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Czy 0soBA UDOSTEPNIAJACA PRZESTRZEN TARGOWA MOZE BYC ODPOWIEDZIALNA
ZA SPRZEDAWANE NA TEJ PRZESTRZENI PODRABIANE TOWARY MARKOWE? —
UWAGI NA KANWIE ORZECZNICTWA TRYBUNALU SPRAWIEDLIWOSCI

1. Wprowadzenie

Handel towarami podrabianymi i pirackimi stanowil wedtug ostatnich,
dostepnych tego rodzaju, danych z 2013 r. 2,5% $wiatowego obrotu han-
dlowego, a jego warto$¢ szacuje si¢ na 461 mld USD'. Przemyst odziezowy
jako jedna z branz najmocniej odczuwajacych problem obrotu podrébkami
intensywnie probuje walczyc¢ z szara strefa”. Wobec braku szczegdlnej regu-
lacji prawa mody wlasciciele marek luksusowych przeprowadzaja liczne,
pilotazowe postgpowania sagdowe, w ktorych staraja si¢ uzyskiwac wyroki,
dzigki ktorym ltatwiej bedzie im zwalcza¢ obrét towarami podrobionymi.

Jedng z ostatnich tego rodzaju spraw bylo zainicjowane przez Tommnzy
Hilfiger Licensing I.L.C postgpowanie, w ktérym powodd domagal sie zasto-
sowania wobec podmiotu wydzierzawiajacego miejsca na hali targowej roz-
wigzania prawnego stosowanego do internetowych serwisow aukcyjnych.
Inspirowany rozstrzygnieciem w sprawie 1.'Oréal SA° zazadal, by w analo-
giczny sposob jak zobowigzano eBay do wprowadzenia systeméw filtrowa-
nia aukcji, mozna byto walczy¢ z obrotem podrébkami stosujac odpowied-
nie nakazy do podmiotéw wydzierzawiajacych powierzchnie targowisk®.
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Celem niniejszego artykulu jest zatem analiza i porownanie wyrokéw
TS w sprawach 1.'Oréal SA oraz Tommy Hilfiger Licensing I.LC’ i ustalenie
konsekwencji obu tych rozstrzygnie¢ dla praktyki podmiotéw udostep-
niajacych infrastrukture, w obrebie ktorej inne podmioty dokonuja sprze-
dazy towaréow podrabianych i1 wreszcie skonfrontowanie poczynionych
ustalen z polskim stanem prawnym oraz jego sadowsq wykladnia.

2. Ramy prawne

Poczynione w dalszej czgsci pracy rozwazania dotyczace orzecznic-
twa TS nalezy poprzedzi¢ uwagami formalno-dogmatycznymi i wstep-
nymi zalozeniami. Istota probleméw prawnych analizowanych przez
TS w sprawach 1.'Oréal SA oraz Tommy Hilfiger Licensing I.I.C sa pojecie
,posrednika” na gruncie dyrektywy 2004/48° oraz mozliwosci wysta-
pienia przeciwko niemu z powodztwem negatoryjnym, ktorego jednym
z celow jest wydanie przez sad nakazu podjecia dzialan majacych na celu
usunigcie naruszen prawa wlasnosci intelektualnej, wyrzadzonych przez
osobeg trzecia w postgpowaniu gtownym.

Dyrektywa 2004/48 nie definiuje pojecia posrednika, natomiast
w kilku miejscach wskazuje, ze podmioty uprawnione z tytulu praw
wlasnosci intelektualnej powinny mie¢ mozliwos$¢ wystapienia prze-
ciwko posrednikowi, z ktérego uslug korzystala osoba trzecia przy
naruszeniu prawa wlasnosci przemystowej, nalezacego do podmiotu
uprawnionego’.

Zgodnie z kluczowym w obu sprawach art. 11 dyrektywy 2004/48
panstwa czlonkowskie maja w ramach przyznanej im autonomii procedu-
ralnej zapewnic¢, by w sytuacjach, w ktorych podjeta zostata decyzja sadu
stwierdzajaca naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej, organy sadowe

> Wyrok TS z dnia 7 lipca 2016 1., C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BT/,
Rado Ubren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd p. Delta Center a.s. (EU:C:2016:528) — dalej: sprawa
Tommy Hilfiger Licensing LLC.

¢ Dyrektywa 2004/48/WE Patlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wlasno$ci intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45) — dalej: dyrektywa 2004/48.

Motyw 23 dyrektywy 2004/48.
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mogly wydawac¢ wobec naruszajacych zakaz kontynuacji naruszenia lub
nakaz usunigcia jego skutkow?.

Obok naruszajacych, panstwa maja réwniez zapewni¢ uprawnio-
nym z tytutu praw wlasnosci intelektualnej mozliwos¢ sktadania wniosku
o opisany w akapicie poprzedzajacym nakaz usunigcia skutkéw naruszen
wobec posrednikow, z ustug ktérych korzysta strona trzecia do naru-
szania prawa wlasnosci intelektualnej. Za niestosowanie si¢ do nakazow
1 zakazéw panstwa czlonkowskie fakultatywnie moga zarzadzi¢ poddanie
naruszajacego zakaz (nakaz) powtarzalnej karze pieni¢znej w celu zapew-
nienia zgodnosci z zakazem’.

Analogiczng konstrukcje odpowiedzialnosci posrednika do tej wyni-
kajacej z art. 11 dyrektywy 2004/48 przewiduje art. 8 ust. 3 dyrektywy
2001/29", dotyczacej praw autorskich. W konsekwencji poczynione
w dalszej czesci artykulu uwagi dotyczace mozliwosci uprawnionych
z obu tych praw w stosunku do wlascicieli serwiséw aukcyjnych oraz
dzierzawcéw powierzchni w ramach hal targowych nalezy uznaé za
analogiczne''. Stad réwniez miejscami, gdzie jest to wlasciwe, czyni sig
odwolania do zrédet dotyczacych prawa autorskiego, w ktérych poru-
szone zostaly problemy odpowiedzialnosci posrednika w rozumieniu
analizowanych dyrektyw.

3. Sprawa L’Oréal SA p. eBay International AG

3.1. Stan faktyczny i Zadania w postepowaniu gtéwnym

W sprawie [.’'Oréal SA wlasciciel zarejestrowanego znaku towaro-
wego Shu Uemnra dostrzegl, ze na serwisie aukcyjnym eBay udostepnione
zostaly bez jego zgody towary oznaczone tymze znakiem. Czg$¢ z tych

8 PV. Eecke, Online service providers and liability: A plea for a balanced approach, CMLR 2011, nr 5, s. 1489.

" 'T. Cook, Enforcement Directive and Harmonisation of Remedies for Intellectual Property Infringement in the
EU, JIPR 2015, nr 4, s. 265.

" Dyrektywa 2001/29/WE Patrlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie
harmonizacji niektoérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym
(Dz. rz. WE L 167, s. 10) — dalej: dyrektywa 2001/29.

" PV. Eecke, Onlire..., s. 1489.
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towarow stanowila towary podrabiane, a cz¢$¢ byla rozpowszechniana
z naruszeniem innych praw powoda'.

W pierwszej kolejnosci I.'Oréal SA poinformowala eBay o swoich
podejrzeniach dotyczacych naruszenia jej praw przez uzytkownikow ser-
wisu akcyjnego. Wobec niesatysfakcjonujacej odpowiedzi spotka pozwata
nast¢pnie serwis aukcyjny domagajac si¢ odszkodowania w zwigzku
z naruszeniem znakéw towarowych za posrednictwem portalu aukcyj-
nego, oraz — na podstawie przepisow implementujacych art. 11 dyrektywy
2004/48 — zazadala wprowadzenia specjalnego filtra, ktéry pomagalby
wychwytywac oferty naruszajace znaki towarowe L.'Oréal SA.

Rozpoznajacy sprawe sad angielski nabral watpliwosci dotyczacych
wyktadni prawa UE i wystapil z pytaniami prejudycjalnymi. Jednoczesnie
sad zobowigzal eBay do zainstalowania dodatkowych filtréw majacych
skutecznie wyszukiwac 1 blokowa¢ oferty naruszajace prawa I."Oréal S A.

3.2. Serwis aukcyjny jako host-provider

Odpowiadajac na pytania prejudycjalne TS stwierdzil, Ze ustuga
swiadczona przez serwis aukcyjny eBay, polegajaca na ulatwieniu kon-
taktu pomiedzy sprzedajacymi i kupujacymi towary stanowi co do zasady
ustuge spoteczenstwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy o spofe-
czenistwie informacyjnym". Sama dziatalnos$¢ taka jak prowadzona przez
eBay moze zostac sklasyfikowana jako wchodzaca w zakres art. 14 dyrek-
tywy o spoleczeristwie informacyjnym', to znaczy eBay moze odpowia-
dac jako host-provider”.

Host-provider stanowi dostawce ustugi spoleczenstwa informacyj-

nego polegajaca na przechowywaniu informacji przekazanych przez

12 Ch. Riefa, The end of Internet Service Providers liability as we know it — Uncovering the consumer interest in
CJEU Case C-324/09 (1.’Oréal/ eBay), JECML 2012, nr 2 s. 104; E. Salsas, N. Hirting I.‘Oréal v. eBay —
Consequences for EU Member States, CLRI1 2011, nr 5, s. 137.

¥ Wytrok w sprawie L'Oréal SA, pkt 109.

14

Dyrektywa 2000/31/WE Patlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektorych aspektéw prawnych ustug spoleczenistwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu elek-
tronicznego w ramach rynku wewnetrznego (Dz.Urz. WE L 178, s. 1) — dalej: dyrektywa o spoleczen-
stwie informacyjnym.

5 PV. Eecke, Ontire..., s. 1463.
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ustugobiorce na udostgpnionej mu w tym celu przestrzeni na serwerze
(hosting). Powszechnie spotykanym przyktadem ustugi hostingu jest ofero-
wanie takiej przestrzeni na potrzeby przechowywania strony internetowe;
innego podmiotu.

Odpowiedzialno$¢ host-providera zostala uregulowana w art. 14 dyrek-
tywy o spoleczenstwie informacyjnym, zgodnie z ktérym nie powinien
by¢ on odpowiedzialny za czynnosci zwigzane z przechowywaniem infor-
macji przekazanych przez uslugobiorce i na jego zadanie pod warunkiem,
ze nie ma wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym charakterze dzia-
talnosci lub informacji. W odniesieniu do roszczen odszkodowawczych
odpowiedzialnos¢ host-providera bedzie wylaczona, gdy wykaze on, ze nie
wiedzial o stanie faktycznym lub okolicznosciach, ktére w sposdb oczy-
wisty §wiadczyly o bezprawnosci. Ustugodawca nieposiadajacy takiej wie-
dzy ma jednoczesnie zawsze obowiazek niezwlocznego podjecia dziatan
majacych na celu usunigcie lub uniemozliwienie dostgpu do informaciji
gdy uzyska takie wiadomosci lub zostanie o nich powiadomiony (proce-
dura notice and takedown)'®.

Z akt sprawy wynikalo, ze eBay przechowuje dane wprowadzane
przez swoich klientéw, dostarcza im danych dotyczacych ofert sprzedazy
oraz przetwarza dane wprowadzane przez swoich klientéw-sprzedaja-
cych. Za $wiadczone ustugi eBay pobiera wynagrodzenie w postaci okre-
§lonej procentowo prowizji od transakcji zrealizowanej w nastgpstwie
zamieszczonych w jego serwisie ofert sprzedazy'’. Dodatkowo, niejedno-
krotnie eBay udziela wsparcia majacego na celu optymalizacj¢ lub promo-
cje niektérych ofert sprzedazy'®.

Co do zasady ocena czy w konkretnym przypadku operator moze
powolywac si¢ na odstgpstwa przewidziane w art. 14 dyrektywy o spo-
teczenstwie informacyjnym nalezy do sadu krajowego. W komentowanej
sprawie jednak TS w sposéb jednoznaczny zwrocil sadowi odsylajacemu
uwage, ze cechy jakie, zgodnie z materialem zgromadzonym w aktach,

1 O. Castendyk, E.J. Dommering, A. Scheuet, Eurgpean Media Law, Austin—Boston—Chicago—New
York 2008, s. 1100-1101.

" Wyrok w sprawie L'Oréal SA, pkt 110.
'8 Tamze, pkt 114.
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wykazuje eBay stoja na przeszkodzie powolywaniu si¢ przez niego na
przestanki egzoneracyjne przyznane w dyrektywie o spoleczenstwie
informacyjnym host-providerowi®. W warunkach omawianej sprawy mozna
bylo zatem przyja¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza serwisu aukcyj-
nego na zasadach wlasciwych dla sprawcy, gdyz po pierwsze, posiadal on
wiedze o naruszeniach, a po drugie, nie odpowiadal na wezwanie upraw-
nionego do usunigcia naruszen w procedurze notice and takedown™.

3.3. Serwis aukcyjny jako posrednik w naruszeniu praw wtasnos¢ intelektualnej
i adresat nakazéw usuniecia naruszen

Po przesadzeniu kwestii odpowiedzialnosci odszkodowawcze;
TS zajal si¢ mozliwoscia nakazania eBay’owi wprowadzenia filtréw, za
pomoca ktérych wyszukiwane bylyby oferty naruszajace znaki towarowe
powddki, na podstawie przepiséw implementujacych art. 11 dyrektywy
2004/48. Bez poczynienia szerzej analizy w tym zakresie przyjeto, ze
eBay jest posrednikiem, z ktérego ustug korzystal bezposredni sprawca
w celu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej.

Odnoszac si¢ do systemow filtrowania tresci serwiséw aukcyjnych
TS uznal, ze art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowac w ten
sposob, ze wymaga on od panstw cztonkowskich zapewnienia, by sady
krajowe mogly nakaza¢ posrednikowi podjecie dziatan, ktére przyczynia
si¢ nie tylko do zaprzestania naruszen tych praw przez uzytkownikéw
owego rynku, ale rowniez beda mialy skutek prewencyjny. Nakazy musza
by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace, nie tworzac przy tym ogra-
niczed w handlu prowadzonym legalnie®.

W szczegolnoscei niezgodne z dyrektywa bylo nakazanie posredni-
kowi aktywnego nadzorowania wszystkich danych, kazdego z jego klien-
tow>. Zakaz tworzenia ograniczed w handlu prowadzonym legalnie
implikuje z kolei niezgodnos¢ z dyrektywa zadan wprowadzenia przez

¥ Tamze, pkt 116.

2 Zob. K. Weckstrom, Liability for Trademark Infringement for Internet Service Providers, MIPLR 2012,
£.16,s 11in.

' Wyrok w sprawie L'Oréal S.A, pkt 144.
# Tamze, pkt 139.
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posrednika systemu, ktoéry w sposob ogélny zakazywalby wprowadza-
nia do sprzedazy wszelkich towaréw oznaczonych okreslonymi znakami
towarowymi®. Nakazy sadowe mogg z kolei dotyczy¢ zawieszenia naru-
szajacego prawa uzytkownikow systemu czy ulatwienie uprawnionemu
identyfikacji klientéw-sprzedajacych®. Wreszcie, kazdy taki nakaz musi
zapewnia¢ odpowiednia réwnowage pomiedzy poszczegdlnymi prawami
1 interesami podmiotéw bioracych udzial w sporze.

4, Sprawa Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. p. Delta Center a.s.

4.1. Stan faktyczny i zagdania w postepowaniu gtébwnym

Sprawa Tommy Hilfiger Licensing 1.1.C zawiazala si¢ pomigdzy czeska
spolka, Delta Centre, wydzierzawiajaca powierzchni¢ na praskich halach
targowych a wlascicielami luksusowych znakéw towarowych®.

Powddki po ustaleniu na drodze sadowej, ze podrobki ich towarow sa
sprzedawane na tychze halach targowych, wystapily do sadu miejskiego
w Pradze z zadaniem wydania wobec Delta Center: zakazu wydzierza-
wiania przestrzeni podmiotom, wzgledem ktorych zapadlo prawomocne
orzeczenie stwierdzajace naruszenie praw wlasnosci intelektualnej,
poprzez sprzedaz towarow podrobionych; wprowadzenie zakazu handlu
towarami podrabianymi do regulaminu hali targowej oraz nakazu opu-
blikowania w gazecie o zasiegu krajowym przeprosin za wydzierzawianie
przestrzeni handlarzom towaréw podrabianych®.

Sad miejski w Pradze oddalit zadania uznajac jednak, ze Delta Center
jest posrednikiem w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48. W ocenie
sadu czeskiego nie wystapito jednak wymagane w transponujacych dyrek-
tywe przepisach czeskich naruszenie lub ryzyko naruszenia praw skarza-
cych, ze wzgledu na okolicznosé¢, ze byto oczywistym dla kupujacych, ze

# Tamze, pkt 140.
* Tamze, pkt 141-142.

» M. Hecht, B. Clark, Landlord Liability for IP Infringements: CJEU Holds that Operators of Physical Market-
lace are Intermediaries under the Enforcement Directive in Tommy Hilfiger (C-494/15), EIPR 2016, t. 38, nr 11,
s. 703.

% Wyrok w sprawie Tommy Hilfiger Licensing LLC, pkt 13.
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nabywane towary sa podrobkami. Od wyroku wniesiona zostala apelacja
do wysokiego sadu w Pradze”.

Sad ten utrzymal wyrok w mocy, czyniac to z jakkolwiek innych wzgle-
dow niz orzek! sad miejski. W jego ocenie szeroka wykladnia wyrazenia
.z ustug ktorych korzysta strona trzecia do naruszania prawa wlasnosci
intelektualnej” figurujacego w art. 11 dyrektywy 2004/48 doprowadzi-
taby do sytuacji absurdalnych, polegajacych miedzy innymi na uznawaniu,
ze zaopatrzanie w energie elektryczng czy wydawanie danemu podmio-
towi handlujacemu zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodar-
czej stanowi $rodek umozliwiajacy naruszanie praw wlasnosci intelektu-
alnej. Wobec powyzszego skarzace wniosty kasacje do czeskiego sadu
Najwyzszego.

Rozpatrujacy skarge sad krajowy uznajac, ze toczacy si¢ przed nim
spor bedzie musial zostac rozstrzygniety przy wzigciu pod uwage wykladni
art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48, dokonanej w sprawie [."Oréal $A, zadal
pytanie prejudycjalne. W pytaniu tym sad zmierzal do ustalenia czy wspo-
mniana wykladni¢e dotyczaca posrednika i skierowanych do niego naka-
z6w nalezy réwniez stosowac w sytuacii, gdy naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej mialy miejsce na istniejacym fizycznie placu targowym.

4.2. Wydzierzawiajacy targowisko jako posrednik w naruszaniu praw wtasnosci
intelektualnej

W pierwszej kolejnosci TS wskazal, ze wydzierzawiajacy miejsca na
hali targowej jest posrednikiem w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48.
W dotychczasowym orzecznictwie TS uznano, ze aby przedsigbiorca
zostal zakwalifikowany jako ,,posrednik” w komentowanym rozumie-
niu, nalezy udowodni¢, ze $wiadczy on usluge, ktéra moze by¢ wyko-
rzystywana przez jedna lub szereg innych oséb do naruszania jednego
lub szeregu praw wlasnosci intelektualnej®. Jednoczesnie nie zachodzi

* The Action of the Tenant of Market Halls Who Sublets Sales Points Situated in Those Halls to Market-Tra-
ders, Some of Whom Sell Counterfeit Branded Products, Can Be Interpreted as a Violation of Intellectual Property
Rights, JC 2016, ar 3, s. 98-99.

# Postanowienie TS z dnia 19 lutego 2009 r., C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wabrnehmung von
Leistungsschutzrechten (EU:C:2009:107).
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koniecznos¢ dowiedzenia, ze podmiot ten faczyl z bezposrednimi spraw-
cami szkody jakikolwiek szczegdlny stosunek®.

Dodatkowo TS odwolal si¢ do swojego dotychczasowego orzecz-
nictwa, w ktorym ocenial on kwestie z zakresu handlu elektronicznego,
a w ktorym to orzekl, ze nie tylko wlasciciel elektronicznego serwisu
aukcyjnego ale i sam dostawca zwyklej ustugi dostgpu do Internetu
(tzw. mere conduii)™

osobg trzecig do naruszania praw wlasnosci intelektualnej i nalezy go
2931

, Swiadczy ustuge, ktora moze by¢ wykorzystana przez

zakwalifikowac jako ,,posrednika

W oparciu o akta sprawy TS ustalil, ze Delta Center jest ustu-
godawca w rozumieniu dyrektywy 2004/48, jako ze profesjonalnie
i odplatnie wydzierzawia miejsca na halach targowych ,,Prazska trz-
nice”. Poza sporem pozostalto, ze niektorzy sposrod tychze dzierzaw-
céw miejsc handlowych wykorzystuja je do oferowania podrobionych
towaréw markowych.

Majac na uwadze swoje dotychczasowe orzecznictwo dotyczace set-
wiséw aukcyjnych oraz dostawcy Internetu TS wywiodl, ze podmiot
gospodarczy, ktory swiadczy osobom trzecim ustuge dzierzawy miejsc
na placu targowym, dzi¢ki ktérej osoby te posiadaja dostep do tego
placu i oferujg na nim sprzedaz towaréw bedacych podrébkami towarow
markowych, nalezy zakwalifikowac jako ,,posrednika, z uslug ktérego
korzysta strona trzecia do naruszania prawa wlasnosci intelektualne;j”
w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48. Okolicznosé, ze udostepnianie
stanowisk handlowych dotyczy rynku elektronicznego online lub istnie-
jacego fizycznie placu targowego, takiego jak hale targowe, jest w tym
wzgledzie bez znaczenia jako ze z dyrektywy 2004/48 nie wynika, ze jej
zakres stosowania jest ograniczony do handlu elektronicznego™.

# Wyrok TS z dnia 27 marca 2014 ., C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH p. Constantin Film Verleih
GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (EU:C:2014:192), pkt 32 i 35.

0 T.F. Aplin, Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia, Oxford 2005, s. 107-109.
' Postanowienie TS z dnia 19 lutego 2009 t., C-557/07, LSG-Gesellschaft 3ur Wabrnebniung von 1eistun-
gsschutzrechten (EU:C:2009:107), pkt 44; wyrok TS z dnia 27 marca 2014 1., C-314/12, UPC Telekabel
Wien GmbH p. Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (EU:C:2014:192),
pkt 32.

2 Wyrok w sprawie Tommy Hilfiger Licensing ILC, pkt 28-30.
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Jednoczesnie TS nie ustosunkowal si¢ do uwag sadow czeskich,
zgodnie z ktérymi tak szeroka wykladnia tego pojecia pozwala objaé nim
dostawce energii elektrycznej czy podmioty odpowiedzialne za rejestro-
wanie podejmowania dzialalnosci gospodarczej.

4.3. Wydzierzawiajacy targowisko jako adresat nakazow

Wobec konstatacji, ze Delta Center jest posrednikiem w rozumieniu
art. 11 dyrektywy 2004/48 ‘TS potwierdzil, ze mozna wobec niej wydaé
przewidziane w tym przepisie nakazy. Podstawa prawna wydania konkret-
nych nakazow wynika¢ ma z przepiséw prawa krajowego. Prawo krajowe
w tym wzgledzie musi zapewnia¢ efektywng ochrong praw wlasnosci inte-
lektualnej, a ich stosowanie powinno by¢, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrek-
tywy skuteczne i odstraszajace bedac przy tym stuszne i proporcjonalne™.

Dla sadu wydajacego nakaz oznacza to nastgpujace dyrektywy. Po
pierwsze zastosowanie si¢ do nakazu nie moze by¢ nadmiernie kosztowne
ani tworzy¢ ograniczen handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Po dru-
gie, nie mozna wymagac od posrednika ogélnego i stalego nadzorowa-
nia jego kontrahentéw™. Posrednik moze natomiast zostaé¢ zobowiazany
do przyjecia srodkow, ktore przyczyniaja si¢ do uniknigcia wystapienia
dalszych naruszen tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlu-
jacy w przysztosci®. Jednoczesnie kazdy nakaz w rozumieniu art. 11 zd. 3
dyrektywy 2004/48 musi zosta¢ wydany przy zapewnieniu odpowiedniej
réwnowagi migdzy ochrona wiasnosci intelektualnej a swoboda dziatal-
nosci gospodarczej™.

W konsekwencji TS skonkludowal, ze art. 11 zd. 3 dyrektywy
2004/48 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze warunki, ktorym podlega
nakaz w rozumieniu tego przepisu, skierowany wobec posrednika, ktory
$wiadczy ustuge dzierzawy stanowisk handlowych w halach targowych,
sa identyczne z warunkami odnoszacymi si¢ do nakazow, ktére moga by¢

» Por. wyrok w sprawie I."Oréal SA, pkt 136.

' Wyrok w sprawie Tommy Hilfiger Licensing I.1C, pkt 33-34.
¥ Tamze, pkt 34.

* Tamze, pkt 35.
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skierowane do posrednikéw na rynku elektronicznym online, okreslo-
nymi w wyroku L.'Oréal S A

5. Zakonczenie

5.1. Konsekwencje wyrokow dla praktyki

Odpowiadajac na tytulowe pytanie, czy osoba udost¢pniajaca prze-
strzenl targowsq moze by¢ odpowiedzialna za sprzedawane na niej pod-
rabiane towary markowe, nalezy rozrézni¢ sytuacje wiasciciela elektro-
nicznego serwisu aukcyjnego, ktory moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ na
zasadach takich jak bost-providerw rozumieniu dyrektywy o spoteczenstwie
informacyjnym od sytuacji wydzierzawiajacego miejsca na hali targowej,
znajdujacej si¢ W rzeczywistosci.

Ustugi §wiadczone w ramach elektronicznego serwisu aukcyjnego
stanowig ustugi spoleczenstwa informacyjnego, a ustugodawca bedzie
odpowiadal za naruszenia, ktorych bezposrednimi sprawcami sa jego
ustugobiorcy, jezeli nie wykaze przestanek egzoneracyjnych wynikajacych
z art. 14 dyrektywy o spoleczenistwie informacyjnym®. Jednoczesnie,
nawet jesli ustugodawca wykaze spelnienie tychze przestanek, zawsze
jest obowiazany reagowac na informacje o naruszeniach cudzych praw
(procedura notice and takedown)”. W przypadku gdy nie podejmie on zad-
nych dziatan zmierzajacych do usunigcia naruszen albo podjete dziatania
nie bedac racjonalnymi nie beda réwniez skuteczne, wowczas host-provider
bedzie odpowiadal jak sprawca szkody.

Dyrektywy dotyczace ochrony praw wlasnosci intelektualnej nie
przewiduja analogicznej konstrukcji w przypadku wydzierzawiajacego
hale w rzeczywistosci. Odpowiedzialnos$¢ host-providera jest zatem szer-
sza zarobwno jesli chodzi o przedmiot (bost-provider moze odpowiadaé
jak sprawca), ale rowniez jesli chodzi o obowiazki (host-provider ma obo-
wiazek reagowac na notyfikacje uprawnionych, takze te niestwierdzone
prawomocnym wyrokiem sadowym). Jednoczesnie zardwno host-provider

7 Tamze, pkt 37.
% Wyrok w sprawie L'Oréal 54, pkt 109.
¥ Tamze, pkt 119.
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jak 1 wydzierzawiajacy przestrzen targows w rzeczywistos$ci moga zostac
uznani za posrednikéw w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48.

Oznacza to, ze gdy na aukcjach, ktére wspiera infrastruktura elektro-
niczng host-provider oraz na stoiskach wydzierzawianych na hali targowej
osoby trzecie oferujg towary podrabiane, wobec obu tych kategorii pod-
miotéw udostepniajacych ,,przestrzen” handlowa moga zosta¢ wydane
nakazy, o ktérych mowa w art. 11 dyrektywy 2004/48, zmierzajace do
usunigcia naruszen uprawnien wynikajacych z prawa wlasnosci intelek-
tualnej*. Nakazy, wydawane przez sady krajowe na podstawie przepisow
krajowych przyjetych przez panstwa zgodnie z zasada autonomii proce-
duralnej, musza by¢ efektywne, proporcjonalnie naklada¢ obcigzenia oraz
prawidlowo wazy¢ prawa wlasnosci intelektualnej oraz swobodg dziatal-
nosci gospodarczej.

Wobec powyzszego wydaje sig, ze niektore zadania z jakimi wystapila
spotka Tommy Hilfiger Licensing LLC jak np. zakaz zawierania umow
z podmiotami, wobec ktorych zapadlo orzeczenie stwierdzajace narusze-
nie praw wlasnosci intelektualnej sa nadmierne a w konsekwencji niedo-
puszczalne. Inne — jak opublikowanie przeprosin — nie znajduja podstawy
prawnej w przepisach dyrektywy 2004/48, gdyz nie maja charakteru usu-
nigcia naruszen, ale naprawienia krzywdy. Za zgodne z dotychczasowym
orzecznictwem uznac nalezy natomiast zadanie wpisania do regulaminu
hali targowej zakazu sprzedazy towaréw podrabianych.

Wreszcie warto wskazac, ze w przypadku niezastosowania si¢ do
nakazéw wydawanych na podstawie przepisow implementujacych art. 11
dyrektywy 2004/48 posrednik nie odpowiada jak sprawca bezposredni,
ale moze by¢ obciazony powtarzalng kara pieni¢zna, wynikajaca z tytutu
odpowiedzialnosci za nierespektowanie nakazow sadowych. Fakultatywna
podstawe ku temu daje cytowany artykul, ktéry jednoczesnie przewiduje

1 Artykul ten stanowi: ,,Pafstwa Czlonkowskie zapewniaja, ze tam, gdzie podjeta zostata decyzja

sadu stwierdzajaca naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej, organy sadowe moga wydawaé naru-
szajacym zakaz kontynuacji naruszenia. Jesli tak przewiduje prawo krajowe, niewypelnienie zakazu
poddaje naruszajacego, gdzie wlasciwe, powtarzalnej karze pienigznej w celu zapewnienia zgodnosci
z zakazem. Panstwa Czlonkowskie zapewniaja tez wlascicielom mozliwos¢ skladania wniosku o zakaz
wobec posrednikow, z ustug ktoérych korzysta strona trzecia do naruszania prawa wlasnosci intelektu-
alnej, bez uszczerbku dla postanowien art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”.
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w tym zakresie tzw. opcje¢ narodows, co oznacza, ze panstwa czltonkow-
skie nie musza go w komentowanym zakresie implementowac.

Finalnie wskaza¢ nalezy, ze rozwiazania analogiczne jak w art. 11
dyrektywy 2004/48 przewiduja dyrektywy dotyczace praw autorskich
i pokrewnych, w tym przede wszystkim art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29.

5.2. Nakazy usuniecia naruszen adresowane do posrednika w polskim prawie
cywilnym

Artykul 11 dyrektywy 2004/48 do prawa polskiego wdrazaja art. 287
ust. 1% i art. 296 ust. 1* Prawa wlasnosci przemystowej”. W przypadku
stwierdzenia naruszenia praw autorskich, analogiczne nakazy, ktorych
przedmiotem jest zobowiazanie sprawcy do zaprzestania naruszen zawie-
raja art. 79 ust. 1 pkt 1 Prawa autorskiego™, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie baz danych® oraz art. 36a ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
prawnej odmian roslin®.

Zgodnie z systematykq przyjeta przez odpowiedzialne za wdro-
zenie dyrektywy 2004/48 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nato-
dowego ,,zabezpieczenie roszczent oraz nakaz zaniechania naruszania
praw wlasnosci intelektualnej mogg by¢ stosowane wobec posrednikow
na mocy art. 422 Kodeksu cywilnego, wprowadzajacego odpowiedzial-
nos¢ naklaniajacego do wyrzadzenia szkody, pomocnika i osoby, ktéra
$wiadomie skorzystala z wyrzadzonej szkody. Nie wprowadzono w tym

1 Powolany przepis stanowi: ,,Uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naruszony, lub osoba,

ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od naruszajacego patent zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrza-
dzonej szkody na zasadach ogdélnych”.

2 Powolany przepis stanowi: ,,Osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone,
lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadaé od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez
naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogélnych”.

# Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 t. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2017 t. poz. 776).

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 .
poz. 880 ze zm.).

* Ustawa z dnia 27 lipca 2001 1. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 1. o ochronie prawnej odmian roslin (Dz.U. z 2016 r. poz. 843).
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zakresie [w procesie implementacji dyrektywy — przyp. S.Z.] zadnych
zmian”"'.

Podobne deklaracje znajduja si¢ w uzasadnieniu rzadowego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych oraz o zmianie innych ustaw®, ktéra zostata notyfikowana Komi-
sjit Europejskiej jako implementujaca w catosci dyrektywe 2004 /48 oraz
dyrektywy z zakresu prawa autorskiego, obowiazujace przed dyrektywa
2001/29%. Na podstawie tejze ustawy wprowadzono przepisy wskazane
w pierwszym akapicie niniejszego punktu. Zgodnie z uzasadnieniem spo-
sobu implementacji przepiséw o nakazach sadowych: ,,na gruncie prawa
polskiego §rodki prawne w tym zakresie przewiduje KPC w przepisach
o egzekucji $wiadczen niepienigznych (art. 1051). Natomiast wymog
dyrektywy, dotyczacy stosowania przepisu (...), méwiacego o odpowie-
dzialnosci posrednikéw realizuje art. 422 k.c.”.

Polski sposéb transpozyciji komentowanych przepisow moze budzi¢
uzasadnione watpliwosci koncepcyjne i utrudnia¢ wydawanie nakazow
wobec posrednikow. Po pierwsze, z brzmienia art. 422 k.c. nie wynika,
by mozna bylo sigga¢ po niego przy formulowaniu roszczen negatoryj-
nych, jakim sa roszczenia o zaprzestanie naruszen i usunigcie ich skut-
kow, wynikajace z art. 11 dyrektywy 2004/48.

W doktrynie wskazuje si¢, ze roszczenia z art. 422 k.c. maja na celu
naprawienie szkody majatkowej, a nie skutkéw naruszenia praw o charak-
terze osobistym’'. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznic-
twie — Sad Najwyzszy uznal, ze ,,przepis art. 422 KC nie ma zastosowania
do okreslenia podmiotéw legitymowanych biernie w sprawie o usunie-

47

Sprawozdanie z wdrozenia w Polsce dyrektywy 2004/48/WE Patlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009, s. 8.

*# Ustawa z dnia 9 maja 2007 1. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2007 1. Nr 99, poz. 662).

¥ Druk nr 1241 z dnia 6 grudnia 2006 t., rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/
wegdruku/1241, 30.12.2016 .

%0 Tamze, s. 34 dokumentu, tj. s. 9 uzasadnienia.

U K. Osajda, Komentary do art. 422 k.c. [w:| Kodeks Cywilny. Komentary. Zobowiqgania. Czesé ogoina,
red. K. Osajda, t. I11a, Warszawa 2017, nb. 8.
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cie skutkéw naruszenia autorskich praw osobistych twoércy na podstawie
art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”>. Zdaniem SN ,,roszczenie o usunigcie skutkow narusze-
nia, o ktorym mowa w art. 78 ust. 1 Prawa autorskiego, mozna kierowac
przeciwko temu, kto naruszyl autorskie prawa osobiste swoim zachowa-
niem, czyli bezprawnie wkroczyl w sfere chroniona tymi prawami, a nie
przeciwko kazdemu, kto mialby by¢ odpowiedzialny za szkode wynikla
z naruszenia tych praw”>. Stanowisko SN w tej kwestii jest zatem zgota
odmienne od stanowiska autoréw projektu nowelizujacego przepisy
dotyczace prawa autorskiego i wlasnosci intelektualnej, wdrazajace prze-
pisy o obowiazkach posrednikow.

Co wigcej, nie wydaje sig, by pojecia ,,posrednik” w rozumieniu art. 11
dyrektywy 2004/48 oraz ,,pomocnik” w rozumieniu art. 422 k.c. pokry-
waly si¢, gdyz pomocnictwo w rozumieniu przepiséw polskich moze
by¢ dokonane tylko umyslnie®*. Gdyby posrednik moégt odpowiadaé jak
pomocnik, czyli na zasadach identycznych jak sprawca szkody nie byloby
zasadnym wyodrebnianie tej kategorii podmiotu. Tymczasem z brzmie-
nia art. 11 dyrektywy wynika, ze posrednik jest podmiotem, wobec kt6-
rego po uprawomocnieniu si¢ wyroku stwierdzajacego naruszenie przez
sprawce, moze zosta¢ wydany nakaz, ktérego celem jest eliminacja naru-
szenl 1 ochrona przed powstawaniem nowych.

Forme implementacji art. 11 dyrektywy 2004/48 oraz art. 8 ust. 3
dyrektywy 2001/29 do polskiego porzadku prawnego nalezy zatem uznaé
za bledna™. Biorac pod uwage rosnaca skale omawianego problemu de
lege ferenda nalezatoby uzupelnic przepisy krajowe, gdyz brak zagwaranto-
wania efektywnosci rozwiazan wynikajacych z prawa UE w prawie krajo-
wym naraza¢ bedzie Skarb Panstwa na odpowiedzialnos¢ wobec jedno-
stek pokrzywdzonych taka luka™.

2 Wyrok SN z dnia 3 czerwca 2015 1., V CSK 599/14 | niepubl.

5 Tamze.

3 K. Osajda, Komentar. .., nb. 20 i powolana tam literatura i orzecznictwo.

55

K. Wise, Nakaz wobec posrednika swiadezqeego ustugi naruszycielowi IPR, 1F 2016, nr 9, s. 2.
6 Wyrok TS z dnia 19 listopada 1991 1., C-6/90 i 9/20, Francovich i inni (EU:C:1991:428).
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Streszczenie

Artykul dotyczy odpowiedzialnosci cywilnej oraz nakazéw sadowych
jakie moga by¢ wydawane wobec osoby udostepniajacej przestrzen tar-
gowa, na ktorej osoby trzecie sprzedaja towary podrabiane. Pierwsza czes¢
przybliza ramy prawne. Druga poswigecona zostala wyrokowi w sprawie
L°Oréal SA p. eBay International AG, ktéry dotyczyl odpowiedzialnosci
host-providera w rozumieniu dyrektywy 2000/31, bedacego jednoczesnie
posrednikiem w rozumieniu dyrektywy 2004/48. Kolejna cz¢s$¢ dotyczy
wyroku Tommy Hilfiger Licensing LLC p. Delta Center a.s., ktory podejmuje
problem nakazéw sadowych, jakie mozna wyda¢ wobec ,,posrednika”,
ktérego ustugi sa uzywane w celu naruszenia praw wlasnosci intelektu-
alnej. Poréwnano sytuacje prawna obu tych rodzajow ,,wydzierzawiaja-
cych”, zasady przypisywania im odpowiedzialnosci cywilnej za szkode
wyrzadzona przez osoby trzecie oraz warunki, jakim maja odpowiadac
sadowe nakazy usuwania naruszen. Wskazano na problemy z wydawa-
niem takich nakazéw w prawie polskim.

Stowa kluczowe: prawo mody, podrébki, odpowiedzialno§é posrednika,
dostawca ustugi, szara strefa
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Could an operator of a marketplace be held responsible for
the sales of counterfeit products at the marketplace? —
remarks based on CJEU case-law

Summary

This paper elaborates on the problem of civil liability and injunctions
that could be imposed on the operator of a marketplace within which
third parties sell counterfeit goods. First part provides a brief overview of
the legal framework applicable hereto. Second part is devoted to the case
L°Oréal SA v eBay International AG that concerns liability of the operator
of online marketplace that is also a host-provider within a meaning of
Article 14 of the InfoSoc directive. Third part covers the case of Tommy
Hilfiger Licensing IL.C v Delta Center a.s. which addresses the problem of
injunctions that could be imposed on the operator of the real world mar-
ketplace. The forthcoming part provides a comparison between the situ-
ations of host-provider that is an intermediary within the meaning of
directive 2004/48 and the operator of the real world marketplace that
could be only classified as the intermediary. Final part is devoted to the
problems of issuing injunctions against the intermediary in the Poland.

Keywords: fashion law, counterfeiting, intermediary liability, host provi-
der, grey market
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