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1. UWAGI WPROWADZAJACE

Precyzyjne ustalenie wlasciwosci sadow w sprawach dotyczacych interneto-
wych naruszen praw wilasnos$ci intelektualnej nie jest sprawa tatwa. Trudnosci
wynikaja przede wszystkim z koniecznosci stosowania roznych przepisoOw dotycza-
cych jurysdykcji miedzynarodowej, zaleznie od danej kategorii prawa wilasnos$ci
intelektualnej®. Zroznicowanie to wystepuje rOwniez w prawie unijnym.

Jurysdykcja szczeg6lna w sprawach o naruszenie krajowych praw witasnosci
intelektualnej jest ustalana na podstawie art. 7 ust. 2 rozporzadzenia Bruksela I bis’.
Zgodnie z tym przepisem wilasciwy dla rozstrzygnigcia sporu moze by¢ zar6wno
sad miejsca zdarzenia przyczynowego, traktowanego jako miejsce uruchomienia
odpowiedniego procesu technicznego skutkujacego naruszeniem (np. wprowadzenia
danych tresci do Internetu), jak i sad miejsca powstania szkody, co byto dotychczas
rozumiane jako miejsce rejestracji znaku towarowego czy, w przypadku praw au-
torskich, dostepu do utworu. Kwestia ta byta juz przedmiotem rozwazan Trybunatu
Sprawiedliwosci UE*.

* Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszynskiego w Warszawie.

! Wyrok Trybunatlu z dnia 5 wrzes$nia 2019 r. w sprawie C-172/18 AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham
Trustees, Mark Crabtree p. Heritage Audio SL, Pedrowi Rodriguezowi Arribasowi.

2T.B. Larsen: The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation, Journal
of Private International Law 2018, vol. 14(3), s. 555.

3 A. Nuyts: Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to
IP Matter and Internet Disputes (w:) International Litigation in Intellectual Property and Information Technology,
ed. A. Nuyts, Alphen-sur-le-Rhin 2008, s. 116 i n.

4 Kluczowe znaczenie miaty, oméwione dalej w skrocie, wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. Wintersteiger
(C-523/10, EU:C:2012:220) oraz wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r. Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:
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W przypadku sporow dotyczacych naruszenia jednolitych unijnych praw
wlasnosci intelektualnej sprawa przedstawia si¢ odmiennie. Zastosowanie znajda
odregbne przepisy jurysdykcyjne wiasciwego dla danego jednolitego prawa wlasno-
Sci intelektualnej rozporzadzenia unijnego. W przypadku jednolitych znakow towa-
rowych sa to przepisy art. 125 rozporzadzenia 2017/1001 (poprzednio art. 97 roz-
porzadzenia 207/2009°). Przepisy tego rozporzadzenia sa przepisami szczegdlnymi
w stosunku do rozporzadzenia Bruksela I bis. Co prawda, analogicznie do przypad-
ku naruszen krajowych praw wiasnosci intelektualnej, wykorzystano tacznik miej-
sca naruszenia (badz grozby naruszenia), jednak przepisy te nalezy interpretowac
W sposob autonomiczny, z uwzglednieniem specyfiki jednolitych praw unijnych,
majac w tym wzgledzie na uwadze przepisy wtasciwych rozporzadzen (np. przyjg-
ta w nich interpretacje pojecia naruszenia jednolitego prawa)®.

Wydaje sig, ze watpliwosci nie powinno juz budzi¢ samo uprawnienie powoda
do wyboru sadu wtasciwego w przypadku naruszenia prawa wtasnosci intelektual-
nej. Powdd moze wszczaé postepowanie w sadzie wlasciwym wedtug miejsca za-
mieszkania badz siedziby pozwanego (czyli wedtug regut jurysdykeji ogdlnej), ale
moze tez wybra¢ — w oparciu o podstawy jurysdykcji szczegdlnej — sad miejsca,
w ktorym doszto do naruszenia lub wystapita grozba naruszenia’. Zatem to decyzja
powoda determinuje jurysdykcje sadu wlasciwego do rozstrzygnigcia sprawy, oczy-
wiscie w granicach, na jakie pozwalaja mu taczniki norm jurysdykcyjnych®.

1318). Dotyczyty art. 5 pkt 3 rozporzadzenia Bruksela I, ale zachowuja aktualno$¢ na tle obecnego art. 7 pkt 2
rozporzadzenia Bruksela I bis.

S Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 zastapito i uchylito rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 11 z 1994 r., s. 1), a nastgpnie zostato zmie-
nione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. UE
L 341 z2015 1., s. 21; sprostowania: Dz. Urz. UE L 71 z2016r., s. 322; Dz. Urz. UE L 79 22016 r., s. 44;
Dz. Urz. UE L 261 22016, s. 10; Dz. Urz. UE L 267 22016, s. 1; Dz. Urz. UE L 37 22017 r,, s. 28), ktore
weszto w zycie w dniu 23 marca 2016 r. Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 zostato nastgpnie uchylone i zastapione,
z dniem 1 pazdziernika 2017 r., rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerw-
ca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 22017 r., s. 1). Ze wzgledu na date
whniesienia powddztwa o stwierdzenie naruszenia rozpatrywanego w postgpowaniu gtdwnym odestanie prejudy-
cjalne w sprawie AMS Neve zostalo rozpatrzone wedhlug rozporzadzenia nr 207/2009 w pierwotnym brzmieniu.

¢ Art. 97 rozporzadzenia stanowit: ,,1. Z zastrzezeniem przepisoOw niniejszego rozporzadzenia, jak rowniez
wszelkich przepisow rozporzadzenia (WE) nr 44/2001 majacych zastosowanie na mocy art. 94, postgpowania
w odniesieniu do powodztw i roszczen okreslonych w art. 96 tocza si¢ przed sadami tego panstwa cztonkowskiego,
w ktorym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibg, lub jezeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby
w zadnym z panstw cztonkowskich, w tym, w ktorym ma przedsigbiorstwo. [...] 5. Postgpowania w odniesieniu
do powddztw i roszczen okreslonych w art. 96, z wyjatkiem powodztw o stwierdzenie braku naruszenia [unijnego]
znaku towarowego, moga rowniez toczy¢ si¢ przed sadami panstwa cztonkowskiego, w ktorym miato miejsce
naruszenie lub wystapila grozba naruszenia [...]".

" Por. J.J. Fawcett, P. Torremans: Intellectual Property and Private International Law, Oxford 2011, s. 415 i n.

8 Na marginesie warto zauwazy¢, ze jezeli kilka powddztw o stwierdzenie naruszenia migdzy tymi samymi
stronami dotyczy uzywania tego samego oznaczenia, ale nie dotyczy tego samego terytorium, to powodztwa te nie
majg tego samego przedmiotu, wobec czego nie sg objgte zasadami litispendencji (zob. wyrok z dnia 19 pazdzier-
nika 2017 r., Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, pkt 42). Nie ma zatem mozliwosci, aby sady réznych panstw
cztonkowskich, do ktorych zwrocono si¢ w takich okoliczno$ciach, mogty wydawacé ,,sprzeczne orzeczenia”, po-
niewaz powodztwa wniesione przez powoda dotycza réznych terytoriow.
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Przedmiotem watpliwosci jest to, jak szeroko w przypadku naruszen interne-
towych sigga zakres jurysdykcji szczegolnej opartej na faczniku miejsca naruszenia
(badZ grozby naruszenia)’. Innymi stowy chodzi o to, jak nalezy rozumie¢ miejsce
naruszenia w przypadku sporow internetowych. Ze wzgledu na czegsta w przypadku
Internetu wielomiejscowos$¢ naruszenia (objecie naruszeniem terytoriow wigcej niz
jednego panstwa) istnieje zwigkszone ryzyko forum shopping, czyli nadmierne;j
swobody powoda w zakresie wyboru sadu wtasciwego do rozpatrzenia sprawy, co
prowadzi¢ bedzie do manipulacji rozstrzygnieciem sporu'®. Konieczne staje si¢ wigc
ustalenie, czy — w oparciu o tacznik miejsca naruszenia — wlasciwe moga by¢ sady:

a) jedynie panstwa cztonkowskiego, na ktérego terytorium pozwany stworzyt
swoja strong internetowa lub utworzyl konta na portalach spotecznosciowych
(podejmowat decyzje, oferowat i1 reklamowat produkty opatrzone znakiem
towarowym), czy roéwniez

b) panstwa, w ktorym zamieszkuja konsumenci (klienci) lub maja siedzibg przed-
sigbiorcy bedacy adresatami danych reklam 1 ofert internetowej sprzedazy.

Dotychczas Trybunat wypowiedziat si¢ w tej kwestii w sprawach Winterstegen
oraz Coty. Brakowalo natomiast pogl¢bionej interpretacji omawianego tacznika na
tle przepiséw rozporzadzenia w sprawie unijnego znaku towarowego.

Warto przypomnie¢, dlaczego wyroki w sprawach Winterstegen oraz Coty
mogty wzbudzi¢ pewne kontrowersje. Twierdzono mi¢dzy innymi, ze wyrok w spra-
wie Winterstegen przelamuje restrykcyjnie interpretowang zasadg terytorializmu,
poniewaz wynika z niego, ze jurysdykcja krajowa przystuguje nie tylko sadom,
w ktorych dane prawo wtasnos$ci intelektualnej korzysta z ochrony, ale wlasciwe
moga by¢ takze sady innego panstwa, w oparciu o tacznik miejsca dokonanego na-
ruszenia. Oczywiscie do przelamania takiego nie doszlo. Z zasady terytorializmu
nie wynika bowiem, ze jurysdykcja krajowa przystuguje jedynie sadom panstwa,
dla terytorium ktorego dochodzi si¢ ochrony. W sprawie Winterstegen Trybunat
dokonat kwalifikacji lacznika miejsca naruszenia, nawiazujac do miejsca rozpoczg-
cia procesu komunikacyjnego. Problem wielomiejscowych naruszen byt tez przed-
miotem wyroku Trybunalu w sprawie Coty. Po pierwsze, Trybunal wskazal w nim
na potrzebg rozroznienia przepisoOw jurysdykcyjnych przyjetych w rozporzadzeniu
w sprawie unijnego znaku towarowego oraz tych, ktore wynikaja z rozporzadzenia
Bruksela I bis. Dokonujac wyktadni tego drugiego rozporzadzenia, wytaczyt moz-
liwos$¢ konsolidacji roszczen wzgledem oséb naruszajacych jednolite prawa wias-
nosci intelektualnej. Trybunat stwierdzit, ze ,,pojecie »panstwa cztonkowskiego,
w ktorym mialo miejsce naruszenie«’ sugeruje, iz ,,tacznik ten odnosi si¢ do czyn-
nego zachowania sprawcy tego naruszenia. Z tego wzgledu acznik przewidziany

% Zob. E. Rosati: International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: where is the place of
infringement located?, European Intellectual Property Law 2016, vol. 38(8), s. 482 i n.

10 Zob. klasyczne juz opracowanie U. Kohl: Jurisdiction in cyberspace (w:) Research Handbook on Interna-
tional Law and Cyberspace, eds. N. Tsagourias, R. Buchan, Cheltenham—Northampton 2015, s. 46 i n.
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w tym przepisie dotyczy terytorium panstwa cztonkowskiego, w ktdérym nastapito
lub moze nastapi¢ zdarzenie powodujace naruszenie, a nie terytorium panstwa
cztonkowskiego, w ktorym wspomniane naruszenie wywoluje skutki”.

Glosowane orzeczenie w sprawie AMS Neve stanowi istotny postep w kwestii
kwalifikacji facznika miejsca naruszenia na tle rozporzadzenia unijnego w sprawie
jednolitego znaku towarowego. Wyrok ten stusznie stal si¢ juz przedmiotem ozy-
wionej dyskusji prowadzonej w mediach elektronicznych!'. Dotyczy nicobowiazu-
jacego juz art. 97 rozporzadzenia 207/2009, ale jest w peini aktualny na tle obecne-
go art. 125 rozporzadzenia 2017/1001. W skrécie postuguje si¢ dalej pojeciem
rozporzadzenia w sprawie unijnego znaku towarowego.

2. ORZECZENIE W SPRAWIE AMS NEVE
2.1. STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PREJUDYCJALNE

Trybunat zostat poproszony o dokonanie wyktadni art. 97 ust. 5 rozporzadze-
nia nr 207/2009 w zwiazku ze sporem pomig¢dzy uprawnionymi do unijnego znaku
towarowego, majacymi siedzibe w Zjednoczonym Krolestwie, a hiszpanska spoika,
ktora oferowata konsumentom przez Internet migdzy innymi w Zjednoczonym Kro-
lestwie (i w innych panstwach) podrobki produktow opatrywanych chronionymi
znakami.

Stan faktyczny w uproszczonej wersji przedstawia si¢ nastgpujaco. AMS Neve
Ltd jest spotka z siedziba w Zjednoczonym Kroélestwie, ktéra produkuje i sprzeda-
je sprzet audiofoniczny'?. Heritage Audio jest spoika z siedziba w Hiszpanii, ktora
prowadzi handel sprzgtem audiofonicznym'?. W dniu 15 pazdziernika 2015 r. AMS
Neve, BW Trustees i M. Crabtree wniesli przeciwko Heritage Audio i P. Rodrigue-
zowi Arribasowi powddztwo do Intellectual Property and Enterprise Court (sadu ds.
wlasnosci intelektualnej 1 przedsigbiorstw w Zjednoczonym Kroélestwie) o stwier-
dzenie naruszenia unijnego znaku towarowego, do ktérego prawami dysponuja
powodowie. Pozwanym zarzucono, ze oferowali do sprzedazy klientom w Zjedno-
czonym Kroélestwie podrobki produktow AMS Neve oraz ze reklamowali oni te
towary w tym panstwie. Powodowie przedstawili wydruki strony internetowe;j.
Oferty zostaty sformutowane w j¢zyku angielskim, a na stronie internetowej zosta-
li wymienieni dystrybutorzy migdzy innymi w Zjednoczonym Krolestwie.

1 Zob. w szczegbdlnosci E. Rosati: International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: CJEU
rules that targeting may serve to establish jurisdiction, Thursday, September 05, 2019 w portalu #IPKat, oraz
T. Lutzi: AMS Neve: An Unfortunate Extension of the ‘Targeting’ Criterion to Jurisdiction for EU Trademarks,
September 10, 2019, http://conflictoflaws.net/.

12BW Trustees jest powiernikiem systemu emerytalnego kierownictwa AMS Neve. Mark Crabtree jest dyrek-
torem AMS Neve.

13 Pedro Rodriguez Arribas jest cztonkiem zarzadu Heritage Audio.
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Pozwani w postgpowaniu gldwnym podniesli zarzut braku jurysdykcji sadu,
do ktorego wniesiono powddztwo. Twierdzili, Ze sami nigdy nie reklamowali ani
tez nie sprzedawali towaréw w Zjednoczonym Kroélestwie. Nigdy nie ustanowili tam
dystrybutora.

W wyroku z dnia 18 pazdziernika 2016 r. sad angielski stwierdzit, ze nie jest
wlasciwy do rozpoznania powddztwa o stwierdzenie naruszenia unijnego znaku
towarowego. Sad uznal, Ze spor ten podlega jurysdykcji sadow Krolestwa Hiszpanii,
poniewaz jest to miejsce, w ktorym podjeto decyzje o reklamowaniu lub oferowaniu
do sprzedazy spornych towardéw i podje¢to stosowne dzialania.

Sad apelacyjny (Court of Appeal (England & Wales) Civil Division) postano-
wil zawiesi¢ postgpowanie 1 zwroci¢ si¢ do Trybunatu z nastgpujacym pytaniem
prejudycjalnym:

,» W sytuacji gdy przedsigbiorstwo prowadzi dziatalno$¢ 1 ma siedzibg w pan-
stwie cztonkowskim A oraz podjgto dziatania na tym terytorium w celu reklamowa-
nia 1 oferowania do sprzedazy towardw oznaczonych oznaczeniem identycznym
z unijnym znakiem towarowym na stronie internetowej skierowanej do profesjona-
listow 1 konsumentow w panstwie cztonkowskim B:

1) Czy sad whasciwy w sprawach unijnych znakow towarowych w panstwie czton-
kowskim B posiada jurysdykcje do rozpoznania powodztwa w sprawie naru-
szenia prawa do unijnego znaku towarowego z powodu tego reklamowania
1 oferowania do sprzedazy towaréw na tym terytorium?

2) Jeslinie, jakie inne kryteria powinien uwzgledni¢ ten sad wlasciwy w sprawach
unijnych znakow towarowych, ustalajac, czy posiada jurysdykcje do rozpozna-
nia tego powodztwa?

3) W zakresie, w jakim odpowiedZ na pytanie zawarte w pkt 2) wymaga od sadu
wlasciwego w sprawach unijnych znakow towarowych ustalenia, czy przedsig-
biorstwo podjeto aktywne dziatania w panstwie cztonkowskim B, jakie kryteria
nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu, czy to przedsigbiorstwo podj¢lo takie aktyw-
ne dziatania?”.

2.2. WYKLADNIA PRZYJETA PRZEZ TRYBUNAL

Trybunat orzekl, Ze uprawniony do unijnego znaku towarowego moze wnies¢
powddztwo o stwierdzenie naruszenia tego znaku do sadu panstwa cztonkowskiego,
na ktérego terytorium znajduja si¢ konsumenci i profesjonali$ci bedacy adresatami
tych reklam lub ofert sprzedazy.

W pkt 44 wyroku Trybunat zaznaczyt, ze tacznik jurysdykcyjny odnosi si¢ do
czynnego zachowania sprawcy zarzucanego naruszenia, co jest zbiezne ze stanowi-
skiem wyrazonym w wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r., Coty Germany (C-360/12,
EU:C:2014:1318, pkt 34). W pkt 56 wyroku Trybunat stwierdzit, ze reklamy
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1 oferty sprzedazy zostaty skierowane do konsumentow lub profesjonalistow znaj-
dujacych si¢ w Zjednoczonym Krolestwie 1 byly tam dostepne. Jest to zagadnienie,
ktore wymaga zbadania przez sad krajowy, z uwzgledniem informacji zawartych na
stronie internetowe;.

Za trafne uwazam odwotanie si¢ przez Trybunal do celow analizowanych
w orzeczeniu przepiséw jurysdykcyjnych. Sa to sady najlepiej przygotowane do
oceny zarzucanego naruszenia (zob. pkt 57 wyroku). Trybunal nawiazat w ten spo-
sob do interpretacji przyjetej w wyroku w sprawie Wintersteiger. Sad wtasciwy dla
miejsca, gdzie nastapito zdarzenie wywotujace szkode, jest w najlepszej sytuacii,
by wyda¢ rozstrzygnigcie w sprawie. Uzasadnia to blisko$¢ w stosunku do przed-
miotu sporu 1 tatwo$¢ przeprowadzenia postgpowania dowodowego.

Za istotne uwazam ponadto odniesienie si¢ przez Trybunat do wyroku z dnia
27 wrzesnia 2017 r., Nintendo (C-24/16 1 C-25/16, EU:C:2017:724). Wyrok ten
dotyczyl ustalenia prawa wlasciwego w sporach dotyczacych naruszenia praw do
unijnych praw wlasnosci przemystowej na podstawie rozporzadzenia Rzym II'%.
Przepisy tego rozporzadzenia postuguja si¢ analogicznym facznikiem miejsca na-
ruszenia'®. Kwestia ta ma znaczenie ze wzgledu na zwiazki pomigdzy jurysdykcja
krajowa a prawem wiasciwym'®. Powstaje pytanie, czy taczniki nalezy interpretowac
w ten sam sposob.

W pkt 108 1 111 uzasadnienia wyroku Nintendo Trybunal dokonat wyktadni
sformutowania ,,prawo panstwa, w ktérym [zarzucane] naruszenie [prawa wlasnosci
intelektualnej] miato miejsce”, zawartego w rozporzadzeniu Rzym II. Wedlug Try-
bunatu dotyczy ono prawa panstwa, gdzie zostato lub moze zosta¢ dokonane pier-
wotne dziatanie stanowiace naruszenie, lezace u zrodla zarzucanego zachowania.
W kontekscie handlu elektronicznego takim pierwotnym dziataniem jest proces
umieszczenia oferty sprzedazy w Internecie.

W glosowanym wyroku w sprawie AMS Neve Trybunat trafnie wyjasnil, ze
przepisy rozporzadzenia Rzym Il maja inny cel anizeli analizowane przepisy ju-
rysdykcyjne (pkt 62—-64 wyroku). Przepisy rozporzadzenia Rzym II nie dotycza
ustalenia jurysdykcji, lecz ustalenia prawa wtasciwego dla wszelkich kwestii nie-
podlegajacych odpowiedniemu aktowi prawa UE. Trybunatl zaznaczyl, Zze w przy-
padku ustalenia prawa wtasciwego doj$s¢ moze do tzw. konsolidacji prawa wiasci-

4 Rozporzadzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczace
prawa wlasciwego dla zobowiazan pozaumownych (,,Rzym II”’) (Dz. Urz. UE L 199 z 2007 r., s. 40).

15 Warto przypomnie¢, ze Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwos$ci, Niemcy) w wyroku z dnia
9 listopada 2017 r., zwanym ,,Parfummarken” (I ZR 164/16), orzekt, ze wyktadnia sformutowania ,,prawo panstwa,
w ktorym naruszenie to miato miejsce”, zawartego w art. 8 ust. 2 rozporzadzenia Rzym I, pozostaje aktualna na
gruncie art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Jak wida¢, stanowiska tego nie potwierdzil Trybunal w gloso-
wanym orzeczeniu.

16 Zob. szerzej M. Swierczynski: Naruszenie jednolitych unijnych praw wlasnosci przemystowej w prawie
prywatnym miedzynarodowym w swietle najnowszego orzecznictwa (w:) 100 lat ochrony wlasnosci przemystowej
w Polsce. Ksigga jubileuszowa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. A. Adamczak, Warszawa
2018, s. 999-1015.
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wego, gdy pozwany podjat dziatania w réznych panstwach cztonkowskich. Pozwa-
la to sadowi na zastosowanie tylko jednego prawa wlasciwego w oparciu o miejsce
pierwotnego dziatania pozwanego przesadzajacego o naruszeniu. Problem ten nie
pojawia si¢ w przypadku przepiséw jurysdykcyjnych. Zakres tych przepisow moze
by¢ szerszy, poniewaz pozytywny konflikt jurysdykcyjny nie powinien stanowi¢
w praktyce problemu. Nie jest tez celowe formutowanie przepisow jurysdykcyjnych
w taki sposoOb, aby sady stosowaly zawsze wtasne prawo. Podwazatoby to sens istnie-
nia prawa prywatnego mi¢dzynarodowego oraz zaprzeczatoby idei poszukiwania
prawa najscislej zwigzanego z danym stosunkiem prawnym podlegajacym ocenie.

3. WNIOSKI WYNIKAJACE Z ORZECZENIA
W SPRAWIE AMS NEVE

W moich publikacjach konsekwentnie zajmowalem stanowisko przeciwne
nadmiernemu poszerzaniu jurysdykcji krajowej w przypadku naruszen interneto-
wych'”. Nie bylem w tym stanowisku odosobniony'®. Trafnie podkreslono w opinii
rzecznika generalnego (pkt 70), ze Internet ma charakter globalny i jest obecny
wszedzie. Przyjecie, ze dostgpnos¢ strony internetowej na terytorium danego panstwa
cztonkowskiego wystarczy, aby uzna¢, ze sady tego panstwa cztonkowskiego sa
wlasciwe do rozpatrzenia sprawy, prowadzitoby do nadmiernego wzrostu liczby
sadow potencjalnie wlasciwych, co sprzyjatoby forum shopping®.

Trybunat przyjat jednak stanowisko liberalne. W glosowanym orzeczeniu
dopuscit szeroki dostep uprawnionych do sadow. Interpretacja ta wydaje si¢ wynikac
z potrzeby zwigkszenia zakresu ich ochrony w przypadku naruszen internetowych.
Dodatkowych argumentow dla przyjecia takiej wykladni przepisoOw dostarcza tres¢
rozporzadzenia w sprawie jednolitego unijnego znaku towarowego. Rozporzadzenie
to precyzuje, czym jest naruszenie. W przypadku dziatalnosci internetowej obejmu-
je prowadzenie dziatan reklamowych oraz kierowanie do klientow ofert sprzedazy

7 M. Swierczynski: objasnienia do art. 7 pkt 2 (w:) Jurysdykcja, uznawanie orzeczen sqdowych oraz ich wy-
konywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1215/2012. Komentarz, pod red. J. Gotaczynskiego, Warszawa 2015, s. 34-107.

18 Chodzi tu glownie o naukowe projekty kodyfikacyjne CLIP oraz ALI Na ten temat w polskiej literaturze
zob. M. Swierczynski, J. Balcarczyk: Kodyfikacje prywatne — Zasady CLIP oraz Zasady ALI a prawo wlasciwe
dla zobowiqzan z naruszen wlasnosci intelektualnej (w:) Spory o wlasnos¢ intelektualng. Ksiega jubileuszowa
dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, pod red. A. Matlaka, S. Stanistawskiej-
-Kloc, Warszawa 2013, s. 12551276, oraz M. Swierczyfiski: Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie
prawa wiasnosci intelektualnej wedtug Zasad ALI oraz Zasad CLIP (w:) X-lecie CBKE. Ksiega pamiqtkowa
z okazji 10-lecia Centrum Badan Problemow Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckie-
go Kota Naukowego, pod red. E. Galewskiej, S. Koteckiej, Wroctaw 2012, s. 194-200.

19 Por. M. Swierczyfiski, D. Szostek: Wplyw nowych technologii na prawo prywatne miedzynarodowe (w:)
Experientia docet. Ksiega jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple, pod red. T. Targosza, P. Pod-
reckiego, P. Kostanskiego, Warszawa 2017, s. 1294—-1308.
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podrobek. W konsekwencji, jak trafnie wskazat Trybunal w pkt 54 wyroku, nalezy
uznaé, ze czyny te sa ,,popetniane” na terytorium, na ktorym nadano im ich charak-
ter reklamowy badz charakter oferty sprzedazy. Jest to rtownoznaczne z udostepnie-
niem danych tresci klientom na tym terytorium.

Nie bez znaczenia jest tez to, ze wyrok po raz kolejny potwierdza, ze lokaliza-
cja serwera zaangazowanego w proces techniczny nie jest istotnym czynnikiem dla
potrzeb ustalenia jurysdykeji krajowe;.

Za warto$ciowe nalezy rdwniez uzna¢ rozwazania Trybunatu zwiazane z ry-
zykiem tzw. race to bottom*. Trybunal wskazal w pkt 50, ze przyjecie waskiej
(restrykcyjnej) interpretacji przepisow jurysdykcyjnych prowadzitoby do zwigksze-
nia ryzyka prowadzenia przez naruszycieli dziatalnos$ci na terenie danego panstwa
(np. przenoszac do niego swoja siedzibg) w celu uniknigcia wlasciwosci sadow
»odbioru” danych tresci badz produktéw. Oznaczatoby to utrat¢ przez przepisy
o jurysdykcji szczeg6lnej swojego alternatywnego charakteru w porownaniu z prze-
pisami jurysdykcji ogdlnej, tj. opartej na taczniku siedziby pozwanego. Trudno jest
odmowi¢ slusznosci takiej argumentacji. Widzimy przeciez, jak naruszyciele in-
ternetowi przenosza swoje siedziby (czasem fikcyjne) do obcych panstw, w celu
utrudnienia postgpowania sagdowego.

Nie ulega jednak watpliwosci, ze tradycyjne podejscie terytorialne dotyczace
zobowiazan z naruszen praw wlasnosci intelektualnej napotyka bariery w przypad-
ku $srodowiska cyfrowego, ktore owa terytorialno$¢ w ogole podwaza?! badz wymu-
sza jej modyfikacje¢??. Modyfikacja polega na dostosowaniu przepiséw kolizyjnych
(w tym jurysdykcyjnych) wyrazajacych zasadg terytorializmu, z uwzglednieniem
jej celow 1 funkcji, do wspotczesnych, nowoczesnych form eksploatacji dobr nie-
materialnych.

Podsumowujac, pomimo poczatkowych zastrzezen, zwiazanych z obawami
przed eskalacja ryzyka forum shopping w sprawach internetowych, wyrok uwazam

2 Zob. szerzej M. Swierczynski: Zasada terytorializmu praw wlasnosci intelektualnej w kontekscie handlu
elektronicznego oraz zmian zachodzqcych w prawie prywatnym miedzynarodowym (w:) Wiasnos¢ intelektualna
w obrocie elektronicznym, t. V, pod red. J. Kepinskiego, K. Klafkowskiej-Wasniowskiej, R. Sikorskiego, w serii
»Zarys Prawa Wtasnosci Intelektualnej”, pod red. M. Kepinskiego, Warszawa 2015.

21 J. Ginsburg: Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights
Transmitted through Digital Networks (WIPO Document GCPIC/2, 30 Nov. 1998, Group of Consultants on the
Private International Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digi-
tal Networks. Geneva Dec. 16—18, 1998), s. 4. Por. A. Kur: Are there any Common European Principles of Private
International Law with regard to Intellectual Property? (w:) Intellectual Property and Private International Law,
eds. S. Leibe, A. Ohly, Tiibingen 2009, s. 7; M. Leistner: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations
Arising from an Infringement of National or Community IP Rights (w:) Intellectual Property..., op. cit., s. 99.

22 C. Kessedjian: Current International Developments in Choice of Law: An Analysis of the ALI Draft (w:)
Intellectual Property in the Conflict of Laws, eds. J. Basedow, J. Drexl, A. Kur, A. Metzger, Mohr Siebeck 2005,
s. 20; S. Neumann: Intellectual Property Rights Infringements in Europe Private International Law: Meeting the
Requirements of Territoriality and Private International Law, Journal of Private International Law 2011, vol. 7,
No. 3, s. 599; A. Ohly: Choice of Law in the Digital Environment — Problems and Possible Solutions (w:) Intel-
lectual Property and Private International Law — Heading for the Future, eds. J. Drexl, A. Kur, Hart Publishing
2005, s. 242 (o Zasadach ALI).
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za trafny. Uwage zwraca trafna i rozbudowana argumentacja Trybunatlu. Uzasad-
nienie wyroku zawiera wiele warto$ciowych spostrzezen, ktére w przysztosci moga
utatwic¢ rozpatrywanie sporow zwiazanych z naruszeniami praw wilasnosci intelek-
tualnej w Internecie. Istotne jest podkreslenie przez Trybunat odmiennego charak-
teru norm jurysdykcyjnych oraz kolizyjnych prawa wtasciwego, a przede wszystkim
podkreslenie celow i funkcji przepiséw jurysdykcyjnych w kontek$cie naruszen
internetowych.
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MAREK SWIERCZYNSKI

COMMENTARY TO THE JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE
OF THE EUROPEAN UNION IN CASE C-172/18 AMS NEVE

Summary

The AMS Neve judgment presents an important step forward in the classification of
the connecting factor of the place of infringement under the EU Trade Mark Regulation. The
judgement concerns Article 97 of Regulation 207/2009, which is no longer in force, but is
fully in line with the current Article 125 of Regulation 2017/1001. The EU High Court
rightly pointed out that the court having jurisdiction over the place where the harmful event
occurred is best positioned to decide on the case. This is justified by the proximity to the
subject matter of the dispute and the ease of taking evidence. The EU High Court adopted
a liberal position. In this judgment, it allowed for a broad access to the courts by the IP right
holders. This interpretation appears to stem from the need to increase protection of IP rights
in cases of their online infringements. The EU Trade Mark Regulation provides additional
arguments for this liberal interpretation. A modification of the existing approach consists in
adapting the jurisdictional rules to contemporary, modern forms of exploitation of intangible
assets on the Internet. The EU High Court pointed out that adopting a narrow (restrictive)
interpretation of the jurisdictional rules would lead to an increased risk that the infringers
would operate in the territory of a given country in order to avoid the jurisdiction of the
courts. This would mean that the special jurisdiction rules would lose their alternative nature
compared to the general jurisdiction rules.

Keywords: international jurisdiction, intellectual property, internet infringements.



