WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 5 czerwca 2014 r.(*)

Wspotpraca sgdowa w sprawach cywilnych — Rozporzadzenia (WE) nr 40/94 1 nr 44/2001 —
Wspdlnotowy znak towarowy — Artykut 93 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 —
Jurysdykcja miedzynarodowa w sprawach naruszenia — Okreslenie miejsca, w ktorym
nastapito zdarzenie wywolujace szkode — Transgraniczny udzial wigkszej liczby osob w
popehieniu czynu niedozwolonego

W sprawie C-360/12

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ztozony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 28
czerwca 2012 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 31 lipca 2012 r., w postgpowaniu:

Coty Germany GmbH, dawniej Coty Prestige Lancaster Group GmbH,
przeciwko
First Note Perfumes NV,

TRYBUNAL (czwarta izba),

w skladzie: L. Bay Larsen, prezes izby, K. Lenaerts, wiceprezes Trybunatu, petniacy
obowigzki sedziego czwartej izby, M. Safjan (sprawozdawca), J. Malenovsky i A. Prechal,
sedziowie,

rzecznik generalny: N. Jadskinen,

sekretarz: M. Aleksejev, administrator,

uwzgledniajagc pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19
wrzesnia 2013 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:



- w imieniu Coty Germany GmbH, dawniej Coty Prestige Lancaster Group GmbH, przez
K. Schmidta-Herna oraz U. Hildebrandta, Rechtsanwilte,

— w imieniu First Note Perfumes NV przez M. Dinnesa, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzadu niemieckiego przez F. Wannek, J. Kemper oraz T. Henzego,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéow,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krolestwa przez A. Robinsona, dziatajagcego w
charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu szwajcarskiego przez D. Klingelego, dziatajacego w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta oraz M. Wilderspina, dziatajacych w
charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

1 Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 93 ust. 5
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) oraz art. 5 pkt 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr
44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sagdowych oraz
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1).

2 Whiosek 6w zostat przedstawiony w ramach sporu pomigdzy spotka Coty Germany
GmbH (zwang dalej ,,Coty Germany”), dawniej Coty Prestige Lancaster Group GmbH, a
spoika First Note Perfumes NV (zwang dalej ,,First Note”) w przedmiocie zarzutu naruszenia
znaku towarowego oraz naruszenia Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ze wzgledu na sprzedaz w Belgii towardéw podrabianych
przedsigbiorcy niemieckiemu, ktory odsprzedal je w Niemczech.



Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 40/94

3 Motyw pigtnasty rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

,»orzeczenia dotyczace waznosci 1 naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego sg skuteczne
1 obejmujg cate terytorium Wspdlnoty, jako zZe jest to jedyny sposob uniknigcia sprzecznych
orzeczen ze strony sadow i Urzgdu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe 1 wzory) (OHIM)] oraz zapewnienia, ze jednolity charakter wspolnotowych znakow
towarowych nie zostanie naruszony; przepisy zawarte w Konwencji [z dnia 27 wrzesnia 1968
r.] o jurysdykeji i wykonywaniu orzeczen sgdowych w sprawach cywilnych i handlowych
[Dz.U. 1972, L 299, s. 32, zwanej dalej »konwencja brukselska«] maja zastosowanie do
wszystkich czynno$ci prawnych odnoszacych si¢ do wspolnotowych znakow towarowych, z
wyjatkiem wypadkow, w ktérych niniejsze rozporzadzenie przewiduje odstepstwo od tych
przepisow’.

4 Artykut 9 omawianego rozporzadzenia, zatytutowany ,,Prawa przyznane przez
wspolnotowy znak towarowy”, przewiduje w ust. 11 3:

1. Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wiascicielowi wylgczne prawa do tego znaku.
Wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktore nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)  oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktorych wspolnotowy znak towarowy jest zarejestrowanys;

b) oznaczenia, w przypadku ktorego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towardéw lub ustug,
ktérych dotyczy wspdlnotowy znak towarowy 1 to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcow]; prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad obejmuje rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

C)  o0znaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do towar6éw lub ustug, ktére nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano
wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renomg we Wspolnocie i w



przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng
korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego [powodowatoby czerpanie nienaleznej korzysci z
odrézniajacego charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego badz tez dziatato
na ich szkodg].

[...]

3.  Prawa przyznane przez wspolnotowy znak towarowy sg skuteczne wobec stron [0sOb]
trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakze mozna dochodzi¢
odpowiedniego odszkodowania w odniesieniu do spraw wyniktych [z tytutu czynéw
dokonanych] po dacie opublikowania zgtoszenia wspolnotowego znaku towarowego, ktore to
sprawy [czyny]| po opublikowaniu rejestracji znaku bylyby zakazane na mocy tej publikacji.
Sad rozpatrujacy sprawe¢ nie moze wydac orzeczenia co do istoty sprawy, dopoki rejestracja
nie zostanie opublikowana”.

5 Artykul 14 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

,,Niniejsze rozporzadzenie nie stanowi przeszkody dla wnoszenia powddztw w sprawach
wspolnotowego znaku towarowego na mocy ustawodawstwa panstw cztonkowskich
dotyczacego w szczegolnosci odpowiedzialnosci cywilnej oraz nieuczciwej konkurencji”.

6 Artykul 90 rozporzadzenia nr 40/94, zatytutowany ,,Stosowanie Konwencji o
jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen”, brzmi nastgpujaco:

,1.  Jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej, postanowienia [konwencji
brukselskiej], zmienionej konwencjami o przystapieniu do tej konwencji panstw
przystepujacych do Wspdlnot Europejskich, cata ta konwencja oraz konwencje o
przystapieniu zwane sg dalej »Konwencja o jurysdykcji 1 wykonywaniu orzeczen, stosujg si¢
do postgpowan odnoszacych si¢ do wspolnotowych znakdéw towarowych oraz zgtoszen
wspolnotowych znakow towarowych, jak rowniez do postepowan odnoszacych si¢ do
jednoczesnych i kolejnych powddztw na podstawie wspdlnotowych znakow towarowych i
krajowych znakow towarowych.

2. W przypadku postepowan w odniesieniu do powddztw i roszczen okreslonych w art. 92:

a) art.2,4,art.5ust. 1, 3,415 oraz art. 24 Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu
orzeczen nie stosuje si¢;



[L.]".

7 Artykut 91 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

,Panstwa cztonkowskie wyznaczajg na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejszg liczbe
krajowych sadéw 1 trybunatow dziatajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji, zwanych
dalej »sgdami w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych, ktore petnig funkcje
powierzone im na mocy niniejszego rozporzadzenia”.

8 Zgodnie z art. 92 omawianego rozporzadzenia, zatytutowanym ,,Jurysdykcja w
sprawach naruszenia i waznos$ci”:

,»Sady w sprawach wspolnotowych znakow towarowych maja wytaczng whasciwos¢:

a)  w przypadku wszystkich powo6dztw, ktorych przedmiotem jest naruszenie, oraz — jezeli
zezwala na to ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw dotyczacych zagrozenia
naruszenia, odnoszacych si¢ do wspolnotowego znaku towarowego;

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

c)  w przypadku wszystkich powddztw wnoszonych w wyniku czynnosci okreslonych w
art. 9 ust. 3 zdanie drugie;

d)  wroszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygasnigcia lub uniewaznienie
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie art. 96”.

9 Artykut 93 rozporzadzenia nr 40/94, zatytutlowany ,,Jurysdykcja migdzynarodowa”,
stanowi:

postanowien Konwencji o jurysdykcji 1 wykonaniu orzeczen sagdowych wedtug art. 90 dla
postepowan wyniktych z powodztwa lub powodztwa wzajemnego wymienionych w art. 92
wlasciwe sg sady panstwa cztonkowskiego, w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania, lub

1 Z zastrzezeniem przepisoOw niniejszego rozporzadzenia, jak rowniez wszelkich



— w przypadku braku miejsca zamieszkania w panstwie czlonkowskim — sady jakiegokolwiek
panstwa czlonkowskiego, w ktorym ma przedsiebiorstwo.

2. Jezeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiebiorstwa w zadnym z
panstw czlonkowskich, postgpowania takie toczg si¢ przed sagdami tego panstwa
cztonkowskiego, w ktorym miejsce zamieszkania/siedzibe ma powod, a jezeli nie ma on
miejsca zamieszkania/siedziby w zadnym z panstw cztonkowskich, w tym, w ktorym ma
przedsigbiorstwo.

3. Jezeli ani pozwany, ani powdd nie maja takiego miejsca zamieszkania/siedziby ani
przedsiebiorstwa, wowczas postepowanie toczy si¢ przed sagdami tego panstwa
cztonkowskiego, w ktorym ma swoja siedzib¢ [OHIM].

[...]

5. Postgpowania w odniesieniu do powodztw i roszczen okreslonych w art. 92, z
wyjatkiem powddztw o stwierdzenie braku naruszenia wspolnotowego znaku towarowego,
moga rowniez toczy¢ si¢ przed sagdami panstwa cztonkowskiego, w ktorym miato miejsce
naruszenie lub wystgpita grozba naruszenia, lub w ktorym zostata dokonana czynnos¢ w
rozumieniu art. 9 ust. 3 zdanie drugie”.

10 Artykut 94 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,,Zakres jurysdykcji”,
przewiduje w ust. 2:

,»33d w sprawach wspolnotowych znakow towarowych, ktorego wtasciwos¢ wynika z art. 93
ust. 5, ma wlasciwo$¢ wytacznie w sprawach, ktorych przedmiotem sg czynnosci dokonane
lub grozba ich dokonania na terytorium panstwa cztonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja
siedzibg”.

Rozporzgdzenie nr 44/2001

11 Z motywu 2 rozporzadzenia nr 44/2001 wynika, Zze stuzy ono wdrozZeniu w interesie
nalezytego funkcjonowania rynku wewnetrznego ,,przepiséw celem ujednolicenia przepiséw
o jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych oraz uproszczenia formalnosci ze wzglgdu
na szybkie 1 nieskomplikowane uznawanie i wykonywanie orzeczen z panstw czlonkowskich
zwigzanych niniejszym rozporzadzeniem”.



12 Motywy 11, 121 15 wspomnianego rozporzadzenia brzmig nast¢pujaco:

,»(11) Przepisy o jurysdykcji powinny by¢ w wysokim stopniu przewidywalne i powinny
zaleze¢ zasadniczo od miejsca zamieszkania pozwanego, a tak ustalona jurysdykcja powinna
mie¢ miejsce zawsze, z wyjatkiem kilku doktadnie okre§lonych przypadkéw, w ktorych ze
wzgledu na przedmiot sporu lub umowe stron uzasadnione jest inne kryterium powigzania.
Siedziba os6b prawnych musi by¢ zdefiniowana wprost w rozporzadzeniu celem
wzmocnienia przejrzystosci wspolnych przepisow i uniknigcia konfliktéw kompetencyjnych.

(12)  Jurysdykcja oparta na tagczniku miejsca zamieszkania powinna zosta¢ uzupetniona
jurysdykcja oparta na innych tacznikach, ktore powinny zosta¢ dopuszczone ze wzgledu na
Scisty zwigzek pomig¢dzy sadem a sporem prawnym lub w interesie prawidlowego wymiaru
sprawiedliwosci.

[...]

(15) W interesie zgodnego wymiaru sprawiedliwosci nalezy unikac¢ tak dalece, jak jest to
tylko mozliwe, rownoleglych postgpowan, aby w dwoch panstwach cztonkowskich nie
zapadaly niezgodne ze sobg orzeczenia [...]".

13 Przepisy o jurysdykcji ujete sa w rozdziale II wspomnianego rozporzadzenia w art. 2—
31.

14 Artykut 2 ust. 1, ujety w sekcji 1 wspomnianego rozdziatu II, zatytutowane;j ,,Przepisy
ogoblne”, brzmi nastgpujaco:

,»Z zastrzezeniem przepisOw niniejszego rozporzadzenia osoby majgce miejsce zamieszkania
na terytorium panstwa cztonkowskiego moga by¢ pozywane, niezaleznie od ich
obywatelstwa, przed sady tego panstwa cztonkowskiego”.

15  Artykut 3 ust. 1 rozporzadzenia nr 44/2001, ktory zawarty jest w tej samej sekcji,
stanowi:

,,Osoby majace miejsce zamieszkania na terytorium panstwa cztonkowskiego moga by¢
pozywane przed sady innego panstwa czlonkowskiego tylko zgodnie z przepisami sekcji 2—7
niniejszego rozdziatu™.



16  Artykut 5 pkt 3 wspomnianego rozporzadzenia, ktory ujety jest w sekcji 2 rozdziatu 11
omawianego rozporzadzenia, zatytutowanej ,,Jurysdykcja szczegdlna”, przewiduje:

,Osoba, ktora ma miejsce zamieszkania na terytorium panstwa cztonkowskiego, moze by¢
pozwana w innym panstwie cztonkowskim:

[...]

3)  jezeli przedmiotem postepowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu
niedozwolonego albo roszczenia wynikajace z takiego czynu — przed sad miejsca, gdzie
nastapito lub moze nastgpi¢ zdarzenie wywolujace szkodeg™.

17  Artykut 68 ust. 2 omawianego rozporzadzenia stanowi:

,,O ile niniejsze rozporzadzenie zastepuje w stosunkach pomiedzy panstwami cztonkowskimi
postanowienia konwencji brukselskiej, odestania do tejze konwencji uwaza si¢ za odestania
do niniejszego rozporzadzenia”.

Postepowanie glowne i pytania prejudycjalne

18  Z postanowienia odsylajacego wynika, ze spotka Coty Germany, z siedzibag w Moguncji
(Niemcy), produkuje i dystrybuuje perfumy i produkty kosmetyczne. Jest ona wlascicielem
praw do trojwymiarowego wspolnotowego znaku towarowego (czarno-bialego) nr
003788767 przedstawiajacego flakon, zarejestrowanego dla produktéw perfumeryjnych.

19  Coty Germany sprzedaje perfumy damskie o nazwie ,,Davidoff Cool Water Woman” w
kolorowych 1 opatrzonych napisami flakonach odwzorowujacych wspomniany wspdlnotowy
znak towarowy.

20  First Note, spotka z siedziba w Oelegem (Belgia), prowadzi handel hurtowy
perfumami. W styczniu 2007 r. sprzedata ona perfumy o nazwie ,,Blue Safe for Women”,
ktére nabyt Stefan P. Warenhandel (dalej ,,Stefan P.”), prowadzacy przedsigbiorstwo
handlowe w Niemczech. Z postanowienia odsytajacego wynika, ze Stefan P. odebral dostawe
towarow od spoiki First Note w Belgii, a nastepnie odsprzedat je na terytorium niemieckim.



21  Spotka Coty Germany wniosta powodztwo przeciwko spotce First Note, podnoszac, ze
dystrybucja przez te ostatnig wspomnianych perfum we flakonach analogicznych do tych,
ktorych przedstawienie jest zastrzezone wyzej wymienionym znakiem towarowym, stanowi
naruszenie znaku towarowego, niedozwolong reklam¢ pordwnawcza i nieuczciwe
nasladownictwo.

22 Powddztwo to nie zostalo uwzglednione ani w pierwszej instancji, ani w postgpowaniu
odwotawczym. W orzeczeniu wydanym w postepowaniu odwotawczym stwierdzono brak
jurysdykcji krajowej sadow niemieckich. Spotka Coty Germany wniosta do
Bundesgerichtshof skarge rewizyjna. Na poparcie tej skargi powoluje si¢ ona na wspolnotowy
znak towarowy nr 003788767 oraz na okolicznos¢, ze na mocy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji takie praktyki handlowe sa zabronione, a positkowo, na wypadek
gdyby takie taczenie zarzutow bylo wykluczone, opiera si¢ w pierwszej kolejnosci na
wspolnotowym znaku towarowym i w drugiej kolejnosci na niemieckiej ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

23 W powyzszych okolicznos$ciach Bundesgerichtshof postanowit zawiesi¢ postepowanie i
przedtozy¢ Trybunalowi nast¢pujace pytania prejudycjalne:

»1)  Czy art. 93 ust. 5 rozporzadzenia [...] nr 40/94 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze
naruszenie miato miejsce w danym panstwie cztonkowskim (panstwie cztonkowskim A) w
rozumieniu [wspomnianego przepisu], jesli poprzez dziatanie w innym panstwie
cztonkowskim (panstwie cztonkowskim B) ma miejsce udziat w naruszeniu prawa

dokonanym w pierwszym z wymienionych panstw cztonkowskich (panstwie cztonkowskim
A)?

2)  Czy art. 5 pkt 3 rozporzadzenia [...] nr 44/2001 nalezy interpretowac w ten sposob, ze
zdarzenie wywotujace szkode nastapito w danym panstwie czlonkowskim (panstwie
cztonkowskim A), jesli czyn niedozwolony, ktory jest przedmiotem postgpowania lub z
ktérego wywodzone sg roszczenia, zostal popelniony w innym panstwie cztonkowskim
(panstwie cztonkowskim B) 1 polega na udziale w czynie niedozwolonym popetnionym w
pierwszym z wymienionych panstw cztonkowskich (panstwie cztonkowskim A) (czyn
glowny)?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego



24 Poprzez pytanie pierwsze sad odsytajacy dazy w istocie do ustalenia, czy pojecie
,panstwa cztonkowskiego, w ktérym miato miejsce naruszenie” widniejgce w art. 93 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac w ten sposob, ze w wypadku sprzedazy i
dostawy towaru podrobionego dokonanych na terytorium jednego panstwa cztonkowskiego,
ktérego odsprzedaz przez nabywce nastepuje na terytorium innego panstwa cztonkowskiego,
sadom tego ostatniego panstwa cztonkowskiego przystuguje na mocy wspomnianego przepisu
jurysdykcja do rozpoznania powddztwa o naruszenie przeciwko pierwotnemu sprzedawcy,
ktory sam nie dziatal w panstwie cztonkowskim siedziby sgdu rozpoznajgcego sprawe.

25  Jak wynika z postanowienia odsylajacego, sad odsylajacy zastanawia sig, czy pojecie
,panstwa cztonkowskiego, w ktorym miato miejsce naruszenie” uzyte w art. 93 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac w sposob analogiczny do pojecia ,,miejsca,
gdzie nastapito [...] zdarzenie wywotujace szkode” widniejacego w art. 5 pkt 3
rozporzadzenia nr 44/2001.

26 W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze bez wzgledu na zasade stosowania
rozporzadzenia nr 44/2001 do postepowan sadowych dotyczacych wspolnotowego znaku
towarowego stosowanie niektorych przepiséw rzeczonego rozporzadzenia do postepowan
wynikajacych z powodztw i roszczen okreslonych w art. 92 rozporzadzenia nr 40/94 jest
wylaczone na mocy art. 90 ust. 2 tego ostatniego rozporzadzenia.

27  Przy uwzglednieniu wskazanego wylaczenia przewidziana w art. 91 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 wlasciwos¢ sadow w sprawach wspdlnotowych znakdéw towarowych
w zakresie rozpoznania powodztw 1 roszczen okreslonych w art. 92 rzeczonego
rozporzadzenia wynika z przepisOw bezposrednio okreslonych w tymze rozporzadzeniu, ktore
maja — jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 36 opinii — charakter lex specialis w stosunku
do przepiséw zawartych w rozporzadzeniu nr 44/2001.

28 W szczegolnosci na mocy przepisu art. 90 ust. 2 w zwiazku z art. 92 rozporzadzenia nr
40/94 wyraznie wytaczone jest stosowanie art. 5 ust. 3 konwencji brukselskiej, ktoremu
odpowiada art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001, do powodztw, ktorych przedmiotem jest
naruszenie wspolnotowego znaku towarowego.

29 W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze art. 93 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje kilka
podstaw jurysdykcji miedzynarodowe;.

30 W szczegolnoscei art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ustanawia migdzy innymi
jurysdykcje sadow panstwa cztonkowskiego, w ktorym miato miejsce naruszenie lub
wystagpita grozba naruszenia.



31  Jesli chodzi o wyktadni¢ wspomnianego art. 93 ust. 5, przy uwzglednieniu tego, co
stwierdzono w pkt 27 i 28 niniejszego wyroku, widniejace w tym przepisie pojecie ,,panstwa
cztonkowskiego, w ktorym mialo miejsce naruszenie lub wystapila grozba naruszenia” nalezy
interpretowaé w sposob autonomiczny w stosunku do pojecia ,,miejsca, gdzie nastapito lub
moze nastapi¢ zdarzenie wywotujace szkode” widniejacego w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr
44/2001.

32 W rezultacie dualizm tagcznikdéw — czyli tacznika miejsca, w ktorym nastgpito zdarzenie
powodujace powstanie szkody, oraz lacznika miejsca, w ktorym szkoda zaistniata — przyjety
w orzecznictwie Trybunatu dotyczacym art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 (zob. wyrok
Bier, 21/76, EU:C:1976:166, pkt 19; ostatnio wyrok Kainz, C-45/13, EU:C:2014:7, pkt 23 i
przytoczone tam orzecznictwo) nie moze automatycznie mie¢ znaczenia dla wyktadni pojecia
,panstwa cztonkowskiego, w ktérym miato miejsce naruszenie lub wystgpita grozba
naruszenia” widniejgcego w art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

33 Aby ustali¢, czy autonomiczna wyktadnia tego ostatniego przepisu prowadzi jednakze
do uznania takiego dualizmu tacznikdéw, nalezy zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
Trybunalu uwzglednié nie tylko brzmienie wspomnianego przepisu, lecz réwniez jego
kontekst i cele.

34 Jesli chodzi o brzmienie art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, pojecie ,,panstwa
cztonkowskiego, w ktorym mialo miejsce naruszenie” sugeruje — jak zauwazyt rzecznik
generalny w pkt 31 opinii — ze tacznik ten odnosi si¢ do czynnego zachowania sprawcy tego
naruszenia. Z tego wzgledu tacznik przewidziany w tym przepisie dotyczy terytorium
panstwa cztonkowskiego, w ktorym nastgpito lub moze nastgpi¢ zdarzenie powodujace
naruszenie, a nie terytorium panstwa cztonkowskiego, w ktorym wspomniane naruszenie
wywotuje skutki.

35 Nalezy takze zauwazy¢, ze przyjecie istnienia podstawy jurysdykcji wynikajacej ze
wspomnianego art. 93 ust. 5, opartej na miejscu, w ktorym naruszenie wywotuje skutki,
bytoby sprzeczne z brzmieniem art. 94 ust. 2 rzeczonego rozporzadzenia, ograniczajacego
wynikajacg z art. 93 ust. 5 wlasciwos¢ sagdéw w sprawach wspolnotowych znakow
towarowych do spraw, ktorych przedmiotem sg czynnosci dokonane lub grozba ich dokonania
na terytorium panstwa cztonkowskiego siedziby sadu rozpoznajacego sprawg.

36  Ponadto, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 28 i 29 opinii, zaréwno geneza, jak 1
kontekst rozporzadzenia nr 40/94 potwierdzaja ch¢¢ prawodawcy Unii do odstapienia od
podstawy jurysdykcji przewidzianej w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2000 majac na
wzgledzie w szczego6lnosci to, ze ta ostatnia podstawa jurysdykeji nie wystarcza, aby odnie$¢
si¢ do szczegodlnych problemoéw dotyczacych naruszenia wspolnotowego znaku towarowego.



37 W rezultacie jurysdykcje wynikajaca z art. 93 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 mozna
przypisa¢ wyltacznie sgdom w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych panstwa
cztonkowskiego, na ktorego terytorium pozwany popehit zarzucany czyn bezprawny.

38 W $wietle powyzszego na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢, ze pojecie ,,panstwa
cztonkowskiego, w ktorym miato miejsce naruszenie” widniejagce w art. 93 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze w wypadku sprzedazy i
dostawy towaru podrobionego dokonanych na terytorium jednego panstwa cztonkowskiego,
ktérego odsprzedaz przez nabywce nastepuje na terytorium innego panstwa cztonkowskiego,
wskazany przepis nie pozwala na uznanie jurysdykcji do rozpoznania powodztwa o
naruszenie przeciwko pierwotnemu sprzedawcy, ktory sam nie dziatat w panstwie
cztonkowskim siedziby sadu rozpoznajacego sprawe.

W przedmiocie pytania drugiego

39  Poprzez pytanie drugie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 5 pkt 3
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowac w ten sposob, ze w wypadku zarzutu
niedozwolonej reklamy porownawczej lub nieuczciwego nasladownictwa oznaczenia
chronionego wspolnotowym znakiem towarowym, zabronionych ustawag o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji panstwa cztonkowskiego, w ktorym siedzib¢ ma sad rozpoznajacy
sprawe, wskazany przepis pozwala na uznanie wlasciwosci do rozpoznania powodztwa o
stwierdzenie odpowiedzialno$ci opartego na wspomnianej ustawie krajowej, wniesionego
przeciwko jednemu z domniemanych sprawcow, ktory ma siedzibe w innym panstwie
cztonkowskim 1 ktéremu zarzuca si¢ popetnienie w tym pafistwie podnoszonego naruszenia.

40 W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze art. 14 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wyraznie
stanowi, ze powddztwa w sprawach wspolnotowego znaku towarowego moga by¢ wnoszone
na mocy ustawodawstwa panstw cztonkowskich dotyczacego w szczegdlnosci
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nieuczciwej konkurencji.

41  Powddztwa te nie s objete wlasciwoscig sadow w sprawach wspolnotowych znakow
towarowych. Wtasciwo$¢ do rozpoznania takich powddztw nie jest zatem uregulowana
rozporzadzeniem nr 40/94. Z powyzszego wzgledu jurysdykcje do rozpoznania powddztw
opartych na krajowej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nalezy okresli¢ na
podstawie przepiséw rozporzadzenia nr 44/2001.

42  Zatem jesli chodzi o roszczenie oparte na naruszeniu krajowej ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 ma zastosowanie w celu
ustalenia jurysdykcji sadu rozpoznajacego sprawe.



43 Jesli chodzi o wyktadnig art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001, nalezy przede
wszystkim przypomnieé, ze przepisy wskazanego rozporzadzenia powinny by¢ przedmiotem
wyktadni autonomicznej, dokonywanej w drodze odwolania si¢ do jego systematyki i celow
(wyrok Melzer, C-228/11, EU:C:2013:305, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo).

44  Wylacznie na zasadzie odstepstwa od podstawowej zasady zawartej w art. 2 ust. 1
rozporzadzenia nr 44/2001, ustanawiajacej jurysdykcje sadow panstwa cztonkowskiego
miejsca zamieszkania pozwanego, sekcja 2 rozdziatu 11 rzeczonego rozporzadzenia
przewiduje pewng liczbe wypadkow jurysdykcji szczegolnej, wsrdd ktorych figuruje ten
okreslony w art. 5 pkt 3 omawianego rozporzadzenia (wyrok Melzer, EU:C:2013:305, pkt
23).

45 Jako ze wiasciwos¢ sadu miejsca, w ktorym nastgpito lub moze nastapi¢ zdarzenie
wywotujace szkode, stanowi regute jurysdykcji szczeg6lnej, podlega ona wyktadni
zawezajacej, ktora nie moze wykracza¢ poza wypadki wyraznie okreslone we wspomnianym
rozporzadzeniu (wyrok Melzer, EU:C:2013:305, pkt 24).

46  Nie zmienia to faktu, ze okres$lenie ,,miejsce, gdzie nastagpito lub moze nastapicé
zdarzenie wywolujace szkod¢” uzyte w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 obejmuje
zardwno miejsce, w ktorym szkoda zaistniala, jak i miejsce, w ktorym nastapito zdarzenie
stanowigce przyczyne lezaca u podstaw powstania szkody, wobec czego pozwany moze
zosta¢ pozwany, wedtug wyboru powoda, przed sagdem majacym siedzibe w jednym badz w
drugim z tych miejsc (wyrok Melzer, EU:C:2013:305, pkt 25).

47 W tym wzgledzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepis jurysdykcyjny zawarty
w art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 jest oparty na istnieniu tacznika wynikajacego ze
szczegolnie Scistego zwigzku pomiedzy roszczeniem a sadem miejsca, gdzie nastapito lub
moze nastapi¢ zdarzenie wywotujace szkode, ktory uzasadnia przyznanie jurysdykcji temu
sagdowi ze wzgledu na prawidlowe administrowanie wymiarem sprawiedliwo$ci oraz sprawng
organizacje postepowania (wyrok Melzer, EU:C:2013:305, pkt 26).

48  Jako ze identyfikacja jednego z tacznikdw przyjetych w orzecznictwie przytoczonym w
pkt 46 niniejszego wyroku powinna umozliwi¢ ustalenie jurysdykcji sadu, ktory obiektywnie
znajduje si¢ w najlepszej sytuacji do dokonania oceny, czy spetnione sg przestanki powstania
odpowiedzialnosci pozwanego, wynika z tego, ze powodztwo moze by¢ prawidtowo
wniesione tylko do sadu, w ktérego obszarze wlasciwosci miejscowej miesci si¢ wlasciwy
tacznik (zob. podobnie wyroki: Folien Fischer i Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664, pkt 52; a
takze Melzer, EU:C:2013:305, pkt 28).



49  Jesli chodzi o miejsce, w ktorym nastgpito zdarzenie powodujgce powstanie szkody, z
postanowienia odsytajacego wynika, ze zdarzenie wywotujace szkode zostato dokonane przez
kilku sprawcow i ze spotka First Note, ktora jest jedyna pozwang w postepowaniu gtownym,
dziatala wylacznie w Belgii, a tym samym poza obszarem wtasciwosci sadu, przed ktorym
zostala pozwana.

50  Jak za$ Trybunat juz orzekl, w okolicznosciach, w ktorych tylko jeden sposrod wigkszej
liczby domniemanych sprawcow szkody jest pozywany przed sad, na ktorego obszarze
wiasciwosci nie dziatal, nie mozna uznaé, ze zdarzenie bedace przyczyna powstania szkody
miato miejsce na obszarze wlasciwosci tego sagdu w rozumieniu art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr
44/2001 (zob. wyrok Melzer, EU:C:2013:305, pkt 40).

51 W rezultacie art. 5 pkt 3 wspomnianego rozporzadzenia nie zezwala na uznanie, ze
wzgledu na miejsce, w ktorym nastapito zdarzenie powodujace powstanie szkody, jurysdykcji
do rozpoznania powodztwa opartego na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
panstwa czlonkowskiego, w ktorym siedzib¢ ma sad rozpoznajacy sprawe, przeciwko
jednemu z domniemanych sprawcow tej szkody, ktory nie dziatat na obszarze wtasciwosci
sadu rozpoznajacego sprawe (zob. ww. wyrok Melzer, EU:C:2013:305, pkt 41).

52 Jednakze w przeciwienstwie do sprawy, w ktorej zapadt wyrok Melzer
(EU:C:2013:305), w sprawie glownej sad odsylajacy nie ograniczyl swojego pytania do
wyktadni art. 5 pkt 3 wspomnianego rozporzadzenia wytacznie w celu uznania jurysdykcji
sagdow niemieckich ze wzgledu na miejsce zdarzenia bedacego przyczyna powstania
podnoszonej szkody.

53 W konsekwencji nalezy rowniez zbada¢, czy w okoliczno$ciach takich jak
rozpatrywane w postepowaniu gtéwnym, gdy kilku domniemanych sprawcoéw podnoszone;j
szkody dziatato w r6znych panstwach cztonkowskich, art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001
pozwala na uznanie — ze wzgledu na miejsce, w ktorym szkoda zaistniata — jurysdykcji do
rozpoznania powodztwa o stwierdzenie odpowiedzialno$ci, opartego na ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji tego samego panstwa cztonkowskiego, w ktorym siedzibe ma sad
rozpoznajacy sprawe, przeciwko jednemu z domniemanych sprawcow tej szkody, ktory nie
dziatal na obszarze wtasciwos$ci sadu rozpoznajacego sprawe.

54  Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze miejscem, w ktorym szkoda zaistniala, jest
miejsce, gdzie zdarzenie mogace wywota¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu
popetnienia czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego
spowodowato wystgpienie szkody (zob. wyrok Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, pkt
26).



55  Jesli chodzi o szkod¢ wynikajacg z naruszenia prawa wtasnosci intelektualne;j i
handlowej, Trybunat uscislit, Ze zaistnienie szkody w okre§lonym panstwie cztonkowskim
jest uzaleznione od ochrony w tym panstwie tego prawa, ktdrego naruszenie jest wskazywane
(zob. wyroki: Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, pkt 25; Pinckney, C-170/12,
EU:C:2013:635, pkt 33).

56  Wymaganie to mozna zastosowa¢ do wypadkéw, w ktorych chodzi o ochrone takiego
prawa na podstawie krajowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

57  Nalezy zatem uzna¢, ze w okolicznosciach takich jak w sprawie gtownej spor
dotyczacy naruszenia wspomnianej ustawy moze by¢ wniesiony do sadéw niemieckich, o ile
czyn popetliony w innym panstwie czlonkowskim spowodowat lub moze spowodowac
szkode na obszarze wiasciwosci sadu rozpoznajacego sprawe.

58 W tym wzgledzie do sadu odsylajacego nalezy dokonanie oceny, w $§wietle dostgpnych
mu informacji, w jakiej mierze sprzedaz perfum o nazwie ,,Blue Safe for Women” Stefanowi
P., dokonana na terytorium belgijskim, mogta naruszy¢ przepisy niemieckiej ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i mogta tym samym spowodowac szkode na obszarze
wlasciwosci wskazanego sadu.

59 W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie drugie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 5 pkt 3
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowac w ten sposob, ze w wypadku zarzutu
niedozwolonej reklamy porownawczej lub nieuczciwego nasladownictwa oznaczenia
chronionego wspolnotowym znakiem towarowym, zabronionych ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji panstwa cztonkowskiego, w ktorym siedzibe ma sad rozpoznajacy
sprawe, wskazany przepis nie pozwala na uznanie ze wzgledu na miejsce, w ktorym nastapito
zdarzenie powodujace powstanie szkody wynikajacej z naruszenia wskazanej ustawy,
jurysdykeji sadu wspomnianego panstwa cztonkowskiego, gdy pozwany bedacy jednym z
domniemanych sprawcoéw sam nie dzialal w tym panstwie. Natomiast w takim wypadku
wspomniany przepis pozwala na uznanie ze wzglgdu na miejsce zaistnienia szkody
jurysdykcji do rozpoznania powodztwa o stwierdzenie odpowiedzialnos$ci, opartego na
wspomnianej ustawie krajowej, przeciwko osobie majacej siedzib¢ w innym panstwie
cztonkowskim 1 ktdrej zarzuca si¢ popetnienie w tym panstwie czynu, ktory spowodowat lub
moze spowodowac szkode na obszarze wtasciwos$ci sadu rozpoznajacego sprawe.

W przedmiocie kosztow

60  Dla stron w postgpowaniu gldwnym niniejsze postgpowanie ma charakter incydentalny,
dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sagdem odsytajacym, do niego zatem nalezy



rozstrzygnigcie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag
Trybunatowi, inne niz koszty stron w postepowaniu gtownym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledow Trybunal (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

1) Pojecie ,,panstwa czlonkowskiego, w ktorym mialo miejsce naruszenie” widniejace
w art. 93 ust. 5 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowac¢ w ten sposob, ze w wypadku
sprzedazy i dostawy towaru podrobionego dokonanych na terytorium jednego panstwa
czlonkowskiego, ktorego odsprzedaz przez nabywce nastepuje na terytorium innego
panstwa czlonkowskiego, wskazany przepis nie pozwala na uznanie jurysdykecji do
rozpoznania powodztwa o naruszenie przeciwko pierwotnemu sprzedawcy, ktory sam
nie dzialal w panstwie czlonkowskim siedziby sadu rozpoznajacego sprawe.

2)  Artykul 5 pkt 3 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 sposob, ze w wypadku zarzutu
niedozwolonej reklamy poréwnawczej lub nieuczciwego nasladownictwa oznaczenia
chronionego wspolnotowym znakiem towarowym, zabronionych ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) panstwa
czlonkowskiego, w ktorym siedzib¢ ma sad rozpoznajacy sprawe, wskazany przepis nie
pozwala na uznanie ze wzgledu na miejsce, w ktorym nastapilo zdarzenie powodujace
powstanie szkody wynikajacej z naruszenia wskazanej ustawy, jurysdykcji sadu
wspomnianego panstwa czlonkowskiego, gdy pozwany bedacy jednym z domniemanych
sprawcow sam nie dzialal w tym panstwie. Natomiast w takim wypadku wspomniany
przepis pozwala na uznanie ze wzgledu na miejsce zaistnienia szkody jurysdykcji do
rozpoznania powédztwa o stwierdzenie odpowiedzialnos$ci, opartego na wspomnianej
ustawie krajowej, przeciwko osobie majgcej siedzibe w innym panstwie czlonkowskim i
ktorej zarzuca si¢ popelnienie w tym panstwie czynu, ktéry spowodowatl lub moze
spowodowac szkode¢ na obszarze wlasciwosci sadu rozpoznajacego sprawe.

Podpisy

* Jezyk postepowania: niemiecki.



