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Nintendo Co. Ltd
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BigBen Interactive GmbH,
BigBen Interactive SA

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Oberlandesgericht Diisseldorf
(wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie, Niemcy)]

Odeslanie prejudycjalne — Rozporzadzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja i wykonywanie orzeczen
sadowych — Rozporzadzenie (WE) nr 6/2002 — Ochrona wzoréw wspélnotowych — Rozporzadzenie
(WE) nr 864/2007 — Prawo wlasciwe — Zakres terytorialny orzeczen dotyczacych dodatkowych zadan
sformutowanych w ramach powdédztwa o naruszenie prawa — Pojecia ,innych sankcji” oraz ,dziatan
odtwarzania w celach cytowania”

1. Przedstawiona obecnie Trybunalowi sprawa daje mu okazje do okreslenia zakresu terytorialnego
orzeczenia wydanego przez sad panstwa czlonkowskiego wobec dwéch wspétpozwanych majacych
siedzibe w dwodch réznych panstwach czlonkowskich i dotyczacego dodatkowych zadan
sformulowanych w ramach wytoczonego przed tym sadem powddztwa o naruszenie prawa.

2. Do Trybunalu zwrécono si¢ réwniez z zapytaniem w kwestii, czy pojecie ,innych sankcji”
w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoréw wspolnotowych” obejmuje sformulowane w ramach powédztwa o naruszenie prawa
dodatkowe zadania, takie jak dostarczenia dokumentacji rachunkowej, przyznania odszkodowania
pienieznego, zwrotu kosztéw adwokackich, zniszczenia podrobionych produktéw, wycofania tych
produktéw ze sprzedazy oraz opublikowania wyroku. Sad odsylajacy pragnie sie rowniez dowiedzied,
wedtug jakich kryteriéw nalezy okresli¢ prawo wlasciwe dla tych zadan.

3. Wreszcie Trybunal bedzie musial wskaza¢, czy pojecie ,dziatan odtwarzania w celach cytowania”
w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia obejmuje okoliczno$¢ wykorzystywania przez
osobe trzecia wizerunku produktéw zawierajacych chronione wzory wspdlnotowe w celu sprzedazy
swoich wlasnych produktéw.

4. W niniejszej opinii wskaze powody, dla ktérych uwazam, ze art. 79 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002
w zwiazku z art. 6 pkt 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 sposéb, ze orzeczenia wydane przez sad krajowy
w przedmiocie sformulowanych w ramach powddztwa o naruszenie prawa wobec dwdch

1 Jezyk oryginatu: francuski.
2 Dz.U. 2002, L 3,s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142.
3 Dz.U. 2001, L 12, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 19, t. 4, s. 42.
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wspodtpozwanych majacych siedzibe w dwéch réznych panstwach cztonkowskich dodatkowych zadan,
takich jak naprawienia szkody, zniszczenia lub wycofania ze sprzedazy podrobionych produktéw,
zwrotu kosztéw adwokackich, czy tez opublikowania wyroku, maja skutek prawny na calym
terytorium Unii Europejskiej.

5. Wyjasnie nastepnie, dlaczego, moim zdaniem, art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy
interpretowa¢ w ten sposdb, ze pojecie ,innych sankcji” odnosi sie¢ do zadan, takich jak zniszczenia
podrobionych produktéw, wycofania ze sprzedazy tych produktéw oraz opublikowania wyroku. Pojecie
to nie obejmuje natomiast zadan dotyczacych odszkodowania za szkode, uzyskania informacji na temat
rachunkéw przedsiebiorstwa oraz zwrotu kosztéw adwokackich.

6. Proponuje réwniez, aby Trybunal orzekl, ze rzeczony przepis art. 8 ust. 2 rozporzadzenia (WE)
nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczacego prawa wiasciwego
dla zobowigzari pozaumownych® nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze prawem wlasciwym dla
dodatkowych zadan sformutowanych w ramach powédztwa o naruszenie prawa, dotyczacych
zniszczenia i wycofania ze sprzedazy podrobionych produktéw, opublikowania wyroku, odszkodowania
pienieznego, uzyskania informacji na temat rachunkéw przedsigbiorstwa oraz zwrotu kosztow
adwokackich jest prawo obowiazujace na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym nastapito lub
moze nastapi¢ zdarzenie powodujace naruszenie. W niniejszej sprawie zdarzeniem powodujacym
naruszenie jest wytwarzanie podrabianych produktéw.

7. Wreszcie przedstawie powody, dla ktérych uwazam, ze art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002
nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze pojecie ,dzialann odtwarzania w celach cytowania” obejmuje
okoliczno$¢ wykorzystywania przez osobe trzecia wizerunku produktéw zawierajacych chronione
wzory wspolnotowe w celu sprzedazy swoich wlasnych produktéw. Do sadu krajowego nalezy
sprawdzenie, czy takie dzialanie odtwarzania jest zgodne z praktyka uczciwego handlu i nadmiernie
nie utrudnia zwyklego uzywania wzoru i czy jest wskazane zrédto.

I - Ramy prawne

A - Rozporzadzenie nr 44/2001

8. Rozporzadzenie nr 44/2001 ma na celu ujednolicenie przepiséw o jurysdykcji w sprawach cywilnych
i handlowych, aby umozliwi¢ okreslenie jurysdykcji kazdego panstwa czlonkowskiego oraz uproszczenie
formalnosci ze wzgledu na szybkie i nieskomplikowane uznawanie i wykonywanie orzeczen z panstw
czlonkowskich.

9. Artykut 2 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje, ze ,[z] zastrzezeniem przepiséw niniejszego
rozporzadzenia osoby majace miejsce zamieszkania na terytorium panstwa cztonkowskiego moga by¢
pozywane, niezaleznie od ich obywatelstwa, przed sady tego panstwa czlonkowskiego”.

10. Zgodnie z art. 6 pkt 1 wspomnianego rozporzadzenia ,[osoba majaca miejsce zamieszkania na
terytorium panstwa czlonkowskiego] moze by¢ réwniez pozwana [...] — jezeli pozywa sie tacznie kilka
os6b — przed sad miejsca, w ktérym ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych, o ile miedzy
sprawami istnieje tak $cista wiez, ze pozadane jest ich laczne rozpoznanie i rozstrzygniecie w celu
unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba orzeczen”.

4 Dz.U. 2007, L 199, s. 40, zwanego dalej ,rozporzadzeniem Rzym II”.
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B - Rozporzadzenie nr 6/2002

11. Rozporzadzenie nr 6/2002 ma na celu zapewnienie jednolitej ochrony wzoréw wspélnotowych na
terytorium Unii oraz zagwarantowanie, aby prawa wynikajace z tych wzoréw mogly by¢ skutecznie
egzekwowane.

12. Zgodnie z motywem 22 tego rozporzadzenia ,[e]gzekwowanie niniejszych praw pozostawia sie
prawu krajowemu. Dlatego niezbedne jest uwzglednienie pewnych podstawowych jednolitych sankcji
we wszystkich panstwach czlonkowskich. Powinny one umozliwi¢, niezaleznie od jurysdykcji
odpowiadajacej za egzekwowanie, powstrzymanie czynéw naruszenia”.

13. Artykul 1 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia przewiduje, ze ,[w]zér wspdlnotowy ma jednolity
charakter. Jego skutek jest jednakowy w calej Wspélnocie. Nie moze by¢ zarejestrowany, przeniesiony
ani nie moze stanowi¢ przedmiotu zrzeczenia si¢ ani przedmiotu decyzji stwierdzajacej jego
niewaznos$¢, a korzystanie z niego nie moze by¢ zakazane inaczej niz tylko na calym obszarze
Wspélnoty. Niniejsza zasade stosuje sig, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporzadzeniu”.

14. Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002:

»Zarejestrowany wzor wspolnotowy 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 wzoér jest zawarty badz zastosowany lub skladowanie takiego produktu
w tych celach”.

15. Artykul 20 wust. 1 tego rozporzadzenia wprowadza pewne ograniczenia praw ze wzoru
wspoélnotowego i stanowi:

»Prawa wynikajace ze wzoru wspoélnotowego nie sa wykonywane w odniesieniu do:

a) dzialan podejmowanych w celach prywatnych i niehandlowych;

b) dziatan podejmowanych w celach do$wiadczalnych;

c) dzialan odtwarzania w celach cytowania lub nauczania, pod warunkiem ze dzialania te sa zgodne
z praktyka uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudniaja zwyklego uzywania wzoru i ze jest
wskazane zrédlo.

16. Na mocy art. 79 ust. 1 tego rozporzadzenia:

sJezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, postanowienia Konwencji o jurysdykcji

i wykonywaniu orzeczen w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Brukseli dnia 27 wrze$nia

1968 r.% [...], stosuje sie do postepowan odnoszacych sie do wzoréw wspdlnotowych oraz zgloszen

zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych, jak réwniez do postepowan odnoszacych sie¢ do powodztw
na podstawie wzoréow wspoélnotowych i krajowych wzoréw, korzystajacych z jednoczesnej ochrony”.

5 Dz.U. 1972, L 299, s. 32.
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17. Artykut 82 ust. 1 i 5 rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi:

»1. Z zastrzezeniem przepiséw niniejszego rozporzadzenia, jak réwniez wszelkich postanowien [tej
konwencji] wedlug art. 79 dla postepowan wyniklych z powddztwa lub powddztwa 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 czltonkowskiego, w ktérym ma przedsiebiorstwo.

[...]

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 dzialania
grozace naruszeniem”.

18. Artykutl 83 tego rozporzadzenia stanowi:

»1. Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych, ktérego wlasciwo$¢ wynika z art. 82 ust. 1, 2, 3 lub 4, ma
wlasciwos¢ w sprawach, w ktérych przedmiotem sg naruszenia lub dzialania grozace naruszeniem
popelnione w jednym z panstw czltonkowskich.

2. Sad w sprawach wzoréw wspoélnotowych, ktérego wlasciwosé wynika z art. 82 ust. 5, ma wlasciwos¢
wylacznie w sprawach, ktérych przedmiotem s3 naruszenia lub dzialania grozace naruszeniem
popelnione na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja siedzibe”.

19. Artykul 88 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia ma nastepujace brzmienie:

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

20. Zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002:

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

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

b) zajecie podrobionych produktéw;

c) zajecie materialébw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych doébr, jezeli ich wlasciciel wiedzial, do jakich celéw byly one uzyte, lub bylo to
oczywiste w okres$lonych okolicznosciach;

d) wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okoliczno$ciach, przewidzianych przepisami prawa panstwa czlonkowskiego, w tym réwniez prawa
prywatnego miedzynarodowego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego
popelnienia”.
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C - Rozporzadzenie Rzym II

21. Rozporzadzenie Rzym II ma na celu wspieranie zgodno$ci norm majacych zastosowanie
w panstwach czltonkowskich dotyczacych prawa wlasciwego i jurysdykcji w odniesieniu do zobowigzan
pozaumownych w sprawach cywilnych i handlowych wynikajacych z naruszenia prawa. Rozporzadzenie
to ma wlasnie zastosowanie w przypadku naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej.

22. Artykul 8 ust. 1 i 2 tego rozporzadzenia przewiduje:

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

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

II — Ramy faktyczne

23. Nintendo Co. Ltd, ktére jest przedsiebiorstwem japonskim prowadzacym sprzedaz konsoli gier
wideo ,Wii”% posiada kilka wzoréw wspolnotowych dotyczacych akcesoriéw, takich jak ,Nunchuks”,
»Balance Boards” i piloty.

24. Przedsigebiorstwo BigBen Interactive SA (zwane dalej ,BigBen Francja”), ktére stalo sie¢ europejskim
liderem w wytwarzaniu i dystrybucji akcesoriéow do gier wideo dla smartfonéw i tabletéw, jest
wlascicielem szeregu spélek zaleznych w Europie w réznych panstwach czlonkowskich.
Przedsiebiorstwo to produkuje te same akcesoria co wymienione wczes$niej, ktére sa kompatybilne
z konsolami gier Wii i ktére sprzedaje ré6znym nabywcom w Belgii, Francji i Luksemburgu oraz swojej
niemieckiej spétce zaleznej, BigBen Interactive GmbH (zwanej dalej ,BigBen Niemcy”), ktéra prowadzi
dziatalno$¢ na rynkach niemieckim i austriackim.

25. Nintendo uwaza, ze wprowadzone w ten sposéb do obrotu na rynku europejskim rzeczone
produkty naruszaja prawa do zarejestrowanych przez nie wzoréw wspdlnotowych. Dlatego tez
przedsiebiorstwo to domaga si¢ przed Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszym sadem krajowym
w Disseldorfie, Niemcy) zaniechania wytwarzania produktéw uznanych za sporne, ich przywozu
i wywozu, a takze zakazania przedstawiania lub wykorzystywania wizerunku produktéw zawierajacych
chronione wzory wspdlnotowe. W swoich dodatkowych zadaniach Nintendo domaga si¢ dostarczenia
spotkom BigBen Francja oraz BigBen Niemcy dokumentacji rachunkowej, odszkodowania pienieznego,
zwrotu kosztéw adwokackich, opublikowania wyroku oraz zniszczenia i wycofania ze sprzedazy
wszystkich produktéw bedacych przedmiotem sporu.

26. W pierwszej instancji Landgericht Diisseldorf (sad krajowy w Diisseldorfie, Niemcy) uznal
w wydanych przez niego orzeczeniach naruszenie prawa do wzoréw wspélnotowych Nintendo przez
spolki BigBen Francja i BigBen Niemcy i nakazal im zaprzestania ich uzywania. Sad ten nie uznatl
jednak za naruszenie prawa faktu wykorzystywania wizerunku produktéw odpowiadajacych tym
wzorom na stronach internetowych.

6 ,Wii” jest unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym przez Nintendo.

ECLILEU:C:2017:146 5



OPINIA Y. BOTA - SPRAWY POLACZONE C-24/16 1 C-25/16
NINTENDO

III - Pytania prejudycjalne

27. Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie), majac watpliwosci, jakiej
wykladni prawa Unii nalezy dokona¢, postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie¢ do Trybunalu
z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy w ramach procesu o egzekwowanie roszczen z tytulu naruszenia praw ochronnych
odnoszacych sie¢ do wspdélnotowego wzoru przemyslowego sad panstwa cztonkowskiego, ktérego
jurysdykcja w odniesieniu do pozwanego wynika wylacznie z art. 79 ust. 1 rozporzadzenia
nr 6/2002 w zwigzku z art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 z tego wzgledu, Zze ten majacy
siedzibe w innym panstwie czlonkowskim pozwany dostarczyl pozwanemu majacemu siedzibe
w danym panstwie czlonkowskim towary, ktére prawdopodobnie naruszaja prawa ochronne, moze
wyda¢ wobec pierwszego wymienionego pozwanego orzeczenia, ktére odnosza sie do calej Unii
i wykraczaja poza stosunki dostawy uzasadniajace dana jurysdykcje?

2) Czy rozporzadzenie nr 6/2002, a w szczeg6lnosci jego art. 20 ust. 1 lit ), nalezy interpretowac
w ten sposob, ze podmiot trzeci moze przedstawia¢ wspélnotowy wzér przemyslowy w celach
handlowych, jezeli zamierza prowadzi¢ sprzedaz akcesoriéw do towaréw odpowiadajacych wzorowi
wspolnotowemu wlasciciela? Jesli tak, to jakie kryteria maja w tym wzgledzie zastosowanie?

3) Jak nalezy okresla¢ miejsce »dokonania naruszenia«, o ktérym mowa w art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
Rzym II w sytuacjach, w ktérych sprawca tego naruszenia:

a) oferuje towary naruszajace wspdlnotowy wzér przemystowy za posrednictwem strony
internetowej i strona ta kierowana jest réwniez do panstw innych niz to, w ktérym sprawca
naruszenia ma swoja siedzibe, lub

b) zleca przewdz towardw naruszajacych wspélnotowy wzér przemystowy do innego panstwa
czlonkowskiego niz to, w ktérym ma siedzibe?

Czy art. 15 lit. a) i g) ww. rozporzadzenia nalezy interpretowaé w ten sposob, ze okreslone na
podstawie zawartych w nich przepiséw prawo ma zastosowanie réwniez do wspétdziatania innych
0s6b?”.

IV — Moja analiza

A - W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

28. Za pomoca pytania pierwszego sad odsylajacy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 79 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002 w zwigzku z art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowac
w ten sposéb, ze orzeczenia wydane przez sad krajowy w przedmiocie identycznych zadan
dodatkowych sformutowanych w ramach powédztwa o naruszenie prawa, skierowanych wobec dwdéch
wspotpozwanych majacych siedzibe w dwoéch réznych panstwach czlonkowskich, takich jak
odszkodowania za szkode, zniszczenia lub wycofania ze sprzedazy podrobionych produktéw, zwrotu
kosztéw adwokackich czy tez opublikowania wyroku, maja skutek prawny na calym terytorium Unii
Europejskiej.
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29. Nalezy wskaza¢ na wstepie, ze wlasciwo$¢ sadu niemieckiego w postepowaniu gléwnym nie zostata
zakwestionowana przez zadng ze stron sporu. W tej kwestii sad odsylajacy zwraca sie zreszta wyraznie
do Trybunatlu, aby nie wypowiadatl sie na temat jego wlasciwosci do wydania orzeczen w przedmiocie
dodatkowych zadan skierowanych przeciwko wspotpozwanym’. Wypowiadanie si¢ na temat
jurysdykeji sadu odsylajacego oraz istnienia wiezi miedzy zadaniami dodatkowymi skierowanymi przez
skarzaca wobec wspétpozwanych nie wydaje mi si¢ zatem celowe. W kazdym razie do wlasciwosci
tego sadu nalezy ocena ryzyka wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba orzeczen
w rozumieniu art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001°,

30. Sad odsylajacy pragnie zatem okresli¢ zakres orzeczen, ktére bedzie musial wyda¢, a doktadniej, czy
srodki podjete w zastosowaniu zakazu z uwagi na naruszenie, a mianowicie dodatkowe Zzadania
w stosunku do zadan gléwnych, maja skutek na calym terytorium Unii.

31. Nalezy zauwazy¢, ze terytorialny zakres obowigzywania zakazu kontynuowania dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego
w rozumieniu art. 98 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 40/94° jest wyznaczony zaréwno przez
terytorialng wlasciwos¢ sadu w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych orzekajacego taki zakaz,
jak i przez terytorialny zakres przystugujacego wlascicielowi unijnego znaku towarowego prawa
wylacznego, ktére zostalo naruszone lub moze zosta¢ naruszone, ktéry to zakres wynika z tego
rozporzadzenia'. W zakresie prawa do unijnego znaku towarowego Trybunal orzekl juz zatem
wczesniej, ze zakaz kontynuowania dzialad stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe
naruszenia musi zatem co do zasady rozciaga¢ sie na cate terytorium Unii'.

32. Ponadto, jak przypomnial Trybunal, réwniez w sprawie dotyczacej unijnego znaku towarowego,
zakaz kontynuowania dzialann stanowiacych naruszenie — a takze wynikajace z niego dodatkowe
obowiazki — powinien by¢ traktowany jako calo$¢ w ten sposéb, ze w przypadku braku istnienia
srodkéw przymusu, jakie musza stosowaé sady w celu zapewnienia przestrzegania orzeczenia
zakazujacego dzialan stanowiacych naruszenie wydanego przez sad, do ktérego sie o to zwrécono,
bylby on pozbawiony skutku odstraszajacego’”. W konsekwencji odmienne traktowanie zadan
gtéwnych oraz dodatkowych zadan byloby nieuzasadnione.

33. W niniejszym przypadku nie widze zadnego powodu, w zakresie ochrony wzoréw wspélnotowych,
aby nie moéc zastosowal przytoczonego powyzej orzecznictwa. Pragne bowiem przypomnie¢, ze
podobnie jak w przypadku unijnego znaku towarowego, wzdr wspdlnotowy ma jednolity charakter,
jest objety jednolita ochrong, tak samo jak wynikajace z niego prawa wylaczne oraz ze jego skutek jest
jednakowy na calym terytorium Unii, przyczyniajac si¢ w ten sposéb do realizacji celéw ustanowionych
w traktatach .

7 Zobacz pkt 8 wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-24/16 w jezyku postepowania.

8 Zobacz wyroki: z dnia 1 grudnia 2011 r., Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, pkt 83); z dnia 12 lipca 2012 r., Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445,
pkt 23).

9 Rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w jez.
polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146).

10 Zobacz wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, zwany dalej wyrokiem ,DHL Express France”, EU:C:2011:238, pkt 33),
11 Zobacz wyrok DHL Express France (pkt 44).

12 Zobacz wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, pkt 60); wyrok DHL Express France (pkt 57).

13 Zobacz motyw 1 rozporzadzenia nr 6/2002.
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34. Ponadto jednolita ochrona wzoréw wspdlnotowych na calym terytorium Unii przed dzialaniami
stanowigcymi naruszenie moglaby ucierpie¢, gdyby s$rodki podjete w celu rzeczywistej realizacji tej
ochrony byly pozbawione skutkéw na calym tym terytorium i ograniczaly sie do terytorium, na
ktérym znajduje sie sad, ktory je przyjat'. Wiasciciele wzoréw wspolnotowych byliby zmuszeni
wytoczy¢ powddztwo przed wilasciwym sadem w kazdym panstwie cztonkowskim, co nie tylko
stwarzaloby ryzyko wydawania sprzecznych ze soba orzeczen, ale wiazaloby sie takze ze znacznym
kosztem dla podmiotéw prawa.

35. W pozostalej czesci rozwiazanie to jest w pelni zgodne z jednym z celéw stworzenia przestrzeni
wolno$ci, bezpieczeristwa i sprawiedliwosci, a mianowicie ulatwieniem dostepu do wymiaru
sprawiedliwo$ci przy pomocy zasady wzajemnego uznawania orzeczen sagdowych ™.

36. W tym wzgledzie pragne przypomnie¢, ze w odniesieniu do uznawania i wykonywania orzeczen
sadowych, zgodnie z przepisami rozdziatu III rozporzadzenia nr 44/2001, aby orzeczenie ustanawiajace
zakaz wywieralo skutek na terytorium wszystkich panstw cztonkowskich Unii, kazde panstwo powinno
uznawa¢ i wykonywac takie orzeczenia zgodnie z zasadami i procedurami przewidzianymi w jego
prawie krajowym .

37. Jezeli pewne $rodki przymusowe lub niemajace charakteru przymusowego przyjete przez sad
krajowy panstwa czlonkowskiego nie sa przewidziane w prawie krajowym innego panstwa
czlonkowskiego, panstwo to, w celu wykonania orzeczenia sadu pierwszego panstwa czltonkowskiego,
musi zastosowaé odpowiednie przepisy swojego prawa krajowego, mogace zapewni¢ w ten sam sposob
przestrzeganie wspomnianego zakazu. To do ustawodawcy krajowego nalezy bowiem przyjecie
odpowiednich $rodkéw majacych na celu egzekwowanie praw wynikajacych ze wzoréw
wspoélnotowych V.

38. W konsekwencji, w $wietle powyzszych okoliczno$ci, uwazam, ze art. 79 ust. 1 rozporzadzenia
nr 6/2002 w zwiazku z art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze
orzeczenia wydane przez sad krajowy w przedmiocie dodatkowych zadan sformulowanych w ramach
powddztwa o naruszenie prawa wobec dwdch wspélpozwanych majacych siedzibe w dwdch réznych
panstwach czlonkowskich, takich jak odszkodowania za szkode, zniszczenia lub wycofania ze
sprzedazy podrobionych produktéw, zwrotu kosztéw adwokackich czy tez opublikowania wyroku,
maja skutek prawny na catlym terytorium Unii.

B — W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

39. Za pomoca pytania trzeciego sad odsylajacy zmierza do uzyskania wyjasnienn w przedmiocie prawa
wlasciwego dla sformulowanych przez skarzaca dodatkowych zadan. Chociaz sad ten wychodzi
z zalozenia, ze rozporzadzenie Rzym II ma zastosowanie do tych zadan, to jednak nalezy moim
zdaniem zbada¢ wczes$niej charakter tych zadan, aby mdc nastepnie okresli¢ wlasciwe dla nich prawo.
Ta kwestia zostala zreszta podniesiona w trakcie rozprawy, w szczegélnosci w ramach pytan
postawionych przez sedziego sprawozdawce. W swoich odpowiedziach udzielonych w trakcie rozprawy
wydaje sie, iz strony postepowania gtéwnego uwazaja, ze w odniesieniu do wspomnianych zadan art. 89
ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 znajduje zastosowanie i odsyla do rozporzadzenia Rzym II

14 Zobacz podobnie wyrok DHL Express Francja (pkt 54).

15 Zobacz art. 67 ust. 4 TFUE.

16 Zobacz wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 40).
17 Zobacz motyw 22 rozporzadzenia nr 6/2002.
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40. W zwiazku z powyzszym proponuje przeformulowac pytanie sadu odsytajacego w nastepujacy
sposéb. W trzecim pytaniu prejudycjalnym sad odsylajacy zastanawia sie w istocie nad kwestia, czy
art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze pojecie ,innych
sankcji” odnosi si¢ do zadan, takich jak dostarczenia dokumentacji rachunkowej, przyznania
odszkodowania pienieznego, zwrotu kosztéw adwokackich, zniszczenia podrobionych produktéw,
wycofania tych produktéw ze sprzedazy oraz opublikowania wyroku, tak ze prawem wiasciwym dla
tych zadan jest prawo panstwa czlonkowskiego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba
jego popelnienia. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na to pytanie sad odsylajacy
zastanawia sie, jakie kryteria nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu miejsca, w ktérym naruszenie mialo
miejsce lub istnieje grozba jego popetnienia.

41. Kwestia, czy $rodki te moga zosta¢ zakwalifikowane jako ,inne sankcje” w rozumieniu tego
przepisu, ma podstawowe znaczenie w zakresie, w jakim, w przeciwnym razie inne zasady dotyczace
prawa wlasciwego beda mialy zastosowanie do sformulowanych przez skarzaca zadarn dodatkowych.
O ile bowiem art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 wskazuje, ze do innych sankgji
zastosowanie ma prawo, w tym prawo prywatne miedzynarodowe panstwa czlonkowskiego, w ktérym
mialo miejsce naruszenie lub istnieje grozba jego popelnienia, o tyle art. 88 ust. 2 tego rozporzadzenia
przewiduje z kolei, ze ,[w]e wszystkich sprawach nieobjetych zakresem [tego rozporzadzenia] sad
w sprawach wzoréw wspélnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym
rowniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego”.

42. Nalezy zatem okresli¢c pojecie ,innych sankcji” w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) tego
rozporzadzenia, aby moéc nastepnie ustalic prawo wlasciwe dla sformulowanych przez skarzaca
dodatkowych zadan.

1. W przedmiocie pojecia ,,innych sankcji”

43. Rozporzadzenie nr 6/2002 nie zawiera zadnej definicji ani wyjasnienia pojecia ,innych sankcji”.
Artykul 89 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje jedynie sankcje, ktére mozna by okresli¢ jako
zharmonizowane w zakresie, w jakim panstwa czlonkowskie sa zobowigzane do ustanowienia ich
w ich wewnetrznym systemie prawnym. Podobnie jest w przypadku $rodka zakazujacego pozwanemu
kontynuowania dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia lub
nakazujacego zajecie podrobionych produktéw lub zajecie materialéw i narzedzi wykorzystanych
w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych débr. Z motywu 22 wspomnianego
rozporzadzenia wynika, Ze celem tych $rodkéw jest umozliwienie, niezaleznie od jurysdykcji
odpowiadajacej za egzekwowanie, powstrzymania czynéw naruszenia '*.

44. Wydaje mi sie zatem, ze pojecie ,innych sankcji” powinno mie¢ szersze znaczenie, a nie obejmowac
jedynie sankcji, ktére umozliwiaja powstrzymanie czynéw naruszenia. Moim zdaniem sankcja nie ma
bowiem wylacznie na celu polozenia kresu naruszeniu, ale takze zapewnienie poszanowania
i skutecznego wykonania prawa, w niniejszym przypadku — prawa przyslugujacego wlascicielowi wzoru
wspdlnotowego. Wtasciwe $rodki majace na celu zapewnienie poszanowania i skutecznego wykonania
rzeczonego prawa moga przybra¢ na przyklad forme kary pienieznej, czy tez konfiskaty catosci lub
czesci dochodéw uzyskanych w wyniku naruszenia.

18 Zobacz w tym wzgledzie opinia rzecznika generalnego M. Watheleta w sprawie H. Gautzsch Groflhandel (C-479/12, EU:C:2013:537), ktérego
stanowisko w pelni popieram.
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45. W odniesieniu do dodatkowych zadann sformulowanych przez skarzaca pragne zauwazy¢, ze
Trybunal okreslil juz wczesniej charakter niektérych z nich. I tak zadanie dotyczace zniszczenia
podrobionych produktéw stanowi ,inng sankcje”, zgodnie z art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia
nr 6/2002 .

46. Co sie tyczy zadania dotyczacego odszkodowania za szkode, Trybunal wskazal — odstepujac w tym
wzgledzie od analizy prawnej rzecznika generalnego M. Watheleta — Ze nie stanowi ono sankcji
w rozumieniu tego przepisu. Trybunal wywiéd! z tego zatem, ze zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002 prawem majacym zastosowanie do tego zadania jest prawo krajowe sadu rozpoznajacego

sprawy z zakresu wzoréw wspolnotowych, w tym jego prawo prywatne miedzynarodowe ™.

47. W odniesieniu do zadania majacego na celu uzyskanie informacji na temat rachunkéw, to chociaz
Trybunal nie mial okazji wypowiedzie¢ sie, czy zadanie takie stanowi ,inna sankcje” w rozumieniu
art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporzadzenia, pragne zauwazy¢, ze w swoim wyroku H. Gautzsch
Grofshandel stwierdzil on, iz uzyskanie informacji na temat dziatan przedsigbiorstwa nie stanowi ,innej
sankcji” w rozumieniu tego przepisu®'. Informacje na temat dziatan przedsiebiorstwa, ktére ma zreszta
charakter gospodarczy, obejmuja, moim zdaniem, réwniez informacje na temat jego dokumentacji
rachunkowej. Uwazam zatem, Zze logicznie nalezy uznaé, iz zgodnie z powyzej cytowanym
orzecznictwem oraz art. 88 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002, prawem majacym zastosowanie do
zadania majacego na celu uzyskanie informacji na temat rachunkéw przedsiebiorstwa jest prawo
krajowe sadu rozpoznajacego sprawy z zakresu wzoréw wspdlnotowych, w tym jego prawo prywatne
miedzynarodowe.

48. Co sie tyczy zadania dotyczacego wycofania ze sprzedazy produktéw, wydaje si¢ ono zblizone do
zadania zajecia produktéw, o ktérym wyraznie mowa w art. 89 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
Woycofanie ze sprzedazy produktéw moze by¢ zdefiniowane jako $rodek majacy na celu zapobiezenie,
po dystrybucji, konsumpcji lub uzywaniu danego produktu przez konsumenta lub poinformowanie go
o ewentualnym ryzykuy, jakie mu grozi w wypadku jego konsumpcji®, podczas gdy zajecie produktow
jest srodkiem majacym zapobiega¢ wprowadzeniu towaru do obrotu. O ile zatem obydwa s$rodki nie
plasuja sie na tym samym poziomie w obrocie gospodarczym, o tyle jednak maja one moc wigzaca
i obydwa maja na celu zagwarantowanie poszanowania i skutecznego wykonania przywotanego prawa
wlasnosci intelektualnej poprzez zapewnienie, ze zaden lub niewiele podrobionych produktéw bedzie
w dalszym ciagu funkcjonowalo w obiegu na rynku gospodarczym. W zwiazku z powyzszym uwazam,
ze zadanie dotyczace wycofania ze sprzedazy produktéw nalezy uzna¢ za wchodzace w zakres ,innych
sankcji”, o ktérych mowa w art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporzadzenia.

49. W odniesieniu do zadania dotyczacego ogloszenia wyroku, ktére jest zreszta regularnie podnoszone
w ramach tego rodzaju sporéw, uwazam, ze stanowi ono réwniez sankcje w rozumieniu tego przepisu.
Chodzi bowiem o $rodek przymusu zobowiazujacy sprawce naruszenia do opublikowania wyroku, na
wlasny koszt, na stronie internetowej lub w prasie, w celu zaprzestania stanowiacego naruszenie
wykorzystania produktéw.

50. Wreszcie, co si¢ tyczy zadania majacego na celu zwrot kosztéw adwokackich, dotyczy ono kosztéw
poniesionych w ramach postepowania i nie mozna go uzna¢ za stanowigce ,inna sankcje”
W rozumieniu wspomnianego przepisu.

19 Zobacz wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., H. Gautzsch Grofihandel (C-479/12, zwany dalej ,wyrokiem H. Gautzsch Grof$handel”, EU:C:2014:75,
pkt 52).

20 Zobacz wyrok H. Gautzsch GrofShandel (pkt 53).
21 Zobacz wyrok H. Gautzsch Grof3handel (pkt 53).

22 Zobacz strona internetowa Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (dyrekcja generalna ds.
konkurencji, konsumentéw i zwalczania oszustw, Francja) pod nastepujacym adresem:
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits.

10 ECLILEU:C:2017:146


http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits

OPINIA Y. BOTA - SPRAWY POLACZONE C-24/16 1 C-25/16
NINTENDO

51. W konsekwencji uwazam, ze art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowad
w ten sposdb, ze pojecie ,innych sankcji” odnosi sie do zadan, takich jak zniszczenia podrobionych
produktéw, wycofania tych produktéw ze sprzedazy oraz opublikowania wyroku. Natomiast zadania
dotyczace odszkodowania za szkode, uzyskania informacji na temat rachunkéw przedsiebiorstwa oraz
zwrotu kosztéw adwokackich nie mieszcza si¢ w zakresie tego pojecia.

52. Po wyjasnieniu pojecia ,innych sankcji” w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002
nalezy obecnie okresli¢ prawo wlasciwe dla poszczegdlnych zadan dodatkowych sformulowanych przez
Nintendo w postepowaniu gléwnym.

2. W przedmiocie prawa wiasciwego dla dodatkowych zgdan

53. Artykut 8 ust. 2 rozporzadzenia Rzym II w sprawie prawa wlasciwego stanowi, ze ,[w] przypadku
zobowigzania pozaumownego wynikajacego z naruszenia jednolitego wspdlnotowego prawa wlasnosci
intelektualnej, prawem wlasciwym dla wszelkich kwestii niepodlegajacych odpowiedniemu
instrumentowi wspélnotowemu jest prawo panstwa, w ktédrym naruszenie to mialo miejsce”.
Z wykladni a contrario tego przepisu wynika jasno, ze w przypadku gdy dana ,kwestia” podlega
szczeg6lnemu instrumentowi wspdélnotowemu, instrument ten okresla, w stosownym przypadku, prawo
wlasciwe. I tak, w niniejszym przypadku nalezy odwota¢ sie w pierwszej kolejnosci do rozporzadzenia
nr 6/2002 w celu okreslenia prawa wlasciwego dla sformulowanych przez Nintendo zadan
dodatkowych.

54. W tym wzgledzie art. 88 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Prawo wlasciwe”, odwoluje sie z kolei
do przepiséw szczegélnych tego rozporzadzenia, poniewaz zgodnie z jego ust. 1 ,[s]ady w sprawach
wzoréw wspolnotowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia”. Tymczasem w odniesieniu do
dodatkowych zadan Nintendo stwierdzitem, ze niektére z nich powinny zostaé zakwalifikowane jako
sinne sankcje” w rozumieniu art. 89 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporzadzenia, a pozostale wchodza
w zakres jego art. 88 ust. 2.

55. Jesli chodzi o zadania wchodzace w zakres art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002, zgodnie
z moja wiedza pojecie ,panstwa czlonkowskiego, w ktérym naruszenie mialo miejsce lub istnieje
grozba jego popelnienia” nigdy nie zostalo zinterpretowane przez Trybunal w ramach sporu
dotyczacego wzoréw wspdlnotowych. Trybunal mial jednak okazje wyjasni¢ rzeczone pojecie
w ramach sporéw dotyczacych unijnego znaku towarowego oraz dotyczacych jurysdykeji®.

56. Podobnie jak Komisja uwazam, ze orzecznictwo to powinno mieé zastosowanie w niniejszej
sprawie. Trybunal orzekl bowiem w wyroku Coty Germany, ze pojecie ,panstwa czlonkowskiego,
w ktérym mialo miejsce naruszenie” w rozumieniu art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 jest
autonomicznym pojeciem prawa Unii**. Tymczasem praktycznie identyczne® uzycie tego samego
sformutowania w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002, okoliczno$¢, ze rozporzadzenie to
reguluje zakres ochrony prawa dotyczacego wlasnosci intelektualnej, oraz okoliczno$¢, iz podobnie jak
w przypadku unijnego znaku towarowego, ochrona ta ma jednolity charakter i jej skutek jest jednakowy
na calym terytorium Unii, przemawiaja za identyczna wykladnia pojecia zawartego w rozporzadzeniu
nr 6/2002 jak i pojecia zawartego w rozporzadzeniu nr 40/94.

23 Zobacz wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany (C-360/12, zwany dalej ,wyrokiem Coty Germany”, EU:C:2014:1318).
24 Zobacz pkt 31 wyroku Coty Germany.

25 W art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 uzyto terminu ,panstwa czlonkowskiego w ktérym [na ktérego terytorium] mialo miejsce naruszenie”,
podczas gdy art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 posluguje si¢ terminem ,panstwa czlonkowskiego [...] w ktérym”. W wersji
niemieckojezycznej tych rozporzadzen brzmienie tych fragmentéw jest identyczne, z uwagi na to, ze w tych dwéch przepisach uzyto
sformulowania ,Mitgliedstaats [...], in dem”.
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57. W tej kwestii Trybunal orzekl w wyroku Coty Germany, ze pojecie »panstwa czlonkowskiego,
w ktérym mialo miejsce naruszenie« sugeruje [...], Ze tacznik ten odnosi si¢ do czynnego zachowania
sprawcy tego naruszenia. Z tego wzgledu lacznik przewidziany w tym przepisie dotyczy terytorium
panstwa czlonkowskiego, w ktérym nastapilo lub moze nastapi¢ zdarzenie powodujace naruszenie,

a nie terytorium panstwa cztonkowskiego, w ktérym wspomniane naruszenie wywotuje skutki”*.

58. Tym samym, w celu okreslenia prawa wlasciwego dla zadan sformulowanych przez Nintendo,
wchodzacych w zakres stosowania rozporzadzenia nr 6/2002, nalezy uwzgledni¢ miejsce czynnego
zachowania sprawcy. W niniejszej sprawie moze pojawi¢ sie trudno$¢ w zakresie okreslenia
rzeczonego czynnego zachowania w zakresie, w jakim w kilku panstwach czlonkowskich mialy miejsce
dzialania stanowiace naruszenie. Uwazam jednak, ze zdarzenie powodujace to naruszenie ma charakter
jednorazowy i w niniejszym przypadku mialo ono miejsce na terytorium jednego tylko panstwa
czlonkowskiego, a mianowicie we Francji. Przypominam bowiem, Zze w niniejszej sprawie
przedmiotowe produkty zostaly wyprodukowane we Francji. Oczywiste jest, ze gdyby nie
wyprodukowano tych produktéw, dzialanie stanowiace naruszenie po prostu nie mialoby miejsca,
poniewaz nie sprzedano by nigdy rzeczonych produktéw na rynkach poszczegélnych panstw
czlonkowskich.

59. Uwazam zatem, ze prawem wlasciwym dla zadan dodatkowych sformulowanych przez Nintendo,
wchodzacych w zakres stosowania art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002, jest prawo
francuskie.

60. Co sie tyczy pozostalych dodatkowych zadan wchodzacych w zakres art. 88 ust. 2 tego
rozporzadzenia, nalezy przypomnieé, ze artykul ten odsyla do ustawodawstwa krajowego sadu
w sprawach wzoréw wspdlnotowych, przed ktdéry zostata wniesiona sprawa, w tym réwniez jego prawa
prywatnego miedzynarodowego. Otdz, jak zauwazaja strony sporu w postepowaniu gléwnym, prawo
prywatne miedzynarodowe zostalo w dziedzinie zobowiazan pozaumownych wynikajacych
z naruszenia jednolitego wspdélnotowego prawa wlasnosci intelektualnej, ujednolicone za pomoca art. 8
ust. 2 rozporzadzenia Rzym II. W moim przekonaniu to ten przepis znajduje zatem zastosowanie do
tych zadan.

61. I tak wspomniany przepis przewiduje, ze prawem wlasciwym jest prawo ,panstwa, w ktérym
naruszenie [jednolitego wspélnotowego prawa wlasnosci intelektualnej] mialo miejsce”. Pojecie to nie
stanowito dotychczas przedmiotu wykladni Trybunalu. Moim zdaniem nie powinno ono zostaé
odmiennie zdefiniowane od pojecia uzytego w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002.

62. W istocie, chociaz prawda jest, iz stosowanie réznych przepiséw do tego samego sporu zostato za
pomocy art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 przewidziane przez prawodawce
Unii, uwazam, ze pézZniejsze przyjecie, w stosunku do tego rozporzadzenia, rozporzadzenia Rzym II,
ujednolicajacego w tej dziedzinie prawo miedzynarodowe prywatne, dodatkowo wzmacnia jeszcze
pewno$¢ prawa w tego typu sporach, a zatem przewidywalno$¢ prawa wlasciwego. Jest to zreszta jeden

z zakladanych celéw tego rozporzadzenia®.

63. Ponadto, z oczywistych powodéw zwiazanych z przewidywalnoscia prawa, rozporzadzenie Rzym II
samo ustanawia jedyny lacznik z panstwem, w ktérym powstala szkoda bezposrednia, i to niezaleznie
od paristwa lub paristw, w ktérych moglyby wystapi¢ skutki posrednie *.

26 Punkt 34 wyroku Coty Germany.
27 Zobacz motyw 6 tego rozporzadzenia.
28 Zobacz motywy 16 i 17 oraz art. 4 ust. 1 tego rozporzadzenia.
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64. W zwiazku z tym dokonanie odmiennej wykladni pojecia ,panstwa, w ktérym naruszenie
[jednolitego wspdlnotowego prawa wlasnosci intelektualnej] mialo miejsce”, zawartego w art. 8 ust. 2
rozporzadzenia Rzym II, niz wykladni pojecia ,panstwa czlonkowskiego [...] w ktérym naruszenie
mialo miejsce lub istnieje grozba jego popelnienia”, zawartego w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia
nr 6/2002, naruszaloby zasade pewno$ci prawa w sporach, w ktérych czesto§¢ wystepowania
zlozonosci sprawy oraz wielo$ci miejsc, w ktérych moga wystapi¢ skutki szkody wynikajacej z aktu
stanowigcego naruszenie, wymaga tym wiekszej pewnosci prawa.

65. W zwiazku z powyzszym uwazam, ze pojeciu zawartemu w art. 8 ust. 2 rozporzadzenia Rzym II
powinno si¢ nada¢ to samo znaczenie co pojeciu zawartemu w art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia
nr 6/2002.

66. W $wietle powyzszych rozwazan uwazam zatem, ze art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002
oraz art. 8 ust. 2 rozporzadzenia Rzym II nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze prawem wlasciwym
dla sformulowanych w ramach powddztwa o naruszenie prawa dodatkowych zadan, dotyczacych
zniszczenia podrobionych produktéw, lub wycofania tych produktéw ze sprzedazy, opublikowania
wyroku, odszkodowania za szkode, uzyskania informacji na temat rachunkéw przedsiebiorstwa oraz
zwrotu kosztéw adwokackich jest prawo obowiazujace na terytorium panstwa czlonkowskiego,
w ktérym nastapilo lub moze nastapi¢ zdarzenie powodujace naruszenie.

67. W niniejszej sprawie zdarzeniem powodujacym zarzucane naruszenie jest wytwarzanie
podrobionych produktéw.

C - W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

68. Za pomoca drugiego pytania prejudycjalnego sad odsylajacy zmierza w istocie do ustalenia, czy
art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze pojecie ,dzialan
odtwarzania w celach cytowania” obejmuje okolicznos¢ wykorzystywania przez osobe trzecia
wizerunku produktéw zawierajacych chronione wzory wspélnotowe w celu sprzedazy swoich wlasnych
produktéw.

69. Pragne przypomnie¢ na wstepie, Ze prawa wylaczne wynikajace ze wzoru wspdlnotowego
umozliwiaja jego wlascicielowi zakazywanie osobom trzecim jego uzywania, takiego jak wytwarzanie
lub wprowadzanie do obrotu produktu, w ktérym wzor jest zawarty”. Niemniej jednak, w drodze
wyjatku, prawa te moga by¢ ograniczone. I tak art. 20 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia
przewiduje w szczegélnosci, ze prawa wylaczne wynikajace ze wzoru wspdélnotowego nie sa
wykonywane w odniesieniu do dziataii odtwarzania w celach cytowania.

70. W niniejszym przypadku jeden z dwéch wspélpozwanych, tj. przedsiebiorstwo BigBen Francja
wykorzystuje wizerunek produktéw zawierajacych zarejestrowany przez Nintendo wzdér wspélnotowy
w celu reklamy w ramach prowadzenia sprzedazy jego wilasnych produktéw, ktérymi sa akcesoria
mogace stuzy¢ do wykorzystywania przedmiotowych produktéw Nintendo.

71. Artykul 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 uzaleznia dzialania mogace zosta¢ uznane za
dzialania odtwarzania w celach cytowania od spelnienia kilku warunkéw, a mianowicie zgodnosci
przedmiotowych dziatann z praktyka uczciwego handlu, wskazania Zrédla oraz okolicznosci, ze
nadmiernie nie utrudniaja one zwyklego uzywania wzoru.

72. W pierwszej kolejnosci nalezy zatem ustali¢, czy okolicznos¢, wykorzystywania przez osobe trzecia
wizerunku produktéw zawierajacych chronione wzory wspélnotowe w celu sprzedazy swoich wlasnych
produktéw moze z natury stanowi¢ dziatanie odtwarzania oraz czy ma ono na celu cytowanie.

29 Zobacz art. 19 ust. 1 tego rozporzadzenia.
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73. Jak wskazali Dominique Kaesmacher i Théodora Stamos, ,[p]ojecie to nalezy interpretowad
w sposob jak najszerszy. Obejmuje ono w pierwszym rzedzie odtwarzanie we wszelkiej postaci
i w jakikolwiek sposéb, bezposrednie lub posrednie (na odleglos$¢), catkowite badz czesciowe,
tymczasowe lub stale, na tego samego lub innego rodzaju nosnikach®. Nie ulega watpliwosci, ze
dzialanie bedace przedmiotem sporu w postepowaniu gléwnym stanowi dzialanie odtwarzania,
poniewaz polega na publikowaniu wizerunkéw produktéw zawierajacych zarejestrowane przez
Nintendo wzory wspdlnotowe na opakowaniach oraz na stronie internetowej przedsiebiorstwa BigBen
Francja.

74. Co sie tyczy celu tego dzialania, termin ,zilustrowanie” [illustration] uzyty w wersji francuskiej
rozporzadzenia nr 6/2002, rézni sie on od terminu zawartego w wersji angielskiej [i polskiej — przyp.
tlum], ktéra posluguje sie terminem ,cytowania” [ang. ,citation”]. Tymczasem w przypadku
wystapienia rozbieznos$ci miedzy réznymi wersjami jezykowymi tekstu unijnego dany przepis nalezy
interpretowa¢ z uwzglednieniem ogélnej systematyki i celu uregulowania, ktérego jest czescia®'.

75. Moim zdaniem, majac na wzgledzie ogdélna systematyke tego rozporzadzenia, pojecie ,cytowania”
nie moze by¢ interpretowane w sposob zbyt Scisty. Rozporzadzenie to ma bowiem na celu, poprzez
ochrone, jaka przyznaje ono wzorom wspdélnotowym, promowanie innowacji i zapewnienie tym
samym wiekszej konkurencyjno$ci Unii*. Tymczasem powstrzymanie przedsiebiorstwa bedacego
wytworca nowych produktéw, ktére w zamierzeniu maja by¢ zgodne z istniejacymi produktami —
zawierajacymi wzdér wspoélnotowy, ktérego wlascicielem jest inne przedsiebiorstwo — moze bez
watpienia zniecheca¢ do innowacji.

76. Analogicznie jak w przypadku prawa o znakach towarowych, cel skutecznej ochrony wzoréw
wspoélnotowych musi by¢ réwnowazony interesami oséb trzecich prowadzacych sprzedaz akcesoriow
do produktéw zawierajacych chronione wzory wspélnotowe, w szczegdlnosci z punktu widzenia
potrzeb rynku wewnetrznego®, takich jak swobodny przeptyw towar6w®, wolna konkurencja oraz
promowanie innowacji.

77. Ponadto wydaje mi sie, ze celem odtwarzania zarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych w celach
cytowania® jest po prostu wyjasnienie sposobu stosowania innego produktu przewidzianego do uzytku
jako akcesorium wzgledem pierwszego produktu.

78. W konsekwencji okoliczno$¢ wykorzystywania przez osobe trzecia wizerunku produktéw
zawierajacych chronione wzory wspdlnotowe w celu sprzedazy swoich wlasnych produktéw stanowi
dzialanie w celach cytowania.

79. W drugiej kolejnosci, w odniesieniu do warunkéw, jakie musi spetni¢ osoba trzecia, aby méc podjac¢
takie dzialanie, wydaje mi si¢ przede wszystkim, Zze nie mozna kwestionowaé wskazania zrédla.
Wskazanie zrédla okresla bowiem handlowe pochodzenie zarejestrowanego wzoru wspélnotowego, to
znaczy, ze poinformowani odbiorcy musza by¢ w stanie natychmiast rozpoznaé, z jaka marka lub
przedsiebiorstwem kojarzy sie produkt sprzedawany przez osobe trzecia.

30 Zobacz D. Kaesmacher i T. Stamos, Brevets, marques, droits d'auteurs...: mode d’emploi, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
2009, s. 265.

31 Zobacz wyrok z dnia 4 wrze$nia 2014 r., Vnuk (C-162/13, EU:C:2014:2146, pkt 46).

32 Zobacz motyw 7 wspomnianego rozporzadzenia.

33 Zobacz motyw 8 rozporzadzenia nr 6/2002.

34 Zobacz wyrok z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 29).

35 Termin ,zilustrowanie” [w jezyku francuskim: ,illustration”] zostal zdefiniowany przez stownik Larousse’a w nastepujacy sposéb: ,[c]zynno$¢
polegajaca na dostarczeniu wskazéwek, za pomoca przykladéw, na temat abstrakcyjnego pomystu, do celéw zastosowania, weryfikacji,
demonstracji”.
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80. Podobnie uwazam, ze nalezy zwrdci¢ uwage na wskazanie pochodzenia wzoru wspdlnotowego.
W konteks$cie sprzedazy za pomoca strony internetowej Trybunal mial okazje wskaza¢, w odniesieniu
do unijnego znaku towarowego, ze negatywny wplyw na pelniona przez znak funkcje wskazania
pochodzenia ma miejsce wéwczas, gdy reklama, ktéra pojawia sie po wpisaniu stowa kluczowego, nie
pozwala lub z trudno$cia pozwala wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie
na zorientowanie sig, czy towary lub ustugi, ktérych dotyczy reklama, pochodza od wlasciciela znaku
lub z przedsiebiorstwa powiazanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej®.

81. W $wietle kontekstu i celu rozporzadzenia nr 6/2002 uwazam za wlasciwe uwzglednienie tej analizy
przy wskazaniu zrédla w odniesieniu do odtwarzania wzoréw wspélnotowych. W niniejszym przypadku
do sadu krajowego nalezy ustalenie, czy umieszczenie wzmianki ,dla Wii” na opakowaniach
i w reklamach za pomoca strony internetowej dotyczacej produktéw przedsiebiorstwa BigBen Francja
spelnia ten warunek.

82. Nastepnie, w odniesieniu do warunku zgodno$ci dzialania odtwarzania z praktyka uczciwego
handlu, z art. 5 dyrektywy 2005/29/WE?® wynika, ze praktyka handlowa jest nieuczciwa, jezeli po
pierwsze, jest sprzeczna z wymogami obowiazku staranno$ci zawodowej, a po drugie, jezeli w sposéb
istotny znieksztalca lub moze w sposéb istotny znieksztalci¢c zachowanie gospodarcze wzgledem
produktu przecietnego konsumenta, do ktérego dociera badz do ktdrego jest skierowana. W tym
wzgledzie Trybunal orzeklt juz wczesniej, ze informacja o numerach artykuléw producenta
kserokopiarek i ich czesci zamiennych w katalogach konkurencyjnego dostawcy nie umozliwiala mu
korzystania w sposéb bezprawny z powszechnej znajomosci znaku towarowego konkurenta, poniewaz
w omawianym przypadku odbiorcy nie kojarzyli reputacji znaku z produktami konkurenta®. Sad
krajowy bedzie zatem musial, moim zdaniem, ustali¢, czy odtwarzanie wizerunku produktu Nintendo,
takiego jak pilot do konsoli gier wideo do celéw sprzedazy akcesorium do tego pilota nie pociaga za
soba wprowadzenia w btad lub zwodzenia konsumentéw.

83. Wreszcie, w odniesieniu do warunku polegajacego na braku spowodowania utrudnien dla zwyklego
uzywania wzoru wspélnotowego uwazam, ze do strony bedacej posiadaczem prawa do wzoru
wspdlnotowego nalezy przedstawienie, w stosownym przypadku, dowodéw spowodowania takich
utrudnien, a do sadu krajowego — zbadanie tych dowodéw.

84. W $wietle wszystkich powyzszych okoliczno$ci uwazam, ze art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze pojecie ,dzialann odtwarzania w celach cytowania”
obejmuje okoliczno$¢ wykorzystywania przez osobe trzecia wizerunku produktéw zawierajacych
chronione wzory wspdlnotowe w celu sprzedazy swoich wlasnych produktéw. Do sadu krajowego
nalezy zbadanie, czy to dzialanie odtwarzania jest zgodne z praktyka uczciwego handlu i nadmiernie
nie utrudnia zwyklego uzywania wzoru i czy jest wskazane zrédto.

36 Zobacz wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google Francja i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 84).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczaca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsiebiorstwa wobec konsumentéw na rynku wewnetrznym oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE
i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzadzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 2005, L 149,
s. 22).

38 Zobacz wyrok z dnia 25 pazdziernika 2001 r., Toshiba Europe (C-112/99, EU:C:2001:566, pkt 58).
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V — Whioski

85. Wobec calo$ci powyzszych rozwazan proponuje, aby udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi na pytania
prejudycjalne przedstawione przez Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Diisseldorfie,
Niemcy):

1)

2)

3)

4)

16

Artykul 79 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspolnotowych w zwiazku z art. 6 pkt 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 sposéb, ze orzeczenia wydane przez sad
krajowy w przedmiocie dodatkowych zadan sformulowanych w ramach powédztwa o naruszenie
prawa wobec dwdch wspélpozwanych majacych siedzibe w dwoéch réznych panstwach
cztonkowskich, takich jak odszkodowania za szkode, zniszczenia lub wycofania ze sprzedazy
podrobionych produktéw, zwrotu kosztéw adwokackich czy tez opublikowania wyroku, maja
skutek prawny na calym terytorium Unii Europejskiej.

Artykul 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze pojecie
»innych sankcji” odnosi si¢ do zadan, takich jak zniszczenia podrobionych produktéw, wycofania
tych produktéw ze sprzedazy oraz opublikowania wyroku. Natomiast Zzadania dotyczace
odszkodowania za szkode, uzyskania informacji na temat rachunkéw przedsigbiorstwa oraz zwrotu
kosztéw adwokackich nie mieszcza si¢ w zakresie tego pojecia.

Artykut 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 oraz art. 8 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczacego prawa wlasciwego dla
zobowiazan pozaumownych nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze prawem wlasciwym dla
sformutowanych w ramach powdédztwa o naruszenie prawa dodatkowych Zzadan, dotyczacych
zniszczenia podrobionych produktéw, lub wycofania tych produktéw ze sprzedazy, opublikowania
wyroku, odszkodowania za szkode, uzyskania informacji na temat rachunkéw przedsiebiorstwa
oraz zwrotu kosztéw adwokackich jest prawo obowiazujace na terytorium panstwa
czlonkowskiego, w ktérym nastapilo lub moze nastapi¢ zdarzenie powodujace naruszenie.
W niniejszej sprawie zdarzeniem powodujagcym naruszenie jest wytwarzanie podrabianych
produktow.

Artykul. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze pojecie
»dzialan odtwarzania w celach cytowania” obejmuje okoliczno$¢ wykorzystywania przez osobe
trzecia wizerunku produktéw zawierajacych chronione wzory wspdélnotowe w celu sprzedazy
swoich wlasnych produktéw. Do sadu krajowego nalezy zbadanie, czy to dzialanie odtwarzania jest
zgodne z praktyka uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudnia zwyklego uzywania wzoru i czy jest
wskazane zZrédlo.

ECLILEU:C:2017:146



	Opinia rzecznika generalnego
	I – Ramy prawne
	A – Rozporządzenie nr 44/2001
	B – Rozporządzenie nr 6/2002
	C – Rozporządzenie Rzym II

	II – Ramy faktyczne
	III – Pytania prejudycjalne
	IV – Moja analiza
	A – W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego
	B – W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego
	1. W przedmiocie pojęcia „innych sankcji”
	2. W przedmiocie prawa właściwego dla dodatkowych żądań

	C – W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

	V – Wnioski


