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Odpowiedzialnos¢ osoby,
z ustug ktoérej korzystano przy naruszeniu
prawa ochronnego na znak towarowy,
w ustawie — Prawo wiasnosci przemystowe;j

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemy-
stowej', ktorg dalej okresla¢ bede jako ,ustawe nowelizujgcg”, zostata wprowadzona do
naszego systemu prawnego regulacja przyznajgca podmiotowi uprawnionemu, ktérego
prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, mozliwos¢ skierowania wszyst-
kich roszczen, ktére przystuguja mu wobec naruszyciela, réwniez wzgledem oséb, z ustug
ktérych korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego. Nowa regulacja weszta w zycie
z dniem 16 marca 2019 r. (art. 6 ustawy nowelizujgcej).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 296 ust. 3 ustawy — Prawo wtasnosci prze-
mystowej, dalej okreslanej jako ,,pwp”, z roszczeniami, o ktérych mowa w ust. 1, mozna
wystgpi¢ rowniez przeciwko osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu oznaczone juz
znakiem towarowym towary, jezeli nie pochodza one od uprawnionego albo osoby, ktéra
miata jego zezwolenie na uzywanie znaku towarowego, jak réwniez przeciwko osobie ,
z ustug ktdrej korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Prze-
pisu nie stosuje sie do osoby, ktdrej odpowiedzialnos¢ jest wyfgczona na podstawie art.
12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (nowg tresc
uzupetniajacg dotychczasowe brzmienie znowelizowanego przepisu zaznaczytem kursywa).

Cel nowej regulacji zostat wskazany w uzasadnieniu rzadowego projektu ustawy
(druk nr 3107 Sejmu RP VIII kadencji) na's. 13:

~Nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzglednienia w polskim
porzadku prawnym wyroku Trybunatu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15
(EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, ze art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/
WE nalezy interpretowad w ten sposdb, ze zakresem pojecia posrednika, z ustug ktérego
korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa wtasnosci intelektualnej, objety jest m. in.
dzierzawca hal targowych, ktéry poddzierzawia usytuowane w tych halach stanowiska
handlowe indywidualnym podmiotom handlujgcym, sposréd ktérych to podmiotow

1 Dz. U. poz. 501.
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niektore wykorzystuja swe miejsce do sprzedazy towaréw bedacych podrébkami towarow
markowych. Trybunat przesadzit réwniez , ze warunki, ktérym podlega nakaz skierowany
wobec ww. posrednika, sg identyczne z warunkami odnoszacymi sie do nakazéw, ktére
moga byc¢ skierowane do posrednikéw na rynku elektronicznym online. Z uwagi na to,
ze obecnie obowigzujace brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak
szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja”.

Pomimo tego, ze w odnosniku (1) do tytutu ustawy nowelizujgcej podano, iz wdraza

ona dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 .
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (wersja przeksztatcona)?, nowa regulacja transponuje jeden z przepiséw innej
dyrektywy niz wyzej powotana, a mianowicie art. 11 zdanie trzecie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej®. Wskazana wyzej dyrektywa 2004/48/WE byfa zasadniczo przed-
miotem implementacji dokonanej ustawg z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw’, jednak wspomniany art. 11
zdanie trzecie zostat, z przyczyn blizej nieznanych, pominiety. Zgodnie z powotanym prze-
pisem ,Panstwa Cztonkowskie zapewniajg tez wtascicielom mozliwos¢ sktadania wniosku
o zakaz wobec posrednikow, z ustug ktérych korzysta strona trzecia do naruszania prawa
wiasnosci intelektualnej”. Uzasadnienie rzadowego projektu ustawy nowelizujgcej odwotuje
sie zresztg, posrednio, do art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WVE.

Konfrontacja nowej regulacji z celem okreslonym w uzasadnieniu rzagdowego

projektu ustawy pozwala na dostrzezenie kilku istotnych rozbieznosci:

1) nowy tekst uzupetniajgcy brzmienie art. 296 ust. 3 pwp pomija okreslenie
.posrednik”, kluczowe dla art.11 zdanie trzecie ww. dyrektywy,

2) nowa regulacja odwotuje sie do przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng®, ktérej adresatem sg ustugodawcy
Swiadczacy ustugi drogg elektroniczng, a zatem krag podmiotéw zasadniczo
rézny od dzierzawcow hal targowych,

3) nowa regulacja pozwala skierowac wobec osoby, z ustug ktérej korzystano
przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, peten wachlarz rosz-
czen przystugujacych uprawnionemu wobec naruszyciela, wskazanych w ust.
1 artykutu 296 pwp, podczas gdy art. 11 ust. 3 dyrektywy 2004/48/WE ogra-
nicza sie do roszczenia zakazowego,

4) art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE odnosi sie do wszelkich praw
wiasnosci intelektualnej, podczas gdy zakres zastosowania nowej regulacji
ograniczony jest do praw ochronnych na znaki towarowe.

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (Druga Izba) z dnia 7 lipca 2016 .

w sprawie C-494/15, przywotany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizujacej, zostat

wydany w trybie prejudycjalnym w odpowiedzi na nastepujace pytania sformufowane
przez Sad Najwyzszy Republiki Czeskiej:

.1) Czy dzierzawca placu targowego, ktory udostepnia indywidualnym

podmiotom handlujacym, do ich uzytku, stragany i miejsca, na ktérych

Dz. Urz. UE L 336 2 23.12.2015r,, s. 1 oraz Dz. Urz. UEL 110 z 26.04.2016 r., 5. 5.
Dz. Urz. UE L 157 2 30.4.2004 r.

Dz. U. Nr 99, poz. 662.
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stragany mogg zostac¢ umieszczone, jest posrednikiem, z ustug ktérego korzy-
stajg osoby trzecie do naruszania prawa wiasnosci intelektualnej w rozumieniu
art. 11 dyrektywy 2004/487?;

2) Czy nadzierzawce placu targowego, ktéry udostepnia indywidualnym podmiotom
handlujgcym, do ich uzytku, stragany i miejsca, na ktérych stragany mogg zostac
umieszczone, mogq zostac natozone srodki przewidziane w art. 11 dyrektywy
2004/48, na takich samych warunkach jak te okreslone przez Trybunat [w wyroku
z dnia 12 lipca 2011 r,, LOréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474] w odniesieniu do
naktadania srodkéw na operatoréw rynkéw elektronicznych online?”.

Na powyzsze pytania prejudycjalne Trybunat udzielit nastepujacych odpowiedzi:

. 1. Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wifasnosci
intelektualnej nalezy interpretowac w ten sposéb, ze zakresem pojecia ,,posred-
nika, z ustug ktérego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa wtasnosci
intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objety jest dzierzawca hal targo-
wych, ktéry poddzierzawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe
indywidualnym podmiotom handlujgcym, sposrod ktorych to podmiotéw
niektére wykorzystujg swe miejsce do sprzedazy towardéw bedacych podréb-
kami towaréw markowych.

2. Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowaé w ten
sposdb, ze warunki, ktérym podlega nakaz, w rozumieniu tego przepisu,
skierowany wobec posrednika Swiadczacego ustuge dzierzawy stanowisk
handlowych w halach targowych, sg identyczne z warunkami odnoszgcymi
sie do nakazow, ktére moga byc skierowane do posrednikéw na rynku elektro-
nicznym online, okreslonymi przez Trybunat w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r.,
L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474)".

Oczywiscie Trybunat nie utozsamit ustug swiadczonych przez dzierzawcédw hal targo-
wych, ktérzy poddzierzawiajg powierzchnie wystawiennicze, z ustugami na rynku elektro-
nicznym. Przeciwnie — rozréznit obie sytuacje, tj. ,dostepu do istniejacego fizycznie placu
targowego” oraz ,ustug swiadczonych na rynku elektronicznym”, wskazujac jedynie na
koniecznos¢ jednolitego podejscia do obu tych sytuacji.

Wyrok Trybunatu (Wielka Izba) w sprawie C-324/09, do ktérego odsyta wyrok przy-
wotany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizujgcej — odnosi sie wytacznie do rynku elek-
tronicznego. Podstawa faktyczna pytan prejudycjalnych skierowanych do Trybunatu dotyczyta
dziafalnosci spotki eBay — znanego operatora dziatajgcego na rynku elektronicznym. Na
naszym rynku odpowiednikiem eBay‘a jest Allegro, na ktérym zresztg wspomniany polski
podmiot sie wzoruje, co sam wyraznie deklaruje. Na terenie Unii Europejskiej rynek elek-
troniczny regulowany jest aktami prawa wewnetrznego transponujacymi postanowienia
Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektorych aspektow prawnych ustug spoteczenstwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)®. Polska
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, do ktérej odsyta art.
296 ust. 3 pwp, jest rezultatem wdrozenia wskazanej wyzej dyrektywy 2000/31/WE.

6 Dz.Urz. UEL 178 2 17.07.2000 r.
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Ramy prawne wyroku Trybunatu w sprawie C-324/09 uwzgledniaja przepisy ww.
dyrektywy, ale zwazywszy na charakter podmiotu uwiktanego w spér (eBay dziatajacy
jako operator na rynku elektronicznym) uwage skoncentrowano na art. 14 oraz art.15
ww. dyrektywy 2003/31/WE. Ramy prawne wyroku uwzgledniajg réwniez art. 11 zd. 3
dyrektywy 2004/48/WE.

W mysl art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/31/WE, ktérego odpowiednikiem jest art.
14 polskiej ustawy o handlu elektronicznym, dotyczacego ustugi hostingu:

. 1. Panstwa Cztonkowskie zapewniaja, zeby w przypadku swiadczenia ustugi
spoteczenstwa informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji
przekazanych przez ustugobiorce ustugodawca nie byt odpowiedzialny za
informacje przechowywane na zadanie ustugobiorcy, pod warunkiem, ze:

a) ustugodawca nie ma wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym charakterze
dziatalnosci lub informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych
— nie wie o stanie faktycznym lub okolicznosciach, ktére w sposéb oczywisty
Swiadczg o tej bezprawnosci, lub

b) ustugodawca podejmuje niezwtocznie odpowiednie dziatania w celu
usuniecia lub uniemozliwienia dostepu do informacji, gdy uzyska takie
wiadomosci lub zostanie o nich powiadomiony”.

Artykut 15 dyrektywy 2003/31/WE przewiduje w ust. 1 brak ogélnego obowigzku
po stronie ustugodawcow w zakresie nadzorowania informaciji, ktére przekazujg lub prze-
chowuja, oraz brak ogdlnego obowigzku aktywnego poszukiwania faktéw i okolicznosci
wskazujacych na bezprawng dziatalnos¢.

Na gruncie przytoczonego wyzej art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/31/WE Trybunat
sformufowat dyrektywe nakazujaca jego interpretacje ,w ten sposéb, ze ma on zastoso-
wanie do operatora rynku elektronicznego online, jezeli nie odgrywa on czynnej roli, ktéra
mogtaby mu pozwoli¢ na powziecie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawo-
wanie nad nimi kontroli. Wspomniany operator odgrywa taka role, jezeli udziela wsparcia
polegajacego w szczegdlnosci na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedazy
lub na ich promogji.”

Jak zaznaczyt Trybunat, nawet gdy operator rynku elektronicznego nie odgrywa
czynnej roli ,,nie moze on powotac sie na zwolnienie z odpowiedzialnosci przewidziane
w tym przepisie, jezeli wiedziat o stanie faktycznym lub okolicznosciach, na podstawie
ktérych przedsiebiorca wykazujacy nalezytg starannos¢ powinien stwierdzi¢ bezprawnos¢
danych ofert sprzedazy i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjagt niezwtocznie
dziatan stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy".

W odniesieniu do art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE Trybunat przyjat wykfadnie,
iz przepis ten ,nalezy interpretowac w ten sposéb, ze wymaga on od panstw cztonkow-
skich zapewnienia, ze sady krajowe wtasciwe w zakresie ochrony praw wtasnosci intelek-
tualnej bedg mogty nakazac operatorowi rynku elektronicznego online podjecie dziatan,
ktore przyczynia sie nie tylko do zaprzestania naruszen tych praw przez uzytkownikéw tego
rynku, ale takze do zapobiezenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy musza
by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajgce, a ponadto nie mogg tworzy¢ ograniczen
w handlu prowadzonym zgodnie z prawem”.

W sposdb wskazany przez Trybunat w sprawie C-324/09 nalezy, zgodnie z wyro-
kiem Trybunatu w sprawie C-494/15, okresli¢ sytuacje prawng ,,dzierzawcy hali targowej,
ktéry poddzierzawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym
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podmiotom handlujacym, sposrod ktérych niektdre wykorzystujg swe miejsce do sprzedazy
towardéw bedacych podrébkami towardw markowych”.

Kierujac sie powyzszymi wskazaniami, nalezy dojs¢ do wniosku, ze dzierzawca
hali targowej bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci, jezeli nie odgrywa czynnej roli, ktéra
mogtaby mu pozwoli¢ na powziecie wiedzy o podrobionych towarach sprzedawanych
przez poddzierzawcdw, nie udziela poddzierzawcom wsparcia polegajacego w szczegél-
nosci na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert lub na ich promocji.

Nawet gdy dzierzawca hali targowej nie odgrywa czynnej roli, nie moze on
zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci, gdy wiedziat o stanie faktycznym lub okolicznosciach,
na podstawie ktorych przedsiebiorca wykazujacy nalezytg starannos$¢ powinien stwierdzic
bezprawnos¢ danych ofert i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podijat niezwtocznie
stosownych dziatan. Dzierzawca nie ma jednak ogélnego obowigzku nadzorowania infor-
macji na temat towaréw wystawianych przez poddzierzawcéw ani aktywnego poszuki-
wania faktow i okolicznosci wskazujacych na bezprawnos¢ ich dziatania.

Dzierzawca hali targowej zobowigzany jest podejmowac wobec poddzierzawcéw
naruszajgcych prawa wtasnosci intelektualnej dziatania, ktére nie tylko przyczyniajg sie do
zaprzestania naruszen, ale takze do zapobiezenia nowym naruszeniom tego rodzaju.

Zapewnienie jednolitego podejscia do operatoréow dziatajgcych na rynku online
oraz do dzierzawcow hal targowych nie wymaga ingerencji ustawodawcy. Taki efekt winien
by¢ uzyskany na poziomie orzeczniczym. Ingerencji ustawodawcy wymaga natomiast
poprawna implementacja art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE. Jej wdrozenie winno dotyczyc
wszystkich praw wtasnosci intelektualnej, a nie tylko praw ochronnych na znaki towarowe.
W ustawie — Prawo wiasnosci przemystowej wiasciwym miejscem wydaje sie Dziat | (Przepisy
wspalne) Tytutu IX (Dochodzenie roszczen w postepowaniu cywilnym) pwp. Implementacja
powinna ograniczyc¢ sie do mozliwie wiernego przeniesienia tresci art. 11 dyrektywy, oczywi-
$cie z pominieciem odwotania do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug droga
elektroniczng, ktérej zakres regulacji obejmuje jedynie czes¢ potencjalnych posrednikow,
a mianowicie — ustugodawcéw swiadczacych ustugi drogq elektroniczng. Na wytaczenie
odpowiedzialnosci w oparciu o art. 296 ust. 3 pwp dzierzawca hal targowych z reguty liczy¢
nie moze, jako ze najczesciej nie swiadczy ustug droga elektroniczna.

Jaki jednak sensowny postulat de lege lata mozna, na gruncie wadliwej regulagji
zawartej w art. 296 ust. 3 pwp, sformutowad, aby zapewnic — postulowane w orzecznictwie
TSUE - jednolite podejscie do posrednikéw, niezaleznie od tego, czy swiadczg ustugi droga
elektroniczng, czy tez dziafajg na istniejacych fizycznie placach, wzglednie halach targowych?

Cennych wskazoéwek w tym zakresie udziela orzecznictwo Trybunatu, w tym powo-
tywany wielokrotnie wyrok Trybunatu (Wielka Izba) w sprawie C-324/09, w ktérym Trybunat
stwierdzit, ze w sytuacji, gdy art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 nie jest w danym panstwie
cztonkowskim ,,przedmiotem przepiséw szczegdlnych majgcych na celu jego transpozycje,
nalezy przypomnie¢, ze stosujgc prawo wewnetrzne, sad krajowy zobowigzany jest tak
dalece, jak to mozliwe, dokonywac jego wyktadni w swietle brzmienia i celu rzeczonego
art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 (zob. analogiczne wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r.
w sprawie C-106/89 Marlesing, Rec. s. I-4135, pkt 8; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach
potaczonych od C-378/07 do C-380/07 Agelidaki i in. s. 1-3071, pkt 106)"".

7 Pkt 137 wyroku TSUE w sprawie C-324/09.
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