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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 13 lutego 2014 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wlasnos¢ intelektualna — Wzory wspélnotowe — Rozporzadzenie (WE)
nr 6/2002 — Artykul 7 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 88 i art. 89 ust. 1 lit. a) i d) —
Niezarejestrowany wzér wspélnotowy — Ochrona — Udostepnienie publiczne — Nowos$¢ —

Postepowanie o naruszenie — Ciezar dowodu — Przedawnienie — Prekluzja — Prawo
znajdujace zastosowanie
W sprawie C-479/12
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r.,
ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 25 pazdziernika 2012 r., w postepowaniu:
H. Gautzsch Grof8handel GmbH & Co. KG
przeciwko
Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH,
TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: M. Ilesi¢, prezes izby, C.G. Fernlund, A. O Caoimh, C. Toader i E. Jaraiiinas
(sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,
sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu spétki Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH przez A. Rinklera,
Rechtsanwalt,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez G. Brauna oraz F. Bulsta, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 5 wrze$nia 2013 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wyrok

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 7 ust. 1, art. 11
ust. 2, art. 19 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 lit. a) i d) rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu toczacego sie miedzy H. Gautzsch GrofShandel
GmbH & Co. KG (zwana dalej ,spétka Gautzsch GrofShandel”) a Miinchener Boulevard Mébel Joseph
Duna GmbH (zwana dalej ,spotka MBM Joseph Duna”) w przedmiocie wszczetego przez spétke MBM
Joseph Duna przeciwko spétce Gautzsch Grof$handel postepowania o naruszenie niezarejestrowanego
wzoru wspodlnotowego.

Ramy prawne
Zgodnie z motywem 1 rozporzadzenia nr 6/2002:

»Ujednolicony system otrzymywania wzoru wspélnotowego, objetego jednolita ochrona z jednolitym
skutkiem w obrebie calego terytorium Wspdlnoty, realizowalby cele wspélnotowe ustanowione
w traktacie”.

Motywy 21 i 22 tego rozporzadzenia maja nastepujace brzmienie:

»(21) Wylaczny charakter prawa nadanego zarejestrowanemu wzorowi wspdlnotowemu jest zgodny
z jego wieksza pewnoscia prawna. Uznaje sie za wlasciwe, ze niezarejestrowanemu wzorowi
wspdlnotowemu powinno si¢ jednakze zapewni¢ prawo chroniagce wylacznie przed
kopiowaniem. Ochrona nie moze zatem obejmowac produktéw stanowigcych rezultat wzoru
stworzonego niezaleznie przez innego tworce. Niniejsze prawo powinno obejmowaé réwniez
handel produktami zawierajacymi naruszajace wzory.

(22) Egzekwowanie 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”.

Motyw 31 tego rozporzadzenia uscisla, co nastepuje:

»Niniejsze rozporzadzenie nie wyklucza stosowania do wzoréw chronionych jako wzory wspdlnotowe
ustawodawstw [prawa] o wlasno$ci przemystowej lub innych stosownych ustawodawstw [przepiséw
prawa] panstw czlonkowskich, takich jak odnoszace sie do ochrony wzoréw nabytej wraz z rejestracja
lub odnoszace sie¢ do niezarejestrowanych wzoréw, znakéw towarowych, patentéw oraz wzordéw
uzytkowych, nieuczciwej konkurencji lub odpowiedzialnosci cywilne;j”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 iz art. 1 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 wzdér wspdlnotowy, ktéry spetnia
warunki zawarte w tym rozporzadzeniu, jest chroniony jako ,niezarejestrowany wzér wspdlnotowy”,
jesli jest udostepniany publicznie w sposéb przewidziany w omawianym rozporzadzeniu.

Artykul 4 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytulowany ,Warunki ochrony”, stanowi w ust. 1, ze ochrona

wzoru jako wzoru wspélnotowego jest zapewniona jedynie w zakresie, w jakim jest on nowy i posiada
indywidualny charakter.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Nowo$¢”:
»WzOr uwaza sie za nowy, jesli identyczny wzér nie zostal udostepniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, przed data pierwszego publicznego
udostepnienia wzoru, o ktérego ochrone sie wnosi;

[...]”.
Artykul 6 ust. 1 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Indywidualny charakter”, przewiduje:

»WzOr jest uznany za posiadajacy indywidualny charakter, jesli calosciowe wrazenie, jakie wywoluje na
poinformowanym uzytkowniku, rézni si¢ od wrazenia, jakie wywiera na tym uzytkowniku wzér, ktéry
zostal udostepniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, przed data pierwszego publicznego
udostepnienia wzoru, o ktérego ochrone si¢ wnosi;

[...]7”.
Artykul 7 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Ujawnienie”, stanowi w ust. 1, ze:

»,Do celéw stosowania art. 5 i 6 uwaza si¢, ze wzdr zostal udostepniony publicznie, jezeli zostal
opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub
w inny sposéb ujawniony, przed data okreslona w art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. a) lub w art. 5
ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b), z wyjatkiem przypadkéw, gdy wydarzenia te nie mogly sta¢ sie
dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw $rodowiskom wyspecjalizowanym
w danej branzy, dzialajagcym we Wspoélnocie. Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jesli
zostal on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowania
poufnosci”.

Artykut 11 rozporzadzenia nr 6/2002, zatytulowany ,Czas trwania ochrony niezarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego”, przewiduje:

»1. Wzér spelniajacy wymagania sekcji 1 jest chroniony jako niezarejestrowany wzér wspdlnotowy
przez okres trzech lat, rozpoczynajacy sie od dnia, w ktérym zostal po raz pierwszy udostepniony
publicznie [we Wspdlnocie].

2. Do celéw ust. 1 uwaza sie, ze wzor zostal publicznie udostepniony we Wspdlnocie, jezeli zostal
w taki spos6b opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposéb ujawniony, ze
wydarzenia te mogly sta¢ si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw
srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspoélnocie. Wzoru nie uwaza sie
za udostepniony publicznie, jesli zostal on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub
dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci”.

Artykut 19 ust. 1 i 2 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Prawa ze wzoru wspdlnotowego”, stanowi:

»1. Zarejestrowany wzdér wspodlnotowy przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania
i zakazywania osobom trzecim jego uzywania, ktére nie maja jego zgody. Wyzej wymienione uzywanie
obejmuje w szczegdlnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub
uzywanie produktu, w ktérym wzor jest zawarty badz zastosowany, lub skltadowanie takiego produktu
w tych celach.
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2. Jednakze wlasciciel niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego nabywa prawo zakazu dziatan
wymienionych w ust. 1 wylacznie w przypadku, jezeli sporne uzywanie wynika z nasladowania
chronionego wzoru.

Sporne[go] uzywani[a] nie uwaza si¢ za wynikajace ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli
nasladowanie jest wynikiem pracy twoércy, ktéry [co do ktérego] mozna uzna¢, ze nie znal wzoru
ujawnionego przez wlasciciela”.

Zgodnie z art. 88 wspomnianego rozporzadzenia, zatytutlowanym , Prawo wlasciwe”:
»1. Sady w sprawach wzoréw wspdlnotowych stosuja przepisy niniejszego rozporzadzenia.

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

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

Artykul 89 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Sankcje w postepowaniu o naruszenie”, stanowi
w ust. 1:

»W przypadku gdy sad w sprawach wzoréw wspélnotowych uzna w postgpowaniu o naruszenie lub
przeciwko dzialaniom grozacym naruszeniem, ze pozwany naruszyl [wzdér wspdlnotowy] lub ze z jego
strony istnieje grozba naruszenia wzoru wspdlnotowego, wdéwczas stosuje, jesli nie stoja temu na
przeszkodzie wazne powody, nastepujace $rodki:

a) zabraniajace pozwanemu kontynuowania dzialan, ktére naruszaja [wzér wspélnotowy] lub groza
naruszeniem wzoru wspdlnotowego;

b) zajecie podrobionych produktéw;

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

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

Postepowanie gldwne i pytania prejudycjalne

Z postanowienia odsylajacego wynika, ze strony w postepowaniu gléwnym prowadza handel meblami
ogrodowymi. Wséréd produktéw sprzedawanych przez spétke MBM Joseph Duna znajduje sie
sprzedawany w Niemczech pawilon ogrodowy z baldachimem, ktérego wzér zostal zaprojektowany
przez prezesa spélki jesienia 2004 r. W 2006 r. spétka Gautzsch GrofShandel rozpoczeta natomiast
sprzedaz pawilonu ogrodowego ,Athen”, produkowanego przez przedsigbiorstwo Zhengte, z siedziba
w Chinach.
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Spotka MBM Joseph Duna wszczeta przed Landgericht Diisseldorf (sadem okregowym w Diisseldorfie)
(Niemcy) postepowanie o naruszenie przeciwko spodlce Gautzsch Grofshandel, zadajac dla swego
wlasnego wzoru ochrony przyznawanej niezarejestrowanym wzorom wspélnotowym. W pozwie
zazadala, aby spoétka Gautzsch GrofShandel zaprzestala uzywania wspomnianego pawilonu, wydata
posiadane przez nig lub stanowiace jej wlasnos¢ produkty bedace niedozwolona kopia wzoru spéiki
MBM Joseph Duna celem ich zniszczenia oraz udzielita informacji o swoich dzialaniach, a takze aby
zostala obciazona obowiazkiem wyplaty odszkodowania za szkode wynikajaca z tych dziatan.

W uzasadnieniu pozwu spétka MBM Joseph Duna utrzymuje miedzy innymi, ze pawilon ,Athen”
stanowil kopie wzoru, ktérego ona jest wlascicielem i ktéry byl umieszczony w kwietniu i maju
2005 r. w wydanym przez nia ,magazynie z nowosciami — MBM”, udostepnionym gléwnym
przedsiebiorstwom zajmujacym sie sprzedaza mebli oraz mebli ogrodowych, a takze niemieckim
zwiazkom kupcow mebli.

Spotka Gautzsch GrofShandel sprzeciwila sie¢ tym zadaniom, utrzymujac, ze pawilon ,Athen” zostal
samodzielnie zaprojektowany przez producenta Zhengte na poczatku 2005 r. bez znajomosci wzoru
spotki MBM Joseph Duna. Poinformowala, ze pawilon ten zostal co najmniej w marcu 2005 r.
zaprezentowany europejskim klientom na stoisku wystawowym spétki Zhengte w Chinach i ze model
ten zostal w czerwcu 2005 r. dostarczony spélce Kosmos z siedziba w Belgii. Podniosta réwniez, ze
spolka MBM Joseph Duna wiedziala o istnieniu tego wzoru od wrze$nia 2005 r., za§ od sierpnia
2006 r. wiedziala o jego sprzedazy, a w zwiazku z tym powotlala sie w swojej linii obrony na zarzut
przedawnienia i prekluzji.

Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze z uwagi na uplyw trzyletniego okresu ochronnego dla
niezarejestrowanych wzoréw wspélnotowych nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie dwdch
pierwszych zadan pozwu, dotyczacych zaprzestania uzywania wzoru pawilonu ,Athen” oraz wydania
skopiowanych produktéw. Sad ten, orzekajac w przedmiocie pozostalych zadan, nakazal spoélce
Gautzsch Grofihandel dostarczy¢ informacji o jej dzialaniach oraz stwierdzil ciazacy na niej obowiazek
naprawienia szkody finansowej wynikajacej z jej dziatan.

Apelacja wniesiona przez spétke Gautzsch GrofShandel od tego wyroku zostala oddalona przez sad
apelacyjny, ktéry uznal, ze na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 lit. a) i d) rozporzadzenia
nr 6/2002, oraz niemieckiej ustawy o ochronie prawnej wzoréw dwa pierwsze zadania byly od
poczatku zasadne i ze spétka MBM Joseph Duna faktycznie miala prawo do uzyskania zadanych
informacji oraz do odszkodowania.

W ramach wszczetego przez spétke Gautzsch Groflhandel przed sadem odsylajacym postepowania
rewizyjnego sad ten, rozpatrujac okoliczno$ci sporu w postepowaniu gtéwnym, stawia sobie pytanie
o zakres pojecia ,udostepnienia”, zawartego miedzy innymi w art. 7 ust. 1 i w art. 11 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002, celem ustalenia, czy niezarejestrowany wzdr, o ktérego ochrone sie wnosi,
zostal udostepniony publicznie w rozumieniu tego rozporzadzenia i czy wzoér strony przeciwnej byl
wcze$niej publicznie udostepniony.

Ponadto sad odsylajacy stawia sobie pytanie, czy dowdd na skopiowanie niezarejestrowanego wzoru, jak
réwniez przedawnienie i prekluzja, na ktére spdétka Gautzsch GrofShandel powoluje sie w obronie
wobec zarzutu skopiowania, sa regulowane przez prawo Unii, czy tez kwestie te podlegaja prawu
krajowemu. Powzigl on réwniez watpliwosci co do tego, czy prawo znajdujace zastosowanie wobec
zadan zniszczenia skopiowanych produktéw w catej Unii Europejskiej, jak réwniez uzyskania informacji
o dzialaniach autora kopii oraz naprawienia szkody wynikajacej z tych dzialan jest prawem krajowym
jego siedziby czy prawem panstwa czlonkowskiego, w ktérym dopuszczono si¢ czyndw polegajacych na
kopiowaniu.
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23 W tych okoliczno$ciach Bundesgerichtshof postanowil zawiesi¢ postepowanie i przedtozy¢ Trybunalowi
nastepujace pytania prejudycjalne:

»1) Czy art. 11 ust. 2 rozporzadzenia [nr 6/2002] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze wzér moze

3)

4)

5)

6)

sta¢ sie dostatecznie znany $srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dzialajacym w Unii
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaly udostepnione
handlowcom?

Czy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia [nr 6/2002] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze
wzor, mimo ze zostal ujawniony osobom trzecim bez wyraznego albo dorozumianego warunku
zachowania poufnosci, nie mégt sta¢ sie znany srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy
dziatajacym w Unii podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, jesli:

a) zostal ujawniony wylacznie jednemu przedsigbiorstwu nalezacemu do $rodowisk
wyspecjalizowanych; lub

b) zostal przedstawiony w pomieszczeniu wystawowym przedsigbiorstwa z Chin, znajdujacym sie
poza zwyklym zakresem obserwacji rynku?

a) Czy art. 19 ust. 2 rozporzadzenia [nr 6/2002] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze na
wlascicielu niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego ciazy obowiazek udowodnienia, Ze
sporne uzywanie wynika z nasladowania chronionego wzoru?

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie trzecie lit. a):

Czy ciezar dowodu zostaje odwrécony albo czy wilasciciel niezarejestrowanego wzoru
wspélnotowego moze skorzysta¢ z ulatwienia w przeprowadzeniu dowodu, jesli pomiedzy

wzorem a spornym uzywaniem wystepuja istotne podobieristwa?

a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszen niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego zgodnie
z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [nr 6/2002] ulega przedawnieniu?

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie czwarte lit. a):
Czy to przedawnienie regulowane jest prawem Unii, a jesli tak, to ktérym przepisem?

a) Czy roszczenie o zaniechanie naruszen niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowemu zgodnie
z art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia [nr 6/2002] podlega prekluzji?

b) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie piate lit. a):

Czy prekluzja tego prawa jest regulowana prawem Unii, a jesli tak, to ktérym przepisem?
Czy art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia [nr 6/2002] nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze do
roszczen o zniszczenie, o udzielenie informacji oraz o odszkodowanie podnoszonych
w odniesieniu do calego terytorium Unii z powodu naruszenia niezarejestrowanego wzoru

wspolnotowego nalezy stosowaé prawo panstwa czlonkowskiego, w ktérym naruszenie miato
miejsce?”.
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W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Sad odsylajacy zauwaza, ze sad apelacyjny uznal, iz rozpatrywany w postepowaniu gléwnym wzér
pawilonu ogrodowego spétki MBM Joseph Duna zostal po raz pierwszy udostepniony publicznie
w kwietniu i maju 2005 r. podczas rozpowszechniania ,magazynu z nowo$ciami - MBM”,
zawierajacego rysunki tego modelu, w liczbie 300-500 egzemplarzy, wsréd sprzedawcéw
i posrednikéw handlowych, jak réwniez wsréd dwoéch niemieckich zwiazkéw kupcéw meblowych.

W swietle tych okoliczno$ci sad odsytajacy stawia sobie pytanie, czy przekazanie handlowcom rysunku
tego modelu wystarczy, by uzna¢, ze mégl on sta¢ sie znany srodowiskom wyspecjalizowanym w danej
branzy dzialajacym w Unii podczas zwyklego toku prowadzenia spraw w rozumieniu art. 11 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002. Sad odsylajacy wskazuje w tym wzgledzie, ze wedlug niektérych do
srodowisk wyspecjalizowanych zaliczaja sie jedynie takie osoby, ktére w ramach danej branzy zajmuja
sie tworzeniem wzoréw oraz rozwojem i wytwarzaniem produktéw zgodnie z tymi wzorami. Zgodnie
z tym pogladem do $rodowisk wyspecjalizowanych nie zaliczaja si¢ sprzedawcy jako ogél, lecz tylko ci
sposrod nich, ktérzy wywieraja ksztaltujacy wplyw na wzornictwo produktu, ktéry wprowadzaja do
sprzedazy.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze taka wykladania pojecia ,$rodowisk wyspecjalizowanych” nie wynika
z brzmienia art. 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002.

Jak bowiem podkreslaja Komisja w swoich uwagach przedlozonych Trybunalowi oraz rzecznik
generalny w pkt 34 i nast. opinii, art. 11 ust. 2 tego rozporzadzenia nie zawiera ograniczen co do
charakteru dziatann oséb fizycznych lub prawnych, ktére moga by¢ uznane za wchodzace w sklad
srodowisk wyspecjalizowanych danej branzy. Ponadto ze sformulowania tego przepisu -—
a w szczegolnosci z tego, ze jako jeden ze sposobow publicznego udostepnienia niezarejestrowanych
wzoréw wspolnotowych przewiduje on wykorzystanie w handlu i ze celem oceny, czy okolicznos$ci
skladajace si¢ na udostepnienie mogly by¢ dostatecznie znane $rodowiskom wyspecjalizowanym,
nakazuje uwzgledni¢ ,zwykly tok prowadzenia spraw” — mozna wywie$¢, ze handlowcy, ktérzy nie
uczestniczyli w tworzeniu rozpatrywanego produktu, nie moga by¢ co do zasady wykluczeni z kregu
0sdb, ktére moga by¢ uznane za wchodzace w sklad srodowisk wyspecjalizowanych.

Takie wykluczenie prowadziloby ponadto do ograniczenia ochrony niezarejestrowanych wzoréw
wspoélnotowych, ktére to ograniczenie nie znajduje jednak poparcia w innych przepisach i motywach
rozporzadzenia nr 6/2002.

Kwestia tego, czy rozpowszechnienie niezarejestrowanego wzoru wsréd handlowcéw danej branzy
dzialajacych w Unii wystarczy, by uzna¢, ze wzér ten mogl sta¢ sie dostatecznie znany srodowiskom
wyspecjalizowanym w tej branzy podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, pozostaje jednak kwestig
faktyczng, ktérej ustalenie zalezy od dokonania przez sad rozpoznajacy sprawy z zakresu wzoréw
wspdlnotowych oceny konkretnych okolicznosci danej sprawy.

W rezultacie na pytanie pierwsze trzeba udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: wyktadni art. 11 ust. 2
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze mozna uzna¢, iz niezarejestrowany wzor
mogl stac¢ sie dostatecznie znany dziatajacym w Unii, wyspecjalizowanym w danej branzy srodowiskom
podczas zwyklego toku prowadzenia spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaly udostepnione handlowcom
dzialajacym w tej branzy; ocena tego pozostaje jednak w gestii sadu rozpoznajacego sprawy z zakresu
wzoréw wspoélnotowych w $wietle konkretnych okolicznosci rozpatrywanej przez niego sprawy.
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W przedmiocie pytania drugiego

Sad odsylajacy powiadamia, ze sad apelacyjny przyjal, iz rozpatrywany w postepowaniu gléwnym wzér
spolki MBM Joseph Duna jest nowy w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002,
poniewaz uznal, ze Srodowiska wyspecjalizowane w danej branzy nie mogly podczas zwyktego toku
prowadzenia spraw zapoznal si¢ z wzorem ,Athen”, zaprezentowanym w 2005 r. w pomieszczeniach
wystawowych przedsigbiorstwa Zhengte w Chinach i spéice Kosmos w Belgii.

W Swietle tych uwag sad odsylajacy stawia sobie pytanie, czy art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze wzér, mimo ze zostal ujawniony
osobom trzecim bez wyraznego albo dorozumianego warunku zachowania poufnosci, mégl podczas
zwyklego toku prowadzenia spraw nie sta sie dostatecznie znany $rodowiskom wyspecjalizowanym
w danej branzy dzialajacym w Unii, jesli zostal ujawniony wylacznie jednemu przedsigbiorstwu tej
branzy lub zostal przedstawiony wylacznie w pomieszczeniu wystawowym przedsiebiorstwa majacego
siedzibe poza ,zwyklym zakresem obserwacji rynku”.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze ze sformulowania art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 6/2002 wynika, iz po to, aby uzna¢, ze wzér zostal udostepniony publicznie do celéw zastosowania
art. 5 i 6 tego rozporzadzenia, nie wymaga si¢, aby okolicznosci skladajace sie na udostepnienie
wydarzyly sie na terytorium Unii.

Jednakze zgodnie z tym samym przepisem nie mozna uznaé, ze wzér zostal udostepniony, jezeli
okolicznosci skladajace sie na ujawnienie nie mogly stac si¢ dostatecznie znane podczas zwyklego toku
prowadzenia spraw S$rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym w Unii. Kwestia
tego, czy osoby wchodzace w skiad tych s$rodowisk mogly dostatecznie powzia¢ wiedze na temat
wydarzen, ktére odbyly sie poza terytorium Unii, pozostaje kwestia faktyczng, ktdrej ustalenie zalezy
od dokonania przez sad rozpoznajacy sprawy z zakresu wzoréw wspélnotowych oceny konkretnych
okoliczno$ci danej sprawy.

Podobnie jesli chodzi o kwestie tego, czy udostepnienie wzoru tylko jednemu przedsigbiorstwu z danej
branzy na terytorium Unii wystarczy, aby uznaé, ze srodowiska wyspecjalizowane tej branzy podczas
zwyklego toku prowadzenia spraw mogly dostatecznie powzia¢ o tym wiedze. Nie mozna bowiem
wykluczy¢, ze w pewnych okolicznosciach takie ujawnienie wystarczy.

W $wietle tych uwag na pytanie drugie trzeba udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: wykladni art. 7 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten sposob, ze mozna uznaé, iz
niezarejestrowany wzo6r, mimo ze zostal ujawniony osobom trzecim bez wyraznego albo
dorozumianego warunku zachowania poufnosci, mégt podczas zwyklego toku prowadzenia spraw nie
sta¢ sie dostatecznie znany $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy dzialajacym w Unii, jesli
zostal ujawniony wylacznie jednemu przedsigbiorstwu tej branzy lub zostal przedstawiony wylacznie
w pomieszczeniu wystawowym przedsiebiorstwa majacego siedzibe poza terytorium Unii; jednak ocena
tego pozostaje w gestii sadu rozpoznajacego sprawy z zakresu wzoréw wspdlnotowych w $wietle
konkretnych okoliczno$ci rozpatrywanej przez niego sprawy.

W przedmiocie pytania trzeciego

Sad odsytajacy powiadamia, ze sad apelacyjny orzekl, iz wzor spétki Gautzsch Grofshandel nie stanowit
samodzielnego rezultatu pracy twdrczej, lecz kopie wzoru sp6tki MBM Joseph Duna, oraz uznal, ze ta
ostatnia korzystala z ulatwienia w przeprowadzeniu dowodu w tym wzgledzie, biorac pod uwage
»obiektywnie stwierdzone istotne podobienistwa” pomiedzy tymi dwoma wzorami.
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W $wietle tych okolicznosci sad odsylajacy stawia sobie pytanie, czy art. 19 ust. 2 rozporzadzenia
nr 6/2002 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze na wlascicielu niezarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego ciazy obowiazek udowodnienia, Ze sporne uzywanie wynika z nasladowania tego
wzoru, a jesli tak, czy ciezar dowodu zostaje odwrdcony albo czy mozna skorzysta¢ z ulatwienia
w przeprowadzeniu dowodu, jesli pomiedzy tym wzorem a wzorem, ktérego uzywanie jest
kwestionowane, wystepuja ,istotne podobienstwa”.

W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze art. 19 rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry dotyczy, jak wskazuje na
to jego tytul, praw ze wzoru wspdlnotowego, nie zawiera wyraznych norm dotyczacych
przeprowadzania dowodu.

Jednakze jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 67-74 opinii, odnoszac sie do prawa o znakach
towarowych, gdyby kwestia ciezaru wykazania, ze sporne uzywanie wynika z nasladowania chronionego
wzoru, podlegala prawu krajowemu panstw czlonkowskich, wynikaloby z tego, ze wlasciciele wzoréw
wspolnotowych mogliby oczekiwa¢ ochrony o réznym zasiegu w zaleznosci od obowiazujacych
przepiséw, a tym samym cel jednolitej ochrony wywolujacej te same skutki na calym terytorium Unii,
jaki wynika miedzy innymi z motywu 1 rozporzadzenia nr 6/2002, nie zostalby osiagniety (zob.
analogicznie wyrok z dnia 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz.
s. [-8735, pkt 73).

Biorac pod uwage ten cel, jak réwniez systematyke i ekonomie art. 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002,
nalezy stwierdzi¢, ze jesli wtasciciel chronionego wzoru powotuje si¢ na prawo ustanowione w akapicie
pierwszym tego przepisu, to ciezar udowodnienia, iz sporne uzywanie wynika z nasladowania tego
wzoru, cigzy na tym wlascicielu, podczas gdy w ramach akapitu drugiego tego przepisu do strony
przeciwnej nalezy udowodnienie, ze sporne uzywanie wynika z niezaleznej pracy twoérczej.

Ponadto poniewaz rozporzadzenie nr 6/2002 nie ustala zasad przeprowadzania dowodu, z art. 88
wynika, ze zasady te sg okreSlone przez prawo krajowe panstw czlonkowskich. Jednakze zgodnie
z orzecznictwem panstwa czlonkowskie powinny, na podstawie zasad réwnowaznosci i skutecznosci,
zapewni¢, by zasady postepowania dowodowego nie byly mniej korzystne od tych majacych
zastosowanie do podobnych $rodkéw prawa krajowego oraz aby nie czynily one wykonywania przez
jednostke praw przyznanych jej przez prawo Unii praktycznie niemozliwym lub nadmiernie
utrudnionym (zob. podobnie wyrok z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie C-55/06 Arcor, Zb.Orz.
s. [-2931, pkt 191).

Tym samym, jak zauwazyta Komisja, jesli sad rozpoznajacy sprawy z zakresu wzoréw wspdlnotowych
stwierdzi, ze okolicznos$¢, iz wymagany ciezar dowodu spoczywa na wlascicielu chronionego wzoru,
moze czyni¢ niemozliwym lub nadmiernie utrudnionym przeprowadzenie takiego dowodu, sad 6w jest
obowigzany, w celu zapewnienia poszanowania zasady skuteczno$ci, do zastosowania wszelkich
$rodkéw proceduralnych przystugujacych mu zgodnie z prawem krajowym celem zaradzenia tej
trudno$ci (zob. analogicznie wyroki: z dnia 7 wrze$nia 2006 r. w sprawie C-526/04 Laboratoires
Boiron, Zb.Orz. s. 1-7529, pkt 55; z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-264/08 Direct Parcel
Distribution Belgium, Zb.Orz. s. 1-731, pkt 35). W odpowiednim wypadku moze w ten sposob
zastosowa¢ normy prawa krajowego przewidujace dostosowanie lub ztagodzenie ciezaru dowodu.

W rezultacie na pytanie trzecie trzeba udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: wykladni art. 19 ust. 2 akapit
pierwszy rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywaé w ten sposéb, ze na wlascicielu chronionego
wzoru ciazy obowiazek udowodnienia, iz sporne uzywanie wynika z nasladowania tego wzoru.
Jednakze jesli sad rozpoznajacy sprawy z zakresu wzoréw wspolnotowych stwierdzi, ze okolicznos¢, iz
wymagany ciezar dowodu spoczywa na wilascicielu chronionego wzoru, moze czyni¢ niemozliwym lub
nadmiernie utrudnionym przeprowadzenie takiego dowodu, sad 6w jest obowiazany, w celu
zapewnienia poszanowania zasady skuteczno$ci, do zastosowania wszelkich srodkéw proceduralnych
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przystugujacych mu zgodnie z prawem krajowym celem zaradzenia tej trudnosci, w tym,
w odpowiednim wypadku, norm prawa krajowego przewidujacych dostosowanie lub zlagodzenie
ciezaru dowodu.

W przedmiocie pytan czwartego i pigtego

Sad odsylajacy powiadamia w pierwszej kolejnosci, ze sad apelacyjny stwierdzil, iz prawo zakazu, na
podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, dzialann polegajacych na
kopiowaniu wzoru nie przedawnilo si¢ w dniu wniesienia skargi. W $wietle tej okolicznosci sad
odsylajacy stawia sobie pytanie, czy prawo to podlega przedawnieniu, a jeli tak, czy reguluje to prawo
Unii. Sad odsylajacy zauwaza w tym wzgledzie, ze rozporzadzenie nr 6/2002 nie zawiera postanowien
szczegélnych w tym zakresie, lecz art. 89 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje, iz sad rozpoznajacy
sprawy z zakresu wzoréw wspdlnotowych naklada kare w wypadku stwierdzenia naruszenia, ,jesli nie
stoja temu na przeszkodzie wazne powody”.

W drugiej kolejnosci sad odsylajacy zauwazyl, ze sad apelacyjny oddalit wysuniety przez spodtke
Gautzsch GrofShandel zarzut prekluzji, a w zwigzku z tym stawia sobie réwniez pytanie, czy — a jesli
tak, to w jakich okolicznosciach — roszczenie o zaniechanie naruszen zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 89
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002 moze podlega¢ prekluzji. Zdaniem tego sadu nalezy okreslic,
czy okoliczno$ci pozwalajace spélce Gautzsch GrofShandel powolac sie na prekluzje naleza do kategorii
»waznych powodéw” w rozumieniu tego ostatniego przepisu rozporzadzenia.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze rozporzadzenie nr 6/2002 nie zawiera zadnych postanowien
odno$nie do przedawnienia i prekluzji, na jakie mozna powota¢ si¢ w obronie w wypadku
postepowania wszczetego na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia.

Pojecie ,waznych powodéw” w rozumieniu art. 89 ust. 1 tego rozporzadzenia dotyczy okoliczno$ci
faktycznych wlasciwych danej sprawie (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
C-316/05 Nokia, Zb.Orz. s. 1-12083, pkt 38). W rezultacie nie obejmuje ono przedawnienia i prekluzji,
ktére stanowia okoliczno$ci prawne.

Tym samym zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 przedawnienie i prekluzja, na ktére
mozna powolaé si¢ w obronie w postepowaniu o naruszenie wszczetym na podstawie art. 19 ust. 2
i art. 89 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia, sa regulowane przez prawo krajowe, ktére nalezy stosowaé
z zastrzezeniem poszanowania zasad rownowaznos$ci i skutecznosci, ktérych tre§¢ zostata
przypomniana w pkt 42 niniejszego wyroku [zob. réwniez analogicznie wyroki: z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawach potaczonych od C-295/04 do C-298/04 Manfredi i in., Zb.Orz. s. I-6619, pkt 77—80; z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex (UK), Zb.Orz. s. I-817, pkt 32, 40; z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie C-246/09 Bulicke, Zb.Orz. s. I-7003, pkt 25; z dnia 8 wrze$nia 2011 r. w sprawie
C-177/10 Rosado Santana, Zb.Orz. s. I-7907, pkt 89, 90, 92, 93; a takze z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie C-591/10 Littlewoods Retalil i in., pkt 27].

W rezultacie na pytania czwarte i pigte trzeba udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: przedawnienie
i prekluzja, na ktére mozna powola¢ si¢ w obronie w postepowaniu o naruszenie wszczetym na
podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 6/2002, sa regulowane przez prawo
krajowe, ktére nalezy stosowac z zastrzezeniem poszanowania zasad réwnowaznosci i skutecznosci.

W przedmiocie pytania szostego

Sad odsylajacy, stwierdziwszy, ze sad apelacyjny nie wskazal przepiséw majacych zastosowanie do
zadan zniszczenia skopiowanych produktéw, uzyskania informacji na temat dziatan spétki Gautzsch
GrofShandel i naprawienia szkody wynikajacej z tych dziatan, stawia sobie pytanie, czy Zadania te
podlegaja prawu krajowemu panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium zadania te sa
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podnoszone, czy tez art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy interpretowaé w ten sposéb,
ze wspomniane zadania sa regulowane przez prawo panstw czlonkowskich, w ktérych dopuszczono sie
czynéw w postaci kopiowania wzoréw. Sad odsylajacy zauwaza w tym wzgledzie, ze jedyne powigzanie
z prawem panstwa czlonkowskiego mogloby by¢ uzasadnione w szczegdlnosci z punktu widzenia
skutecznego stosowania prawa, lecz art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 stoi w sprzecznosci
z tym rozwigzaniem.

Co sie tyczy w pierwszej kolejnosci zadania zniszczenia skopiowanych produktéw, z art. 89 ust. 1
rozporzadzenia nr 6/2002, ktéry w lit. a) dotyczy zakazu kontynuowania dziatari naruszajacych wzoér
wspdlnotowy lub grozacych jego naruszeniem, a w lit. b) i ¢) zajecia podrobionych produktéw oraz
materialéw i narzedzi do tego wykorzystanych, wynika, ze zniszczenie tych produktéw stanowi czes$é
»innych sankcji, odpowiednich w okreslonych okoliczno$ciach” wymienionych w lit. d). Z tego wynika,
ze na podstawie art. 89 ust. 1 lit. d) owego rozporzadzenia prawem znajdujacym zastosowanie do tego
zadania jest prawo — w tym prawo prywatne miedzynarodowe — panstwa czlonkowskiego, w ktérym
dopuszczono si¢ czynéw w postaci naruszenia lub grozby naruszenia wzoru wspélnotowego.

Co sie tyczy w drugiej kolejnosci zadan naprawienia szkody wynikajacej z dzialan sprawcy naruszenia
lub grozby naruszenia wzoru wspélnotowego i uzyskania — celem okreslenia rozmiaru tej szkody —
informacji na temat tych dzialan, nalezy stwierdzi¢, ze obowigzek przedstawienia takich informacji
i naprawienia poniesionej szkody nie stanowi natomiast sankcji w rozumieniu art. 89 rozporzadzenia
nr 6/2002.

Tym samym zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002 prawo majace zastosowanie do zadan
okreslonych w poprzednim punkcie niniejszego wyroku stanowi prawo krajowe sadu rozpoznajacego
sprawy z zakresu wzoréw wspélnotowych, w tym prawo prywatne miedzynarodowe. Potwierdza to
skadinad brzmienie motywu 31 tego rozporzadzenia, zgodnie z ktérym rozporzadzenie nie wyklucza
stosowania do wzoréw chronionych jako wzory wspélnotowe prawa panstw czlonkowskich
dotyczacych odpowiedzialno$ci cywilnej.

W $wietle tych uwag na pytanie szoste trzeba udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: wyktadni art. 89 ust. 1
lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze zadania zniszczenia podrobionych
produktéw sa regulowane prawem — w tym prawem prywatnym miedzynarodowym - panstwa
czlonkowskiego, w ktérym dopuszczono sie czynéw w postaci naruszenia lub grozby naruszenia wzoru
wspoélnotowego. Zadania naprawienia szkody wynikajacej z dzialan sprawcy naruszenia i uzyskania —
celem okreslenia rozmiaru tej szkody — informacji na temat tych dziatan sa regulowane, zgodnie
z art. 88 wust. 2 tego rozporzadzenia, prawem krajowym, w tym prawem prywatnym
miedzynarodowym, sadu rozpoznajacego sprawy z zakresu wzoréw wspélnotowych, ktéry rozpatruje
dang sprawe.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:
1) Wiykladni art. 11 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorow wspolnotowych nalezy dokonywa¢ w ten sposob, ze mozna uznad, iz

niezarejestrowany wzor mogl stac¢ sie dostatecznie znany dzialajacym w Unii Europejskiej,
wyspecjalizowanym w danej branzy s$rodowiskom podczas zwyklego toku prowadzenia
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spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaly udostepnione handlowcom dzialajacym w tej branzy;
ocena tego pozostaje jednak w gestii sadu rozpoznajacego sprawy z zakresu wzorow
wspolnotowych w $wietle konkretnych okolicznos$ci rozpatrywanej przez niego sprawy.

Wykladni art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten
sposob, Ze mozna uznad, iZ niezarejestrowany wzor, mimo ze zostal ujawniony osobom
trzecim bez wyrainego albo dorozumianego warunku zachowania poufnosci, mégl podczas
zwyklego toku prowadzenia spraw nie sta¢ si¢ dostatecznie znany $rodowiskom
wyspecjalizowanym w danej branzy dzialajacym w Unii, jesli zostal ujawniony wylacznie
jednemu przedsiebiorstwu tej branzy lub zostal przedstawiony wylacznie w pomieszczeniu
wystawowym przedsiebiorstwa majacego siedzibe poza terytorium Unii; jednak ocena tego
pozostaje w gestii sadu rozpoznajacego sprawy z zakresu wzorow wspolnotowych w swietle
konkretnych okolicznosci rozpatrywanej przez niego sprawy.

Wykladni art. 19 ust. 2 akapit pierwszy rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywac¢ w ten
sposob, ze na wlascicielu chronionego wzoru ciazy obowiazek udowodnienia, iz sporne
uzywanie wynika z nasladowania tego wzoru. Jednakze jesli sad rozpoznajacy sprawy
z zakresu wzoréw wspolnotowych stwierdzi, ze okoliczno$¢, iz wymagany ciezar dowodu
spoczywa na wlascicielu chronionego wzoru, moze czyni¢ niemozliwym lub nadmiernie
utrudnionym przeprowadzenie takiego dowodu, sad 6w jest obowiazany, w celu zapewnienia
poszanowania zasady skutecznosci, do zastosowania wszelkich $rodkéow proceduralnych
przystugujacych mu zgodnie z prawem krajowym celem zaradzenia tej trudnosci, w tym,
w odpowiednim wypadku, norm prawa krajowego przewidujacych dostosowanie lub
zlagodzenie ciezaru dowodu.

Przedawnienie i prekluzja, na ktére mozna powolal si¢ w obronie w postepowaniu
o naruszenie wszczetym na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 6/2002, sa regulowane przez prawo krajowe, ktore nalezy stosowac z zastrzezeniem
poszanowania zasad rownowaznosci i skutecznosci.

Wykladni art. 89 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nalezy dokonywa¢ w ten sposdb, ze
zadania zniszczenia podrobionych produktéw sa regulowane prawem — w tym prawem

prywatnym miedzynarodowym - panstwa czlonkowskiego, w ktéorym dopuszczono sie
czynébw w postaci naruszenia lub grozby naruszenia wzoru wspdlnotowego. Zadania
naprawienia szkody wynikajacej z dzialan sprawcy naruszenia i uzyskania - celem

okreslenia rozmiaru tej szkody — informacji na temat tych dzialan sa regulowane, zgodnie
z art. 88 ust. 2 tego rozporzadzenia, prawem krajowym, w tym prawem prywatnym
miedzynarodowym, sadu rozpoznajacego sprawy z zakresu wzoréow wspolnotowych, ktéry
rozpatruje dana sprawe.

Podpisy
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