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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 5 wrze$nia 2019 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Artykul 97 ust. 5 — Jurysdykcja — Powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego —
Jurysdykcja sadéw panstwa czlonkowskiego, ,w ktérym mialo miejsce naruszenie” — Reklamy i oferty
sprzedazy zamieszczone na stronie internetowej i w portalach spolecznos$ciowych

W sprawie C-172/18

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sad apelacyjny
(Anglia i Walia) (wydzial cywilny), Zjednoczone Krélestwo] postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r.,
ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 5 marca 2018 r., w postepowaniu:

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

przeciwko

Heritage Audio SL,

Pedrowi Rodriguezowi Arribasowi,

TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, C. Lycourgos, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ (sprawozdawca) i I. Jarukaitis,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: L. Carrasco Marco, administratorka,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 stycznia 2019 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees i M. Crabtree przez M. McGuirk
i E. Cronana, solicitors, oraz przez J. Mossa, barrister,

* Jezyk postepowania: angielski.
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— w imieniu Heritage Audio SL i P. Rodrigueza Arribasa przez A. Stone’a i R. Croziera, solicitors, oraz
przez J. Reid, barrister,

— w imieniu rzadu niemieckiego poczatkowo przez T. Henzego, M. Hellmanna i J. Techerta,
nastepnie przez M. Hellmanna i J. Techerta, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnadde, E. Gippiniego Fourniera i M. Wilderspina,
dzialajacych w charakterze petnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 97 ust. 5 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.
2009, L 78, s. 1; sprostowania: Dz.U. 2016, L 71, s. 322; Dz.U. 2016, L 79, s. 44; Dz.U. 2016, L 261,
s. 10; Dz.U. 2016, L 267, s. 1; Dz.U. 2017, L 37, s. 28).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu pomiedzy AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham
Trustees (zwanym dalej ,BW Trustees”) i Markiem Crabtree a Heritage Audio SL i Pedrem
Rodriguezem Arribasem w przedmiocie powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku
towarowego wniesionego w zwigzku z podnoszonym naruszeniem praw przyznanych w szczegélnosci
przez unijny znak towarowy.

Ramy prawne

Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009, ktére zastgpilo i uchylito rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1),
zostalo zmienione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia
16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21; sprostowania: Dz.U. 2016, L 71, s. 322; Dz.U. 2016, L 79,
s. 44; Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 267, s. 1; Dz.U. 2017, L 37, s. 28), ktére weszlo w zycie
w dniu 23 marca 2016 r. Wspomniane rozporzadzenie zostalo nastepnie uchylone i zastgpione,
z dniem 1 pazdziernika 2017 r., rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
Jednakze ze wzgledu na date wniesienia powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku
towarowego rozpatrywanego w postepowaniu gléwnym niniejsze odeslanie prejudycjalne zostanie
rozpatrzone w $wietle rozporzadzenia nr 207/2009 w pierwotnym brzmieniu.

Zgodnie z motywem 17 rozporzadzenia nr 207/2009:
»Nalezy unika¢ sprzecznych orzeczenn wydanych w oparciu o powddztwa dotyczace tych samych

czynéw i stron, ktére sa wnoszone w oparciu o [unijny] znak towarowy i odpowiadajace mu krajowe
znaki towarowe. [...]".
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Artykul 9 tego rozporzadzenia stanowil w ust. 1 i 2:

»1. [Unijny] znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel znaku
jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych
z tymi, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do [unijnego]
znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub uslug, ktérych dotyczy
[unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad opinii
publicznej [odbiorcéw]; prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad obejmuje rdéwniez
prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]

2. Na podstawie warunkow okreslonych ust. 1 moga by¢ zakazane w szczegélnosci nastepujace
dzialania:

[...]

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu [...] pod takim oznaczeniem [...];

[...]
d) uzywanie oznaczenia w [...] reklamie”.
Artykut 94 rozporzadzenia nr 207/2009 glosil:

»1. Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, postanowienia rozporzadzenia [Rady (WE)
nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1; sprostowania: Dz.U. 2007,
L 174, s. 28; Dz.U. 2009, L 311, s. 35)] stosuja sie do postepowann odnoszacych sie do [unijnych]
znakéw towarowych oraz zgloszen [unijnych] znakéw towarowych, jak réwniez do postepowan
odnoszacych sie do jednoczesnych i kolejnych powddztw na podstawie [unijnych] znakéw towarowych
i krajowych znakéw towarowych.

2. W przypadku postepowan w odniesieniu do powddztw i roszczen okreslonych w art. 96:

a) art. 2, 4, art. 5 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz art. 31 rozporzadzenia (WE) nr 44/2001 nie stosuje sie;

[...]".

Zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 1 tego rozporzadzenia:

»Panstwa czlonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe krajowych
sadéw i trybunaléw dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sadami

[wlasciwymi] w sprawach [unijnych] znakéw towarowych«, ktére pelnig funkcje powierzone im na
mocy niniejszego rozporzadzenia”.
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Artykul 96 tego rozporzadzenia stanowit:
»Sady [wlasciwe] w sprawach [unijnych] znakéw towarowych maja wylaczna wlasciwosé:

a) w przypadku wszystkich powddztw, ktérych przedmiotem jest naruszenie, oraz — jezeli zezwala na
to ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw dotyczacych zagrozenia [grozby] naruszenia,
odnoszacych sie do [unijnego] znaku towarowego;

[...]"
Artykul 97 tego rozporzadzenia glosil:

»1. Z zastrzezeniem przepiséw niniejszego rozporzadzenia, jak réwniez wszelkich przepiséw
rozporzadzenia (WE) nr 44/2001 majacych zastosowanie na mocy art. 94, postepowania w odniesieniu
do powddztw i roszczen okreslonych w art. 96 tocza sie¢ przed sadami tego panstwa czlonkowskiego,
w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibe, lub jezeli nie ma on miejsca
zamieszkania/siedziby w zadnym z panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma przedsiebiorstwo.

[...]

5. Postepowania w odniesieniu do powddztw i roszczen okreslonych w art. 96, z wyjatkiem powddztw
o stwierdzenie braku naruszenia [unijnego] znaku towarowego, moga réwniez toczy¢ sie przed sadami
panstwa czlonkowskiego, w ktérym mialo miejsce naruszenie lub wystapila grozba naruszenia |[...]".

W mysl art. 98 rozporzadzenia nr 207/2009:

»1. Sad [wlasciwe] w sprawach [unijnych] znakéw towarowych, ktérego wlasciwo$é wynika z art. 97
ust. 1-4, ma wlasciwos¢ w sprawach, ktérych przedmiotem sa:

a) czynnos$ci naruszenia lub grozba naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich;

[...]

2. Sad [wlasciwy] w sprawach [unijnych] znakéw towarowych, ktérego wlasciwos¢ wynika z art. 97
ust. 5, ma wlasciwo$¢ wyltacznie w sprawach, ktérych przedmiotem sa czynnos$ci dokonane lub grozba
ich dokonania na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja siedzibe”.

Artykul 109 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowik:

»W przypadku gdy powddztwa o [stwierdzenie] naruszenia wnoszone sa na tej samej podstawie
i miedzy tymi samymi stronami przed sadami réznych panstw czltonkowskich, jedno na podstawie
[unijnego] znaku towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego:

a) sad inny niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo, uznaje z urzedu swoja
niewlasciwo$¢ na rzecz tego sadu, w przypadku gdy dane znaki towarowe sa identyczne i wazne
dla identycznych towaréw lub uslug. Sad, ktéry powinien uznaé swoja niewlasciwos¢, moze
zawiesi¢ postepowanie, jesli wlasciwo$¢ innego sadu jest kwestionowana;

b) sad inny niz sad, przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo, moze zawiesi¢ postepowanie,
w przypadku gdy dane znaki towarowe sa identyczne i wazne dla podobnych towaréw lub ustug
oraz w przypadku gdy dane znaki towarowe sa podobne i wazne dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug”.
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Brzmienie art. 9, 94-98 i 109 rozporzadzenia nr 207/2009 zostalo w istocie powtérzone w art. 9, 122—
126 i 136 rozporzadzenia 2017/1001. Artykul 125 ust. 5 rozporzadzenia nr 2017/1001 odpowiada
art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Rozporzadzenie nr 44/2001, do ktérego odsylaja art. 94 i 97 rozporzadzenia nr 207/2009, zostalo
zastapione przez rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1). Zgodnie z art. 66 ust. 1 tego ostatniego
rozporzadzenia jego przepisy ,maja zastosowanie wylacznie do postepowan sadowych wszczetych, do
formalnie sporzadzonych lub zarejestrowanych dokumentéw urzedowych oraz do ugdéd sadowych
zatwierdzonych lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie”.

Spor w postepowaniu gléwnym i pytanie prejudycjalne

AMS Neve Ltd jest spotka z siedzibg w Zjednoczonym Krdlestwie, ktéra produkuje i sprzedaje sprzet
audiofoniczny. BW Trustees, réwniez majacy siedzibe w Zjednoczonym Kroélestwie, jest powiernikiem
systemu emerytalnego kierownictwa AMS Neve. Mark Crabtree jest dyrektorem AMS Neve.

Heritage Audio jest spdtka z siedziba w Hiszpanii, ktéra prowadzi handel sprzetem audiofonicznym.
Pedro Rodriguez Arribas, zamieszkaly w Hiszpanii, jest jedynym czlonkiem zarzadu Heritage Audio.

W dniu 15 pazdziernika 2015 r. AMS Neve, BW Trustees i M. Crabtree wniesli przeciwko Heritage
Audio i P. Rodriguezowi Arribasowi powddztwo do Intellectual Property and Enterprise Court (sadu
ds. wlasno$ci intelektualnej i przedsiebiorstw, Zjednoczone Krélestwo) o stwierdzenie naruszenia
prawa do unijnego znaku towarowego, nalezacego do BW Trustees i M. Crabtree, na ktdrego
uzywanie AMS Neve posiada wylaczna licencje.

Ich powddztwo dotyczy ponadto zarzucanego naruszenia dwéch znakéw towarowych zarejestrowanych
w Zjednoczonym Krélestwie, réwniez nalezacych do BW Trustees i M. Crabtree.

Przedmiotowy unijny znak towarowy, ktdéry tworzy liczba 1073, zostal zarejestrowany dla towaréw
nalezacych do klasy 9 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowe;j
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
Rzeczone towary odpowiadaja w szczegdlno$ci nastepujacemu opisowi: ,sprzet rejestrujacy, miksujacy
i do studyjnego przetwarzania dzwieku”.

Pozwanym w postepowaniu gléwnym zarzuca si¢, ze oferowali oni do sprzedazy konsumentom
w Zjednoczonym Kroélestwie podrébki produktéw AMS Neve noszace oznaczenie lub odnoszace si¢ do
oznaczenia, ktére jest identyczne ze wspomnianym unijnym znakiem towarowym i wspomnianymi
krajowymi znakami towarowymi lub do nich podobne, oraz ze reklamowali oni te towary.

Na poparcie powddztwa powodowie w postepowaniu gtéwnym przedstawili dokumenty, w tym miedzy
innymi tre$¢ strony internetowej Heritage Audio i zawarto$¢ kont tej sp6tki na Facebooku i Twitterze,
fakture wystawiona przez Heritage Audio na rzecz osoby fizycznej zamieszkalej w Zjednoczonym
Krolestwie, a takze korespondencje pomiedzy Heritage Audio a osoba prawna majaca siedzibe
w Zjednoczonym Kroélestwie, dotyczaca ewentualnych dostaw sprzetu audiofonicznego.

Powodowie w postepowaniu gléwnym przedstawili w szczegélnosci wydruki zrzutéw ekranu
pochodzacych z tej strony internetowej przedstawiajacych oferte sprzedazy sprzetu audiofonicznego
opatrzonego oznaczeniem identycznym z tym unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnym.
Jak podkreslili, wspomniane oferty zostaly sformutowane w jezyku angielskim, a w zakladce tej strony,
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zatytulowanej ,Where to buy” (,Gdzie kupi¢”) zostali wymienieni dystrybutorzy w réznych krajach,
w tym w Zjednoczonym Kroélestwie. Ponadto zgodnie z warunkami sprzedazy zamieszczonymi na tej
stronie Heritage Audio przyjmuje zamodwienia z dowolnego panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej.

Pozwani w postepowaniu gléwnym podniesli zarzut braku jurysdykcji sadu, do ktérego wniesiono
powddztwo.

Nie wykluczajac, ze towary Heritage Audio moga zosta¢ nabyte w Zjednoczonym Kroélestwie za
posrednictwem innych spoélek, twierdza oni, ze sami nigdy nie reklamowali ani tez nie sprzedawali
towarow w Zjednoczonym Kroélestwie. Jak twierdza, nigdy nie ustanowili dystrybutora
w Zjednoczonym Kroélestwie. Twierdza wreszcie, ze w okresie, ktérego dotyczy postepowanie
w sprawie naruszenia, tre$ci wySwietlone na stronie internetowej Heritage Audio i w portalach
spolecznosciowych, na ktére powoluja sie powodowie w postepowaniu gléwnym, byly nieaktualne
i w zwiazku z tym nie powinny by¢ brane pod uwage.

W wyroku z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Intellectual Property and Enterprise Court (sad ds. wlasnosci
intelektualnej i przedsigbiorstw) stwierdzil, ze nie ma jurysdykcji do rozpoznania tego powoddztwa
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego w zakresie, w jakim dotyczy ono
rozpatrywanego unijnego znaku towarowego.

Zdaniem tego sadu powodowie w postepowaniu gtéwnym przedstawili poszlaki wskazujace na to, ze
[oferta zamieszczona na] stronie internetowej Heritage Audio byla skierowana w szczegdlnosci [do
odbiorcéw] w Zjednoczonym Kroélestwie. W jego ocenie okolicznosci faktyczne zawistego przed nim
sporu pozwalaja stwierdzi¢, ze P. Rodriguez Arribas odpowiada solidarnie za dzialania Heritage Audio
i ze sady Zjednoczonego Krolestwa sa wlasciwe do rozpoznania tego sporu w zakresie, w jakim
dotyczy on ochrony krajowych praw wlasnosci intelektualne;j.

Intellectual Property and Enterprise Court (sad ds. wlasnosci intelektualnej i przedsiebiorstw) uwaza
natomiast, ze spdr ten w zakresie, w jakim dotyczy naruszenia unijnego znaku towarowego, podlega —
zgodnie z art. 97 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 — jurysdykcji sadéw panstwa czlonkowskiego, na
ktérego terytorium pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibe, w tym przypadku Krélestwa Hiszpanii.
Sad ten uscisla, ze jurysdykcja sadéw hiszpanskich wynika réwniez z art. 97 ust. 5, stanowiacego, ze
powodztwa, ktérych przedmiotem jest naruszenie, moga rowniez toczy¢ sie przed sadami panstwa
czlonkowskiego, w ktérym mialo miejsce naruszenie.

W tym wzgledzie Intellectual Property and Enterprise Court (sad ds. wlasnosci intelektualnej
i przedsigbiorstw) stoi na stanowisku, ze sadem majacym jurysdykcje do rozpoznania powoéddztwa
wniesionego przez wlasciciela znaku towarowego przeciwko osobie trzeciej, ktéra uzywala oznaczenia
identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego w reklamach i ofertach sprzedazy
zamieszczonych na stronie internetowej lub w portalach spotecznosciowych, jest sad wlasciwy ze
wzgledu na miejsce, w ktéorym osoba trzecia podjeta decyzje o reklamowaniu lub oferowaniu do
sprzedazy tych towaréw na tej stronie lub w tych portalach i podjela dzialania w celu realizacji tej
decyzji.

Pozwani w postepowaniu gléwnym wniesli apelacje od tego wyroku do Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) [sadu apelacyjnego (Anglia i Walia) (wydzial cywilny), Zjednoczone
Krélestwo).

Sad odsytajacy uwaza, ze sad pierwszej instancji, ktéry powotal sie w swoim wyroku na niektére wyroki
Trybunalu, takie jak wyroki: z dnia 19 kwietnia 2012 r., Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220),
i z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), dokonal blednej wykladni tych
wyrokéw i ogélnie orzecznictwa Trybunatu.
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Sad odsylajacy jest zdania, ze taka wykladnia prowadzi w istocie do uznania, ze ,panstwem
czlonkowskim, w ktérym mialo miejsce naruszenie” w rozumieniu art. 97 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, jest panstwo czlonkowskie, na ktérego terytorium pozwany stworzyl swoja strone
internetowa i utworzyt konta na portalach spoteczno$ciowych. Tymczasem z brzmienia, celu
i kontekstu tego przepisu wynika, ze terytorium panstwa czlonkowskiego, o ktérym mowa w tym
przepisie, jest terytorium, na ktérym zamieszkuja konsumenci lub maja siedzibe profesjonalisci bedacy
adresatami danych reklam i ofert sprzedazy.

Sad odsylajacy dodaje, ze Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci, Niemcy) w wyroku
z dnia 9 listopada 2017 r., zwanym ,Parfummarken” (I ZR 164/16), orzekl, ze wykladnia sformulowania
»prawo panstwa, w ktérym naruszenie to mialo miejsce”, zawartego w art. 8 ust. 2 rozporzadzenia (WE)
nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczacego prawa wiasciwego
dla zobowiazan pozaumownych (,Rzym II”) (Dz.U. 2007, L 199, s. 40), dokonana w wyroku z dnia
27 wrze$nia 2017 r., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), pozostaje aktualna na gruncie
art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Sad odsylajacy ma jednak watpliwosci co do prawidlowosci
pogladu wspomnianego sadu niemieckiego.

W tych okoliczno$ciach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sad apelacyjny (Anglia
i Walia) (wydzial cywilny)] postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu
z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym, usci$lajac w swoim postanowieniu, ze pytanie to dotyczy
wykladni art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009:

»W sytuacji gdy przedsigbiorstwo prowadzi dzialalno$¢ i ma siedzibe w panstwie cztonkowskim A oraz
podjelo dzialania na tym terytorium w celu reklamowania i oferowania do sprzedazy towaréw
oznaczonych oznaczeniem identycznym z unijnym znakiem towarowym na stronie internetowej
skierowanej do profesjonalistow i konsumentéw w panstwie cztonkowskim B:

1) Czy sad wlasciwy w sprawach unijnych znakéw towarowych w panstwie czlonkowskim B posiada
jurysdykcje do rozpoznania powo6dztwa w sprawie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego
z powodu tego reklamowania i oferowania do sprzedazy towaréw na tym terytorium?

2) Jesli nie, jakie inne kryteria powinien uwzgledni¢ ten sad wlasciwy w sprawach unijnych znakéw
towarowych, ustalajac, czy posiada jurysdykcje do rozpoznania tego powddztwa?

3) W zakresie, w jakim odpowiedZz na pytanie zawarte w pkt 2) wymaga od sadu wiasciwego
w sprawach unijnych znakéw towarowych ustalenia, czy przedsiebiorstwo podjeto aktywne
dzialania w panstwie czlonkowskim B, jakie kryteria nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu, czy to
przedsiebiorstwo podjeto takie aktywne dziatania?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 97 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze wtlasciciel unijnego znaku towarowego, ktéry
uwaza si¢ za poszkodowanego wskutek uzywania przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym
znakiem towarowym w reklamach i ofertach sprzedazy zamieszczonych w Internecie, w odniesieniu do
towaréw identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do
nich podobnych, moze wnies¢ powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego
przeciwko tej osobie trzeciej do sadu wlasciwego w sprawach unijnych znakéw towarowych panstwa
czlonkowskiego, na ktérego terytorium znajduja sie konsumenci i profesjonalisci bedacy adresatami
tych reklam lub ofert sprzedazy, bez wzgledu na fakt, Ze wspomniana osoba trzecia podjeta decyzje
i dziatania prowadzace do wyswietlenia tych reklam i ofert sprzedazy w innym panstwie
cztonkowskim.
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Nalezy najpierw przypomnie¢, ze — niezaleznie od zasady stosowania rozporzadzenia nr 44/2001 (a od
dnia 10 stycznia 2015 r. rozporzadzenia nr 1215/2012) do powddztw dotyczacych unijnych znakéw
towarowych — art. 94 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wylacza stosowanie niektérych przepiséw
rozporzadzenia nr 44/2001, takich jak jego art. 2, 4 i art. 5 ust. 3, miedzy innymi w odniesieniu do
powddztw o stwierdzenie naruszenia prawa do takiego znaku towarowego. Ze wzgledu na to
wylaczenie przewidziana w art. 95 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 jurysdykcja sadéw wlasciwych
w sprawach unijnych znakéw towarowych w zakresie rozpoznawania powddztw o naruszenie znaku
towarowego wynika z przepisow wprost przewidzianych w tymze rozporzadzeniu, ktére maja
charakter lex specialis w stosunku do przepiséw zawartych w rozporzadzeniu nr 44/2001 (wyroki:
z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, pkt 26, 27; a takze z dnia
18 maja 2017 r., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 26).

Natomiast w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. 2008, L 299,
s. 25) nie ustanowita szczegdlnych przepiséw jurysdykcyjnych. To samo dotyczy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja przeksztalcona)
(Dz.U. 2015, L 336, s. 1), ktéra uchylita i zastapita ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. dyrektywe
2008/95.

W konsekwencji powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego takie jak
powddztwo wniesione przez powodéw w postepowaniu gléwnym w dniu 15 pazdziernika 2015 r.
podlega w zakresie, w jakim dotyczy ono krajowych znakéw towarowych, przepisom jurysdykcyjnym
zawartym w rozporzadzeniu nr 1215/2012, a w zakresie, w jakim dotyczy ono unijnego znaku
towarowego, przepisom jurysdykcyjnym zawartym w rozporzadzeniu nr 207/20009.

Na gruncie art. 97 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, w przypadku gdy pozwany ma swoje miejsce
zamieszkania/siedzibe w panstwie czlonkowskim, powdd wnosi powédztwo do sadu tego panstwa.

Jednakze w my$l ust. 5 tego artykulu powéd moze wnies¢ powddztwo ,réwniez” do sadu panstwa
czlonkowskiego, ,w ktérym mialo miejsce naruszenie lub wystapita grozba naruszenia”.

W art. 98 ust. 1 tego rozporzadzenia uscislono, ze gdy do sadu wlasciwego w sprawach unijnych
znakéw towarowych zwrécono sie na podstawie art. 97 ust. 1 tego rozporzadzenia, posiada on
jurysdykcje w sprawach, ktérych przedmiotem sa czynnosci naruszenia lub grozba jego popelnienia na
terytorium ktéregokolwiek z panstw czlonkowskich, a w ust. 2 — ze jezeli do sadu zwrdcono sie na
podstawie art. 97 ust. 5 tego rozporzadzenia, moze on orzeka¢ wylacznie w sprawach, ktérych
przedmiotem s3 czynnosci dokonane lub grozba ich dokonania na terytorium panstwa
czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma siedzibe.

Z powyzszego rozrdznienia wynika, ze powdd, w zaleznosci od tego, czy decyduje sie¢ na wniesienie
powodztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego do sadu wlasciwego w sprawach
unijnych znakéw towarowych miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego, czy tez do sadu miejsca,
w ktérym mialo miejsce naruszenie lub wystapila grozba naruszenia, determinuje zakres terytorialny
jurysdykcji sadu, do ktérego wniesiono powddztwo. Jezeli bowiem powddztwo o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku towarowego jest oparte na art. 97 ust. 1, potencjalnie dotyczy ono
naruszen popelnionych na calym terytorium Unii, natomiast jesli jest ono oparte na ust. 5 tego
artykulu, jest ono ograniczone do czynnosci naruszenia dokonanych lub grozby ich dokonania na
terytorium jednego panstwa czlonkowskiego, czyli panstwa cztonkowskiego sadu, do ktérego wniesiono
powddztwo.
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Przyznanego powodowi uprawnienia do wyboru jednej albo drugiej podstawy jurysdykeji, ktére wynika
z uzycia slowa ,réwniez” w art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, nie mozna rozumie¢ w ten
sposdb, ze pow6d moze w stosunku do tych samych naruszen laczy¢ powddztwa oparte na ust. 1i 5
tego artykulu, lecz wyraza ono jedynie — jak wskazal rzecznik generalny w pkt 31 opinii —
alternatywny charakter jurysdykcji okre$lonej w tymze ust. 5 w stosunku do jurysdykcji okreslonych
w innych ustepach tego artykutu.

Poprzez ustanowienie takiej alternatywnej jurysdykcji i poprzez ograniczenie w art. 98 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 zakresu terytorialnego tej jurysdykcji, prawodawca Unii daje wlascicielowi
unijnego znaku towarowego mozliwo$¢ wytaczania, w razie potrzeby, powddztw ukierunkowanych na
naruszenia popelnione na terytorium tylko jednego panstwa czlonkowskiego. Jak stwierdzil juz
Trybunal, jezeli kilka powddztw o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego miedzy tymi
samymi stronami dotyczy uzywania tego samego oznaczenia, ale nie dotyczy tego samego terytorium,
to powddztwa te nie maja tego samego przedmiotu, wobec czego nie sa objete zasadami litispendencji
(zob. podobnie wyrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, pkt 42). Nie ma
zatem mozliwosci, aby sady réznych panstw czlonkowskich, do ktérych zwrécono sie w takich
okolicznosciach, mogly wydawac ,sprzeczne orzeczenia” w rozumieniu motywu 17 rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz powddztwa wniesione przez powoda dotycza réznych terytoriéw.

To w $wietle tych wyjasnien nalezy odpowiedzie¢ na pytania sadu odsylajacego dotyczace znaczenia
sformulowania ,panistwo czlonkowskie, w ktérym mialo miejsce naruszenie” zawartego w art. 97 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

Rozpatrujac wniosek o dokonanie wykladni art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, Trybunal wyrazit
poglad, ze acznik jurysdykcyjny wyrazony przez to sformutowanie odnosi si¢ do czynnego zachowania
sprawcy zarzucanego naruszenia (wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany, C-360/12,
EU:C:2014:1318, pkt 34).

Trybunal wywnioskowal z tego, ze w wypadku sprzedazy i dostawy towaru podrobionego
dokonywanych na terytorium jednego parstwa czlonkowskiego, ktérego odsprzedaz przez nabywce
nastepuje na terytorium innego panstwa czlonkowskiego, na ktérym pierwotny sprzedawca nie dzialal,
wskazany lacznik nie pozwala na uznanie jurysdykcji sadu wlasciwego w sprawach unijnych znakéw
towarowych tego ostatniego panstwa czlonkowskiego do rozpoznania powddztwa o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku towarowego skierowanego przeciwko pierwotnemu sprzedawcy. Taka
jurysdykcja bylaby oparta na skutku naruszenia popelnionego przez pierwotnego sprzedawce, a nie na
bezprawnym dzialaniu, ktére jest mu zarzucane, co staloby w sprzecznosci ze sformulowaniem
»panstwo czlonkowskie, w ktérym mialo miejsce naruszenie” (zob. podobnie wyrok z dnia 5 czerwca
2014 r., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, pkt 34, 37, 38).

Zgodnie z tym orzecznictwem i okoliczno$ciami przypomnianymi w pkt 40—42 niniejszego wyroku sad
wlasciwy w sprawach unijnych znakéw towarowych, do ktérego wniesiono powédztwo o stwierdzenie
naruszenia prawa do znaku towarowego na podstawie art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, musi
— badajac swoja jurysdykcje do orzekania w przedmiocie istnienia naruszenia na terytorium panstwa
czlonkowskiego, w ktérym ma swoja siedzibe — upewnic sig, ze czyny zarzucane pozwanemu zostaly
popelnione na tym terytorium.

Jezeli czyny zarzucane pozwanemu polegaja na reklamowaniu i oferowaniu do sprzedazy droga
elektroniczna towaréw oznaczonych oznaczeniem identycznym z unijnym znakiem towarowym lub do
niego podobnym bez zgody wtasciciela tego znaku, nalezy, jak wynika z pkt 63 wyroku z dnia 12 lipca
2011 r., L’Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474), uzna¢, ze czyny, o ktérych mowa w art. 9 ust. 2 lit. b)
i d) rozporzadzenia nr 207/2009, zostaly popelnione na terytorium, na ktérym znajduja sie konsumenci
lub profesjonalisci bedacy adresatami tych reklam lub ofert sprzedazy, bez wzgledu na fakt, ze pozwany
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ma siedzibe na terytorium innego panstwa czlonkowskiego, ze serwer serwisu internetowego, z ktérego
korzysta, znajduje sie na terytorium innego panstwa czlonkowskiego, czy tez ze reklamowane lub
oferowane towary znajduja sie na terytorium innego panstwa czlonkowskiego.

Jak bowiem wynika z tego samego punktu tego wyroku, nalezy unikna¢ sytuacji, w ktérej osoba trzecia,
ktéra decyduje o skierowaniu reklam i ofert sprzedazy do konsumentéw Unii, uzywajac oznaczenia
identycznego z unijnym znakiem towarowym lub podobnego do niego w odniesieniu do towaréw
identycznych z tymi, dla ktérych ten znak towarowy zostal zarejestrowany, lub towaréw podobnych do
nich, moglaby zosta¢ wylaczona z zakresu stosowania art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009,
z naruszeniem skutecznosci (effet utile) tego przepisu, wskutek powotania si¢ na okolicznos¢, ze owe
reklamy i oferty zostaly umieszczone w Internecie poza terytorium Unii.

Podazajac analogicznym tokiem myslenia, nalezy uniknac sytuacji, gdy osoba trzecia, ktéra uzywa
oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego bez zgody
wlasciciela tego znaku w odniesieniu do towaréw identycznych z tymi, dla ktérych ten znak jest
zarejestrowany, lub podobnych do nich, moglaby sprzeciwi¢ sie zastosowaniu art. 97 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, z naruszeniem skutecznosci (effet utile) tego przepisu, wskutek
powolania si¢ na miejsce udostepnienia przez nia w Internecie swoich reklam i ofert w celu
wylaczenia jurysdykcji sadéw innych niz sady tego miejsca i miejsca jej siedziby.

Gdyby sformulowanie ,panstwo czlonkowskie, w ktérym miato miejsce naruszenie” zawarte w art. 97
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, nalezalo interpretowaé w ten sposdb, ze odnosi si¢ ono do panstwa
czlonkowskiego, na ktérego terytorium autor tych czynnosci handlowych utworzyt swoja strone
internetowa i rozpoczal wyswietlanie swoich reklam i ofert sprzedazy, wystarczyloby, aby osoby
dopuszczajace si¢ naruszen majace siedzibe na terytorium Unii, prowadzace dzialalno§¢ w formie
elektronicznej i pragnace pozbawi¢ wlascicieli podrobionych unijnych znakéw towarowych mozliwosci
korzystania z alternatywnej jurysdykcji, pofaczyly terytorium, na ktérym umieécily dane tresci
w Internecie, z terytorium, na ktérym miesci sie ich siedziba. W ten sposéb wspomniany art. 97 ust. 5,
w przypadku gdy reklamy i oferty sa kierowane do konsumentéw z innych panstw cztonkowskich,
utracilby jakikolwiek alternatywny charakter w stosunku do przepisu jurysdykcyjnego zawartego
w ust. 1 tego artykutu.

Interpretowanie sformulowania ,panstwo czlonkowskie, w ktérym mialo miejsce naruszenie” w ten
sposob, ze dotyczy ono miejsca, w ktérym pozwany podjal decyzje i skorzystal ze $rodkéow
technicznych w celu rozpoczecia wyswietlania tresci w Internecie, jest nieodpowiednie tym bardziej, ze
w wielu wypadkach ustalenie przez powoda tego miejsca moze okaza¢ sie wyjatkowo trudne, a wrecz
niemozliwe. W przeciwienstwie bowiem do sytuacji, w ktérych spér jest juz zawisty przed sadem,
przed wniesieniem powddztwa wlasciciel unijnego znaku towarowego znajduje sie w sytuacji, w ktdrej
nie ma mozliwosci zmuszenia pozwanego do ujawnienia tego miejsca, poniewaz zaden sad nie
prowadzi na tym etapie postepowania.

W celu zachowania skutecznosci (effet utile) alternatywnej jurysdykcji ustanowionej przez prawodawce
Unii konieczne jest, w mys$l orzecznictwa, zgodnie z ktérym wykladni tresci przepisu prawa Unii
niezawierajacego wyraznego odestania do prawa panstw czlonkowskich nalezy, dla okreslenia jego
znaczenia i zakresu, dokonywa¢ z uwzglednieniem kontekstu tego przepisu i celéw realizowanych przez
uregulowanie, ktérego 6w przepis stanowi cze$¢ (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 3 wrze$nia
2014 r., Deckmyn i Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, pkt 14; a takze z dnia 18 maja 2017 r.,
Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 22), sformulowanie ,panstwo czlonkowskie,
w ktérym mialo miejsce naruszenie” nalezy interpretowa¢ zgodnie z innymi przepisami rozporzadzenia
nr 207/2009 dotyczacymi naruszenia.

Wsréd tych przepiséw znajduje sie¢ w szczegdlnosci art. 9 tego rozporzadzenia wymieniajacy
naruszenia, ktéorym wlasciciel unijnego znaku towarowego moze sie sprzeciwic.
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Wyrazenie ,naruszenie” nalezy wobec tego rozumie¢ jako odnoszace sie do czyndéw, o ktérych mowa
w tym art. 9, a ktére powdd zarzuca pozwanemu, takich jak w niniejszym wypadku czyny, o ktérych
mowa w ust. 2 lit. b) i d) tego artykutu, polegajace na reklamowaniu i oferowaniu do sprzedazy pod
oznaczeniem identycznym z rozpatrywanym znakiem towarowym, przy czym nalezy uznadl, ze czyny te
sa ,popelniane” na terytorium, na ktérym nadano im ich charakter reklamowy badZ charakter oferty
sprzedazy, co oznacza rzeczywiste udostepnienie tre$ci handlowej konsumentom i profesjonalistom, do
ktérych jest kierowana. Kwestia, czy owe reklamy i oferty doprowadzily pdzniej do nabycia towaréw
pozwanego, jest natomiast bez znaczenia.

Z zastrzezeniem weryfikacji tego stwierdzenia przez sad odsylajacy, z akt sprawy, ktérymi dysponuje
Trybunal, oraz z zadanego pytania wynika, ze powddztwo o naruszenie wytoczone przed tym sadem
przez powodéw w postepowaniu gléwnym dotyczy reklam i ofert sprzedazy, ktére pozwani umiescili
na stronie internetowej oraz w portalach spotecznosciowych, tylko w zakresie, w jakim owe reklamy
i oferty byly skierowane do konsumentéw lub profesjonalistéw w Zjednoczonym Kroélestwie.

A wiec w okolicznosciach takich jak rozpatrywane w postgpowaniu gléwnym, chociaz z tresci
prezentowanych na przedmiotowych stronach internetowych i w przedmiotowych portalach
spotecznosciowych, ktére przedstawili powodowie w postepowaniu gléwnym, wynika, ze reklamy
i oferty sprzedazy byly skierowane do konsumentéw lub profesjonalistow znajdujacych sie
w Zjednoczonym Krolestwie i byly dla nich w pelni dostepne, kwestia, ktéra musi zbada¢ sad
odsylajacy zwlaszcza w zaleznosci od dokladnych informacji zawartych na tej stronie i w tych
portalach dotyczacych obszaréw geograficznych, na ktére mozliwe sa dostawy przedmiotowych
towaréw (wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 64, 65), jest to,
czy owi powodowie maja mozliwo$¢ wytoczenia, na podstawie art. 97 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przed sadem
Zjednoczonego Krolestwa w celu stwierdzenia naruszenia unijnego znaku towarowego w tym panstwie
czlonkowskim.

Wykladnia ta znajduje potwierdzenie w okolicznosci, ze sady wlasciwe w sprawach unijnych znakéw
towarowych  panstwa czlonkowskiego miejsca zamieszkania konsumentéw lub  siedziby
profesjonalistow bedacych adresatami takich reklam i takich ofert sprzedazy, moga najlepiej ocenic,
czy doszlo do zarzucanego naruszenia. W pkt 28 i 29 wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r., Wintersteiger
(C-523/10, EU:C:2012:220), Trybunal wzial juz pod uwage ten element bliskosci, dokonujac wyktadni
wyrazenia ,miejsce, gdzie nastapilo zdarzenie wywolujace szkode”, zawartego w art. 5 pkt 3
rozporzadzenia nr 44/2001, w ten sposob, ze wlasciciel krajowego znaku towarowego moze wnie$é
powodztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przed sadami panstwa
czlonkowskiego, w ktérym krajowy znak towarowy jest zarejestrowany, poniewaz sady te, w $wietle
kryteriéw oceny dotyczacych naruszenia ustanowionych w wyrokach z dnia 23 marca 2010 r., Google
France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159), a takze z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal
i in. (C-324/09, EU:C:2011:474), moga najlepiej oceni¢, czy doszlo do naruszenia znaku towarowego.
Sad wlasciwy dla miejsca, gdzie nastapilo zdarzenie wywolujace szkode, jest w najlepszej sytuacji, by
wydac rozstrzygniecie w sprawie, ze wzgledu na blisko$¢ w stosunku do przedmiotu sporu i tatwosé
przeprowadzenia postepowania dowodowego (wyrok z dnia 17 pazdziernika 2017 r.,
Bolagsupplysningen i Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

Artykul 97 wust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, jako lex specialis w stosunku do powddztw
o stwierdzenie naruszenia praw do unijnych znakéw towarowych, nalezy niewatpliwie interpretowac
w sposéb autonomiczny w stosunku do wykladni art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 dokonanej
przez Trybunal w odniesieniu do powédztw o naruszenie krajowych znakéw towarowych (wyrok
z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, pkt 31). Niemniej jednak
wykladnia okreslen ,panstwo cztonkowskie, w ktérym mialo miejsce naruszenie”, oraz ,miejsce, gdzie
nastapilo zdarzenie wywolujace szkode”, zawartych w tych przepisach, powinna wykazywaé pewna
spojnos¢ w celu maksymalnego ograniczenia, zgodnie z celem okreslonym w motywie 17
rozporzadzenia nr 207/2009, przypadkéw zawistoéci sporu wynikajacej z wytaczania powddztw
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w réznych panstwach czltonkowskich, dotyczacych tych samych stron i tego samego obszaru, jednego
na podstawie unijnego znaku towarowego, a drugiego na podstawie réwnoleglych krajowych znakéw
towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Merck, C-231/16, EU:C:2017:771,
pkt 30-32).

O ile bowiem przepis jurysdykcyjny zawarty w art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy
interpretowaé w ten sposob, ze w odréznieniu od art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 nie pozwala
on wlascicielom unijnych znakéw towarowych na wniesienie powddztwa o naruszenie do sadow
panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium chca oni stwierdzi¢ naruszenie, o tyle owi wtasciciele
moga wszcza¢ powddztwo o naruszenie unijnego znaku towarowego oraz réwnoleglych krajowych
znakéw towarowych przed sadami réznych panstw czlonkowskich. Mechanizm przewidziany
w art. 109 rozporzadzenia nr 207/2009 dla rozstrzygniecia kwestii zawistosci sporu moéglby, wskutek
tego rozbieznego rozwigzania przewidzianego w art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie
art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001) i w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 (obecnie art. 7
pkt 2 rozporzadzenia nr 1215/2012), by¢ uzywany nader czesto, co staloby w sprzecznosci
z realizowanym przez te rozporzadzenia celem polegajacym na ograniczaniu przypadkéw zawistosci
sporu.

Nalezy wreszcie zauwazy¢, ze interpretacji przedstawionej w niniejszym wyroku nie podwaza wykladnia
wynikajaca z wyroku z dnia 27 wrzes$nia 2017 r., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), do
ktorego sad odsylajacy odwotat sie w kontekscie opisanym w pkt 31 niniejszego wyroku.

W pkt 108 i 111 wyroku z dnia 27 wrze$nia 2017 r., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724),
Trybunal dokonal wykladni sformulowania ,prawo panstwa, w ktérym [zarzucane] naruszenie [prawa
wlasnos$ci intelektualnej] mialo miejsce”, zawartego w rozporzadzeniu nr 864/2007, w ten sposdb, ze
dotyczy ono prawa panstwa, gdzie zostalo lub moze zosta¢ dokonane pierwotne dzialanie stanowiace
naruszenie, lezace u Zrdédla zarzucanego zachowania, przy czym tym pierwotnym dzialaniem,
w kontekscie handlu elektronicznego, jest proces umieszczenia oferty sprzedazy w Internecie.

Tymczasem pojecia te, zawarte w art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007, maja cel, ktéry zasadniczo
rézni si¢ od celdéw art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001.

Artykut 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje alternatywna jurysdykcje i ma na celu, jak
wskazano w pkt 42 niniejszego wyroku, umozliwienie wlascicielowi unijnego znaku towarowego
wytoczenia jednego lub wiekszej liczby powédztw, z ktérych kazde konkretnie dotyczy czynéw
stanowiacych naruszenie, popelnionych na terytorium tylko jednego panstwa czlonkowskiego.
Natomiast art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 864/2007 nie dotyczy ustalenia jurysdykcji, lecz kwestii,
w jaki sposéb w przypadku zobowiazania pozaumownego wynikajacego z naruszenia jednolitego prawa
wlasnosci intelektualnej nalezy okresli¢c prawo wlasciwe dla wszelkich kwestii niepodlegajacych
odpowiedniemu aktowi prawa Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 27 wrzesnia 2017 r., Nintendo,
C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, pkt 91).

To wustalenie prawa wlasciwego moze okaza¢ sie konieczne, w przypadku gdy powddztwo
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego wniesione do sadu wtasciwego do orzekania
w przedmiocie naruszen popelnionych na terytorium ktéregokolwiek panstwa czltonkowskiego dotyczy
réznych dzialan stanowiacych naruszenie, popelnionych w réznych panstwach czlonkowskich. W takim
wypadku konieczne jest, po to, by sad rozpoznajacy powddztwo nie musial stosowa¢ wielu praw,
wskazanie jednego tylko z tych dzialan, a mianowicie pierwotnego dzialania stanowigcego naruszenie,
jako dzialania okreslajacego prawo wlasciwe w sporze (wyrok z dnia 27 wrze$nia 2017 r., Nintendo,
C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, pkt 103, 104). Konieczno$¢ zagwarantowania stosowania jednego
prawa nie istnieje w kontekscie przepiséw jurysdykcyjnych, takich jak przepisy zawarte
w rozporzadzeniu nr 44/2001 i rozporzadzeniu nr 207/2009, ktére przewiduja kilka mozliwych
jurysdykciji.
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W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan na zadane pytanie nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi:
art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wlasciciel unijnego
znaku towarowego, ktéry uwaza sie za poszkodowanego wskutek uzywania przez osobe trzecia
oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w reklamach i ofertach sprzedazy zamieszczonych
w Internecie, w odniesieniu do towaréw identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany znak towarowy
zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych, moze wnie$¢ powddztwo o stwierdzenie naruszenia
prawa do znaku towarowego przeciwko tej osobie trzeciej do sadu wlasciwego w sprawach unijnych
znakéw towarowych panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium znajduja sie konsumenci
i profesjonalisci bedacy adresatami tych reklam lub ofert sprzedazy, bez wzgledu na fakt, ze
wspomniana osoba trzecia podjela decyzje i dzialania prowadzace do wyswietlenia tych reklam i ofert
sprzedazy w innym panstwie cztonkowskim.

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 Trybunal (pigta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 97 ust. 5 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze wlasciciel unijnego
znaku towarowego, ktory uwaza sie¢ za poszkodowanego wskutek uzywania przez osobe trzecia
oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w reklamach i ofertach sprzedazy
zamieszczonych w Internecie, w odniesieniu do towaréow identycznych z tymi, dla ktérych
wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych, moze wnies¢
powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko tej osobie trzeciej
do sadu wlasciwego w sprawach unijnych znakéw towarowych panstwa czlonkowskiego, na
ktorego terytorium znajduja si¢ konsumenci i profesjonalisci bedacy adresatami tych reklam lub
ofert sprzedazy, bez wzgledu na fakt, ze wspomniana osoba trzecia podjela decyzje i dzialania
prowadzace do wyswietlenia tych reklam i ofert sprzedazy w innym panstwie czlonkowskim.

Podpisy
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