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Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wplywu:

27 grudnia 2021 r.

Oznaczenie sadu odsylajacego:

Oberlandesgericht Diisseldorf (Niemcy)

Data wydania postanowienia 0 wystapieniu Z wnioskiem
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

16 grudnia 2021 r.

Strona pozwana i wnoszaca apelacje¢:

Beverage City & Lifestyle GmbH
MJ
Beverage City PolskaSp.z o.0.

FE

Strona,powodowa i, druga strona postepowania apelacyjnego:

[...]

1.

2.

Advanee Magazine Publishers, Inc.

0 wydanie

OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF
POSTANOWIENIE
W sprawie
Beverage City & Lifestyle GmbH, [...] Schorfheide,
Pan MJ, [...],
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strona pozwana i wnoszaca apelacje ad 1) i 2),

[...]
3. Beverage City Polska Sp.z 0.0., [...] Krakdw, Polska,

4. PanFE, [...],

strona pozwana i wnoszaca apelacje ad 3) i 4),

[...]
przeciwko
Advance Magazine Publishers Inc., [...] Nowy Jork, Stany Zjednoczone,\Ameryki,

strona powodowa i druga strona postepowania,apelacyjnego,

[...]

dwudziesta izba cywilna Oberlandesgericht Diusseldorf) (wyzszego sadu
krajowego w Dusseldorfie [...]

postanawia:
l.
Postgpowanie zostaje,zawieszone:
.

Oberlandesgericht, Diisseldorf (wyzszy sad krajowy w Dusseldorfie) zwraca
si¢  do, Trybunalu “Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej  w trybie
prejudycjalnym Zmastepujacym pytaniem dotyczgcym wyktadni art. 122
rozporzadzeniasRarlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2017/[1]001 z dnia
14 czerwea “2017r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 2017/1001”) w zwigzku z art. 8 pkt 1
rozperzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia
12'grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych
eraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (zwanego dalej
,fozporzadzeniem nr 1215/2012”).

Czy migdzy powoddztwami istnieje ,tak Scista wiez”, ze pozadane jest ich
taczne rozpoznanie i rozstrzygniecie W celu uniknigcia wydania sprzecznych
ze sobg orzeczen W rozumieniu art. 8 pkt 1 rozporzadzenia nr 1215/2012,
gdy wramach powodztwa o0 naruszenie unijnego znaku towarowego
powigzanie polega na tym, ze pozwany Z siedzibg W jednym panstwie
cztonkowskim (tutaj: w Polsce), ktory dostarczyl towary naruszajace unijny
znak towarowy pozwanemu z siedzibg w innym panstwie cztonkowskim
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(tutaj: w Niemczech), ktorego przedstawiciel ustawowy, rowniez pozwany
jako naruszajacy znak, jest pozwanym ,zakotwiczajagcym jurysdykcje”,
jezeli strony taczy jedynie zwykty stosunek dostawy i nie istnieje zadne inne
wykraczajace poza ten stosunek dostawy powigzanie prawne czy faktyczne?

Uzasadnienie
A)

Powdd jest wiascicielem kilku unijnych znakéw towarowych zaWwierajacych
element stowny ,,Vogue”, migdzy innymi

. znaku towarowego UE 00183756 VOGUE z pierwszenstwem od 1 Kwietnia
1996 r. zarejestrowanego m.in. w klasie 16 dla ,,drukow?’;

. znaku towarowego UE 004023041 VOGUE z pierwszenstwem od
2 wrze$nia 2004 r. [...] zarejestrowanego mii€dzy innymiyzW'klasie 16 dla
”drukéw ”;

. znaku towarowego UE 014273296 VOGUE“Z piecrwszenstwem od dnia
2 wrzesnia 2004 r. zarejestrowanegos,widniu 19 czerwca 2015r. m.in.
w klasie 43 dla ,,zakwaterowania tymezasowego; prowadzenia hoteli, barow,
kawiarni, restauracji iklubow nocnyeh; “ustugw zakresie dostarczania
zywnoS$ci 1 napojow; obstugi “gastronomicznej z wlasnym zapleczem,
produktami i transportem,,;

w odniesieniu do ktoryeh powod “twierdzi, ze s3 one znanymi znakami
towarowymi.

Pozwana ad 1) jest spotka prawa ni€mieckiego z siedzibg w Schorfheide, w kraju
zwigzkowym,Brandenburgii, ktotej dziatalnoscig kieruje pozwany ad 2), cztonek
jej zarzadu, ‘zamieszkaly W Niederkassel, w kraju zwigzkowym Nadrenii
Potnocnej=Westfalii. Pozwany ad 3) jest spolka prawa polskiego z siedzibg
w Krakowiew,Polsee,Ktorej cztonkiem zarzadu jest pozwany ad 4), rowniez
zamieszkatyaw Krakewie

Rozwany'ad 3)/produkuje napdj energetyczny pod nazwg ,,DIAMANT VOGUE”
oraz reklamuje go i dystrybuuje. Pozwany ad 1) byt zwigzany z pozwanym ad 3)
umowg 0 Wytacznej dystrybucji na terenie Niemiec i kupowat od pozwanego ad 3)
w Polsce odpowiednio oznakowany napoj energetyczny. Brak jest dalszych
powigzan prawnych pomigdzy pozwanym ad 1) apozwanym ad 3),
W szczegdlnosci, pomimo podobienstwa nazw, podmioty te nie naleza do jednego
koncernu.

Pow6d uwaza, ze powyzsze stanowi naruszenie jego unijnych znakéw
towarowych i wytoczyt przeciwko wszystkim pozwanym powoddztwo do
Landgericht Diisseldorf (sagdu krajowego w Diisseldorfie), jako wiasciwego dla
kraju zwigzkowego Nadrenii Potnocnej-Westfalii sadu w sprawach unijnych
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znakdéw towarowych, o0 zaniechanie naruszenia na calym obszarze Unii oraz
0 udzielanie informacji, przedstawienie rachunkow i ustalenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej w odniesieniu do catego obszaru Unii — pdzniej ograniczone
wtym zakresie do czynnosci w Niemczech. Pozwani ad 3) i4) podniesli
W kontekscie wytoczonego przeciwko nim powddztwa miedzy innymi zarzut
braku jurysdykcji migdzynarodowe;.

Landgericht Diisseldorf (sad krajowy w Diisseldorfie) orzekt zgodnie z zadaniem
I opart swoja jurysdykcje miedzynarodowa w odniesieniu do pozwanego ad 3) i 4)
na art.8 pkt1 rozporzadzenia nr 1215/2012. Sad przyjal, ze doyniniejsze;j
konstelacji maja zastosowanie zasady ustanowione przez Trybunai, W wyroku
z dnia 27 wrzesnia 2017 roku — C-24/16, C-25/16 - Nintendo Co., Ltd¥/BigBen
Interactive GmbH i in. [ECLI:EU:C:2017:724].

Po tym, jak pozwani ad 1) i ad 2) wycofali swoje pierwotnie Wniesione apélacje,
przeciwko temu wyrokowi sg obecnie skierowane apelagje pozwanych ad 3) i 4),
w ktorych podnosza oni w dalszym ciggu miedzyWinnymi brak jurysdykcji
migdzynarodowej sadow niemieckich. Pezwaniy, twierdza, 2ze prowadzili
dziatalno$¢ wytacznie na terenie Polski i tam‘dostarezali, towary swoim klientom.
W ich przekonaniu wyrok Nintendo/BigBen hie ma%zastosowania w niniejszej
sprawie, poniewaz pozwani ad 1) i 2), zyjednej strony, eraz pozwani ad 3) i4),
z drugiej strony, nie sg ze sobg W zaden istothy SposobypoOwigzani.

B)
Rozstrzygnigcie sporu zalezy odtre$ei 0dpowiedzi na pytanie prejudycjalne.

Jurysdykcja migdzynarodewa niemicekich sadéw w sprawach unijnych znakow
towarowych w,zakresie ‘powddztway, przeciwko pozwanym ad 3) i4) moze
wynikac¢ jedynie zarth8"pktil rozporzadzenia nr 1215/2012. Tylko w stosunku do
pozwanego, ad, 2), zamieszkatego w Nadrenii Potnocnej-Westfalii, Landgericht
Diisseldorf (sad “krajowsy W.Dusseldorfie) (a w postgpowaniu apelacyjnym izba
orzekajgca)yposiada, jurysdykcje migdzynarodowa na podstawie art. 125 ust. 1
rozporzadzenia 2017/1001. Dla przyznania temu sadowi jurysdykcji w stosunku
do, pozwanego ‘ad 3) i14) konieczne jest zatemby pomiedzy powddztwem
wytoezonym przeciwko tym pozwanym, a powddztwem wytoczonym przeciwko
pozwanemuwad 2) ,istniala tak Scista wie¢z, ze pozadane byloby ich taczne
rozpeznanie irozstrzygnigcie W celu uniknigcia wydania w oddzielnych
postepowaniach sprzecznych orzeczen™.

Stan faktyczny niniejszej sprawy rozni si¢ od tego, na tle ktorego zostat wydany
wyrok w sprawie Nintendo/BigBen, po pierwsze tym, ze stosunek dostawy nie
taczyt pozwanego ,,zakotwiczajacego jurysdykcje”, czyli pozwanego ad 2),
z pozwanymi ad 3) i4), lecz pozwanego ad 1) i pozwanego ad 3), podczas gdy
przeciwko pozwanym ad 2) i ad 4) roszczenia zostaty sformutowane ze wzgledu
na to, ze byli przedstawicielami dziatajagcymi odpowiednio na rzecz 0SOb
prawnych.
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Po drugie, w wyroku Nintendo/BigBen Trybunat opart si¢ migdzy innymi na
fakcie, ze pozwani W tej sprawie byli powigzani w ramach jednego koncernu
(pkt 51 wyroku). Takiego potaczenia tutaj brakuje. Odpowiednie strony
w Niemczech 1w Polsce dzialaja na wilasny rachunek i niezaleznie od siebie.
Zwiazek faktyczny istnieje ostatecznie tylko W postaci tancucha dostaw. Wydaje
si¢ jednak watpliwe, czy samo to wystarczy.

Nalezy przyzna¢ powodowi, ze mamy do czynienia z tymi Samymi znakami
towarowymi itymi samymi potencjalnie naruszajagcymi je towarami, tak ze
prawdopodobnie istniatoby ryzyko wydania sprzecznych orzeczen, gdyby jeden
sad dopatrzyt si¢ naruszenia przy dystrybucji tych towardéw, a inay hie. Z drugiej
strony, argument ten miatby zastosowanie rowniez W przypadkd, gdyby pomiedzy
stronami w ogole nie istniat zaden zwigzek, ale gdyby wprowadzaty one do obrotu
w Unii te same towary — nabyte od osoby trzeciej. W tym wzgledzie nalezy wzigé
pod uwagg, ze zastosowanie art. 8 pkt 1 rozporzadzenia Nrd215/2021 nie moze
podwaza¢ przepisu jurysdykcyjnego zawartege,, wiart. 125, “tozporzadzenia
2017/1001. W orzecznictwie sadow krajowych [austriacki, Oberster Gerichtshof
(sad najwyzszy), GRUR Int. 2013, 569 - RedBull/Pitt Bull, 4,0b'221/12x z dnia
15 stycznia 2013r.) przepis ten jest jednak, stosowany rdwniez W przypadku
zwyktego stosunku dostawy.

[.]



