywolywanym orzeczeniu rozstrzygajacym zagadnienie prawne votum separatum wobec decyzji
wiekszoséci skladu orzekajacego, nie moze by¢ uwazana za dowdd $wiadomej woli tej wiekszosci
sedziéw zmierzajacej do naruszenia prawa Unii, lecz nalezy postrzega¢ ja jako odzwierciedlenie
dyskusji, do ktérej zgodnie z prawem moglo doprowadzi¢ badanie zlozonej kwestii prawne;j.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze w swoich uwagach pisemnych przedstawionych Trybunatowi Komisja
wskazuje, iz w ramach postepowania w przedmiocie uchybienia zobowigzaniom panstwa
czlonkowskiego, ktére wszczela wobec Republiki Bulgarii, zbadala zgodno$¢ z prawem Unii
rozstrzygajacych zagadnienie prawne orzeczenn Wyrchowen kasacionen syd z dnia 15 czerwca 2009 r.
i 26 kwietnia 2012 r. Komisja dodaje, ze analiza dokonana w ramach tego badania doprowadzita do
stwierdzenia przez nia, ze te dwa orzeczenia sa zgodne z prawem Unii, i do zakoniczenia postepowania
o stwierdzenie uchybienia zobowiazaniom panstwa czlonkowskiego.
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Owe rozbieznosci interpretacyjne, w przedmiocie ktérych Trybunal nie moze wypowiedziec¢ sie
w ramach niniejszego postepowania, wskazuja co najmniej na to, ze Wyrchowen kasacionen syd nie
mozna zarzucaé popelnienia i narzucenia sadom nizszych instancji oczywistego naruszenia przepiséw
prawa Unii.

Jak wskazuje sad odsylajacy, spétka Diageo Brands podnosi ponadto naruszenie przez bulgarskie sady
zasady wspolpracy miedzy sadami krajowymi a Trybunatem, ktéra to zasada oznacza jej zdaniem
obowiazek wystapienia z pytaniem prejudycjalnym i stanowi szczegélny wyraz zasady lojalnej
wspolpracy pomiedzy panstwami cztonkowskimi, wyrazonej w art. 4 ust. 3 TUE.

W kwestii tej nalezy w pierwszej kolejnosci zauwazy¢, ze Sofijski gradski syd, ktéry wydal orzeczenie,
o ktérego uznanie wystapiono, jest sadem pierwszej instancji, ktérego wyroki podlegaja zaskarzeniu na
podstawie prawa wewnetrznego. W konsekwencji, zgodnie z art. 267 akapit drugi TFUE, sad ten ma
mozliwo$¢, ale nie obowiazek, wystapienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunatu.

Nastepnie nalezy przypomnie¢, ze system ustanowiony na mocy art. 267 TFUE w celu zapewnienia
spojnosci wyktadni prawa Unii w panstwach czlonkowskich ustanawia bezposrednia wspélprace
miedzy Trybunatem a sadami krajowymi w drodze postepowania wszczynanego bez inicjatywy stron.
Odestanie prejudycjalne opiera si¢ bowiem na dialogu pomiedzy sadami, ktérego podjecie zalezy
wylacznie od dokonanej przez sad krajowy oceny istotnego znaczenia i koniecznos$ci takiego odeslania
(wyrok Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, pkt 62, 63 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z tego wynika, ze nawet przy zalozeniu, iz kwestia interpretacji art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 zostala
podniesiona przed Sofijski gradski syd, sad ten nie mial obowiazku wystapienia do Trybunalu
z dotyczacym tego przepisu pytaniem prejudycjalnym.

W tym kontekscie nalezy zauwazy¢, Ze zgodnie z informacjami przedstawionymi Trybunalowi
orzeczenie Sofijski gradski syd z dnia 11 stycznia 2010 r. mogto bylto zosta¢ zaskarzone.

Jak wynika jednakze z postanowienia odsylajacego, sp6tka Diageo Brands nie wyczerpala przyznanych
jej w prawie krajowym $rodkéw odwolawczych od tego orzeczenia. W uzasadnieniu tego zaniechania
Diageo Brands podnosi, ze wniesienie $rodka odwotawczego byloby bezcelowe, poniewaz nie
doprowadziloby to do wydania przez sady wyzszej instancji innego rozstrzygniecia. Sad odsylajacy
uwaza to twierdzenie za niepozbawione zasadnosci.

W kwestii tej nalezy podnies¢, co zostalo przypomniane w pkt 40 niniejszego wyroku, ze przewidziany
przez rozporzadzenie nr 44/2001 system uznawania i wykonywania orzeczen opiera si¢ na wzajemnym
zaufaniu do wymiaru sprawiedliwosci w Unii. Panstwa czlonkowskie obdarzaja tym zaufaniem
wzajemnie swoje systemy prawne i swoje organy sadowe, co pozwala uznaé, ze w przypadku btednego
zastosowania prawa krajowego lub prawa Unii system s$rodkéw odwolawczych istniejacy w kazdym
panstwie czlonkowskim, uzupelniony mechanizmem odeslania prejudycjalnego przewidzianego
w art. 267 TFUE, stanowi dla jednostek wystarczajace zabezpieczenie (zob. pkt 49 niniejszego wyroku).

Z tego wynika, ze rozporzadzenie nr 44/2001 nalezy interpretowac¢ w ten sposéb, ze opiera si¢ ono na
podstawowym zaloZeniu, iz co do zasady podmioty prawa sa zobowiazane do wykorzystania wszystkich
dostepnych $rodkéw odwolawczych przewidzianych w prawie panstwa czlonkowskiego pochodzenia
orzeczenia. Jak podnidst rzecznik generalny w pkt 64 opinii, jesli oczywiscie nie zaistnieja wyjatkowe
okoliczno$ci utrudniajace lub uniemozliwiajace skorzystanie ze $rodkéw odwolawczych w panstwie
czlonkowskim pochodzenia orzeczenia, podmioty prawa powinny wykorzysta¢ w tym panstwie
czlonkowskim wszystkie dostepne $rodki odwolawcze, aby uniknaé¢ naruszenia porzadku publicznego
na wczesniejszym stadium. Jest to tym istotniejsze w sytuacji, gdy zarzucane naruszenie porzadku
publicznego miatoby wynikaé, tak jak w postepowaniu gtéwnym, z podnoszonego naruszenia prawa
Unii.
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Jezeli chodzi o okolicznosci przywolane przez spétke Diageo Brands w postepowaniu gléwnym dla
uzasadnienia zaniechania wniesienia §rodkéw odwotawczych, ktére jej przystugiwaly, nalezy zauwazy¢,
po pierwsze, ze z akt sprawy wynika, iz nie mozna wykluczy¢, ze w orzeczeniu z dnia 11 stycznia
2010 r. Sofijski gradski syd dokonal blednego zastosowania rozstrzygajacego zagadnienie prawne
orzeczenia Wyrchowen kasacionen syd z dnia 15 czerwca 2009 r. Gdyby jednak spétka Diageo Brands
wniosta apelacje od tego orzeczenia, blad ten, zakladajac, ze zostal rzeczywiscie popetniony, mégiby
zosta¢ skorygowany przez sad apelacyjny. W kazdym razie w przypadku watpliwosci co do zasadnosci
wyktadni dokonanej przez Wyrchowen kasacionen syd sad apelacyjny mialby mozliwo$¢ wystapienia
do Trybunalu z pytaniem prejudycjalnym dotyczacym wykladni przepisu prawa Unii, ktérego
dotyczyla owa interpretacja (zob. podobnie wyrok Elczinow, C-173/09, EU:C:2010:581, pkt 27).

W drugiej kolejnosci, jesli nastepnie wniesiona zostataby skarga kasacyjna do Wyrchowen kasacionen
syd, sad 6w, jako ten, ktérego wyroki nie podlegaja zaskarzeniu przed sadami krajowymi w rozumieniu
art. 267 akapit trzeci TFUE, bylby co do zasady zobowigzany do wystapienia do Trybunatu
w momencie powstania watpliwosci co do wykladni dyrektywy 89/104 (zob. podobnie wyrok Kébler,
C-224/01, EU:C:2003:513, pkt 35). Nieuzasadnione zaniechanie wywiazania si¢ z tego obowiazku przez
tenze sad prowadziloby do powstania odpowiedzialno$ci Republiki Bulgarii zgodnie z odpowiednimi
zasadami okreslonymi w orzecznictwie Trybunalu (wyrok Kobler, C-224/01, EU:C:2003:513, pkt 50,
59).

W tej sytuacji nie wydaje sig, by sady bulgarskie naruszyly w oczywisty sposéb zasade wspétpracy
miedzy sadami krajowymi a Trybunalem ani by spélka Diageo Brands byta pozbawiona ochrony
gwarantowanej przez system $rodkéw odwotawczych stosowany w tymze panstwie czlonkowskim,
uzupelniony mechanizmem odestania prejudycjalnego przewidzianym w art. 267 TFUE.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan na pytania pierwsze i drugie nalezy odpowiedzie¢, ze
art. 34 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze okoliczno$é¢, iz
orzeczenie wydane w panstwie czlonkowskim jest sprzeczne z prawem Unii, nie usprawiedliwia
nieuznania tego orzeczenia w innym panstwie czlonkowskim, z tego powodu, ze narusza ono
porzadek publiczny tego drugiego panstwa, gdy powolywane naruszenie prawa nie stanowi
oczywistego naruszenia zasadniczej normy porzadku prawnego Unii, a zatem porzadku prawnego
panstwa cztonkowskiego, w ktérym wystapiono o uznanie, lub prawa uznanego za podstawowe w tych
porzadkach prawnych. Bledne zastosowanie przepisu takiego jak art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 nie
stanowi takiego naruszenia.

Dokonujac oceny ewentualnego istnienia oczywistego naruszenia porzadku publicznego panstwa,
w ktérym wystapiono o uznanie, sad tego panstwa czltonkowskiego musi mie¢ na uwadze okolicznos¢
— chyba ze zaistnieja wyjatkowe okolicznosci utrudniajace lub uniemozliwiajace skorzystanie ze
$rodkéw odwolawczych w panstwie czlonkowskim pochodzenia orzeczenia — ze podmioty prawa sa
zobowiazane do wyczerpania wszystkich $rodkéw odwolawczych przystugujacych im w tym panstwie
czlonkowskim, aby unikna¢ takiego naruszenia na wczeéniejszym etapie.

W przedmiocie pytania trzeciego

Poprzez to pytanie sad odsylajacy pyta w istocie, czy art. 14 dyrektywy 2004/48, zgodnie z ktérym
strona przegrywajaca z reguly pokrywa koszty poniesione przez strone wygrywajaca, nalezy
interpretowaé w ten sposdb, ze zakres zastosowania tego przepisu obejmuje réwniez koszty poniesione
przez strony postepowania w zwigzku z toczacym si¢ w panstwie czlonkowskim postepowaniem
w przedmiocie zadania odszkodowawczego z tytulu szkody spowodowanej zajeciem w innym panstwie
czlonkowskim, ktére to postepowanie ma na celu zapobiezenie naruszeniu prawa wlasnosci
intelektualnej, jezeli w ramach tego postepowania w przedmiocie odszkodowania powstaje kwestia
uznania wydanego w tym innym panstwie wyroku stwierdzajacego niezgodnos¢ z prawem tego zajecia.

ECLILEU:C:2015:471 11
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Aby odpowiedzie¢ na to pytanie, nalezy ustali¢, czy postepowanie gléwne jest objete zakresem
zastosowania dyrektywy 2004/48.

Jak wskazuje motyw 10 dyrektywy 2004/48, ogdélnym jej celem jest zblizenie systeméw prawnych
panstw czlonkowskich w zakresie $rodkéw egzekwowania praw wtlasnosci intelektualnej w celu
zapewnienia wysokiego, rownowaznego i jednakowego poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej na
rynku wewnetrznym.

W tym celu dyrektywa 2004/48, zgodnie z brzmieniem jej art. 1, dotyczy $rodkéw, procedur i srodkéw
naprawczych niezbednych do egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej. Artykul 2 ust. 1 tej
dyrektywy precyzuje, ze $rodki, procedury i srodki naprawcze stosuje sie do wszelkich naruszen praw
wlasnosci intelektualnej okre§lonych w prawie Unii lub prawie wewnetrznym zainteresowanego
panstwa cztonkowskiego.

Trybunal orzekl juz w przeszlosci, ze przepisy dyrektywy 2004/48 nie reguluja wszystkich aspektow
zwiazanych z prawami wlasno$ci intelektualnej, lecz odnosza sie jedynie do tych aspektéow, ktére sa
nierozlacznie zwiazane, po pierwsze, z ochrong [egzekwowaniem] praw wlasnosci intelektualnej, a po
drugie, z naruszeniem tych praw, poniewaz ustanawiaja skuteczne $rodki prawne stuzace zapobieganiu
naruszeniom, ich zaniechaniu lub zado$¢uczynieniu za kazde naruszenie istniejacego prawa wlasnosci
intelektualnej (zob. wyrok ACI Adam BV i in., C-435/12, EU:C:2014:254, pkt 61 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Ze $rodkoéw, procedur i $rodkéw naprawczych przewidzianych przez dyrektywe 2004/48 wynika, ze
$rodki prawne sluzace zapewnieniu ochrony praw wtasnosci intelektualnej sa uzupelniane bezposrednio
z nimi zwiazanymi powddztwami o odszkodowanie. I tak, podczas gdy art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 tej
dyrektywy przewiduja sSrodki tymczasowe i zabezpieczajace, ktérych przeznaczeniem jest,
w szczeg6lnos$ci, zapobieganie mozliwym dalszym naruszeniom prawa wlasnosci intelektualnej, ktére
obejmuja w szczegdlnosci zajecie towaréw, co do ktérych istnieje podejrzenie, ze naruszaja prawa
wlasnosci intelektualnej, art. 7 ust. 4 i art. 9 ust. 3 tej dyrektywy przewiduja z kolei $rodki
umozliwiajace pozwanemu wytoczenie powddztwa odszkodowawczego z tytutu szkody, gdyby pdzniej
okazalo sig, ze nie doszlo do naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej lub ze nie istniala grozba jego
naruszenia. Jak wynika z motywu 22 tej samej dyrektywy, owe $rodki stuzace uzyskaniu
odszkodowania stanowia gwarancje uznane przez prawodawce za niezbedne dla zréwnowazenia
szybkich i skutecznych srodkéw tymczasowych, ktére prawodawca przewidzial.

W niniejszej sprawie postepowanie gléwne, majace za przedmiot naprawienie szkody spowodowanej
przez zajecie w pierwszej kolejnosci zarzadzone przez organy sadowe jednego panstwa czlonkowskiego
w celu zapobiezenia dalszym naruszeniom prawa wlasnosci intelektualnej, nastepnie uchylone przez te
same organy w oparciu o uzasadnienie, iz istnienie takiego naruszenia nie zostalo ustalone, stanowi
nastepstwo powéddztwa podmiotu prawa wlasnosci intelektualnej majacego na celu uzyskanie
zasadzenia ze skutkiem natychmiastowym $rodka, ktéry umozliwit mu, bez koniecznosci oczekiwania
na wydanie decyzji co do istoty sprawy, zapobiezenie wszelkim ewentualnym naruszeniom
przystugujacego mu prawa. Takie powddztwo odszkodowawcze odpowiada gwarancjom
przewidzianym przez dyrektywe 2004/48 na rzecz pozwanego, réwnowazac przyjecie Srodkéw
tymczasowych, ktére naruszyly jego interesy.

Z tego wynika, ze postepowanie takie jak to toczace sie w postepowaniu gléwnym nalezy uznal za
objete zakresem zastosowania dyrektywy 2004/48.

Co sie tyczy art. 14 dyrektywy 2004/48, Trybunal orzekl juz, ze przepis ten ma na celu wzmocnienie
poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej poprzez zapobiezenie temu, by strona poszkodowana nie
byla odwodzona od wszczecia postepowania sadowego majacego na celu ochrone jej praw (zob. wyrok
Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 48).
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Majac na uwadze powyzej opisany cel oraz szerokie i ogélne sformutowanie art. 14 dyrektywy 2004/48,
ktéry odnosi sie do ,strony wygrywajacej” oraz ,strony przegrywajacej’, i nie wprowadzajac
ograniczenia co do rodzaju postepowania, do ktérego zastosowanie znajduje ustanowiona przez ten
przepis zasada, nalezy uznaé, ze przepis ten stosuje sie do kosztéw sadowych poniesionych w ramach
wszelkich postepowan objetych zakresem zastosowania tej dyrektywy.

W tym konteksicie okoliczno$¢, ze w postepowaniu gléwnym ocena uzasadnionego badz
nieuzasadnionego charakteru spornego zajecia prowadzi do powstania kwestii uznania, wzglednie
odmowy uznania orzeczenia wydanego przez inne panstwo czlonkowskie, jest bez znaczenia. Kwestia
ta ma bowiem charakter akcesoryjny i nie prowadzi do zmiany przedmiotu postepowania.

W $wietle caloksztaltu powyzszych rozwazan na pytanie trzecie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 14
dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze zakres zastosowania tego przepisu obejmuje
koszty sadowe poniesione przez strony postepowania w zwiazku z toczacym sie w jednym panstwie
czlonkowskim postepowaniem w przedmiocie zadania odszkodowawczego z tytulu szkody
spowodowanej zajeciem w innym panstwie czlonkowskim, ktére to postepowanie ma na celu
zapobiezenie naruszeniu prawa wlasnosci intelektualnej, jezeli w ramach tego postepowania
w przedmiocie odszkodowania powstaje kwestia uznania wydanego w tym innym panstwie
czlonkowskim wyroku stwierdzajacego niezgodno$¢ z prawem tego zajecia.

W przedmiocie kosztéw

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 Trybunatl (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul art. 34 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, Ze okolicznos¢, iz orzeczenie
wydane w panstwie czlonkowskim jest sprzeczne z prawem Unii, nie usprawiedliwia
nieuznania tego orzeczenia w innym panstwie czlonkowskim z tego powodu, Ze narusza ono
porzadek publiczny tego drugiego panstwa, gdy powolywane naruszenie prawa nie stanowi
oczywistego naruszenia zasadniczej normy porzadku prawnego Unii, a zatem porzadku
prawnego panstwa czlonkowskiego, w ktéorym wystapiono o uznanie, lub prawa uznanego za
podstawowe w tych porzadkach prawnych. Bledne zastosowanie przepisu takiego jak art. 5
ust. 3 dyrektywy 89/104 nie stanowi takiego naruszenia.

Dokonujac oceny ewentualnego istnienia oczywistego naruszenia porzadku publicznego
panstwa, w ktéorym wystapiono o uznanie, sad tego panstwa czlonkowskiego musi mie¢ na
uwadze okoliczno$¢ - chyba zZe zaistnieja wyjatkowe okolicznosci utrudniajace lub
uniemozliwiajace skorzystanie ze s$rodkow odwolawczych w panstwie czlonkowskim
pochodzenia orzeczenia — zZe podmioty prawa sa zobowiazane do wyczerpania wszystkich
srodkéw odwolawczych przystugujacych im w tym panstwie czlonkowskim, aby uniknaé
takiego naruszenia na wczesniejszym etapie.

2) Artykul 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej nalezy interpretowac¢ w ten
sposob, ze zakres zastosowania tego przepisu obejmuje koszty sadowe poniesione przez
strony postepowania w zwiazku z toczacym si¢ w jednym panstwie czlonkowskim
postepowaniem w przedmiocie zadania odszkodowawczego z tytulu szkody spowodowanej
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zajeciem w innym panstwie czlonkowskim, ktore to postepowanie ma na celu zapobiezenie
naruszeniu prawa wlasnosci intelektualnej, jezeli w ramach tego postepowania
w przedmiocie odszkodowania powstaje kwestia uznania wydanego w tym innym panstwie
czlonkowskim wyroku stwierdzajacego niezgodnos$¢ z prawem tego zajecia.

Podpisy
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