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Odpowiedzialnos¢ operatora internetowej

platformy transakcyjnej za naruszenie prawa ochronnego
do znaku towarowego w swietle orzecznictwa

Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

. Wstep

Tematem artykutu jest odpowiedzialno$¢ operatora internetowej platformy transak-
cyjnej za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w kontekscie znaku
towarowego krajowego, a takze znaku towarowego Unii Europejskiej. Temat jest nie-
zwykle istotny z punktu widzenia obrotu gospodarczego, bowiem obrét ten w ostat-
nich latach doznat on gtebokich przeobrazenn powodujacych globalizacje tegoz obro-
tu. W konsekwencji, powstata sie¢ ogélnodostepnych towaréw i ustug pochodzacych
z roznych zakatkéw swiata, co tez w duzej mierze doprowadzito do zalewu rynku roz-
nego rodzaju towarami i ustugami podobnymi. Czesto zdarza sie rowniez, ze produkty
gorszej jakosci korzystaja z renomy przedsiebiorstw produkujacych dobra luksusowe,
w ten sposéb wprowadzajgc swoich odbiorcéw w bfad. Dzieje sie tak poprzez uzycie
zarejestrowanych znakéw towarowych - bedacych oznaczeniem débr luksusowych -
w stosunku do produktéw gorszych, niejednokrotnie replik czy imitacji. Uzycie to jest
naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego i skutkuje odpowiedzialnoscia
podmiotu, ktéry sie go dopuszcza. Celem artykutu jest okreslenie, czy na podstawie
catoksztattu przepiséw dotyczacych ochrony znakéw towarowych mozna przypisac
odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie réwniez podmiotowi bedgcemu operatorem
platformy internetowej. Cel ten zostanie osiggniety w oparciu o rozwazania na temat
0godlnej charakterystyki prawa ochronnego do znaku towarowego, a w konsekwencji
réwniez poprzez analize kwestii odpowiedzialnosci naruszyciela tego prawa. Omoéwio-
ne zostang ogodlne pojecia z zakresu ochrony znakéw towarowych, takie jak systemy
ich rejestracji, nabycie prawa wyfacznego do znaku towarowego oraz sposoby jego
naruszenia. W czesci koncowej zostanie podjete zagadnienie jurysdykcji w sprawach
z zakresu naruszen prawa ochronnego do znaku towarowego, i w konsekwencji - od-
powiedzialno$¢ operatora internetowej platformy transakcyjnej w zakresie takich na-
ruszen.
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Il. Znaki towarowe i system ich rejestracji na ptaszczyznie krajowej,
unijnej i miedzynarodowej

Znak towarowy mozna zdefiniowac jako kazde oznaczenie, ktére pozwala odrézni¢ to-
war badz ustuge jednego przedsiebiorcy od towaru czy ustugi innego przedsiebiorcy.
Elementem istotnym tej definicji jest rowniez mozliwos¢ przedstawienia tegoz ozna-
czenia w rejestrze znakéw towarowych w taki sposéb, aby mozliwe byto jednoznaczne
i doktadne ustalenie przedmiotu ochrony objetego znakiem towarowym'. Najwazniej-
szym elementem znaku towarowego zdaje sie jego charakter odrézniajacy - tylko gdy
znak posiada taki charakter, spetnia swojg role w obrocie gospodarczym, bowiem ma
stuzy¢ rozroznieniu sposrdd setek towardw czy ustug tego jednego konkretnego do-
bra pochodzacego od jednego konkretnego przedsiebiorcy. Ponadto, aby znak towa-
rowy spetniat swoja role, musi by¢ zarejestrowany.

Uznaje sie, ze z chwila rejestracji dochodzi do natozenia na znak towarowy prawa
ochronnego do znaku towarowego. Owa rejestracja moze by¢ poddana réznym rezi-
mom prawnym, w zaleznosci od wyboru dokonanego przez przedsiebiorce chcgcego
taki znak zarejestrowac jako swdj. W takiej sytuacji mozna skorzystac z czterech wa-
riantéw: systemu krajowego, systemu regionalnego, systemu unijnego oraz systemu
miedzynarodowego®. Wybor konkretnego systemu jest zazwyczaj podyktowany wy-
borem rynku, na ktérym dany przedsiebiorca dziata lub ma zamiar dziatac. Jesli te-
rytorium dziatalnosci przedsiebiorcy bedzie obejmowato tylko jedno panstwo, moze
on wybrac¢ system krajowy i zarejestrowac znak towarowy w krajowym urzedzie ds.
wiasnosci intelektualnej, poddajac tym samym regulacje dotyczace tego znaku to-
warowego przepisom krajowym. W Polsce organem wtasciwym do rejestracji znaku
towarowego jest Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej>. Istnieje tez mozliwos¢
regionalizacji ochrony znaku towarowego poprzez zarejestrowanie go w jedynym
na terenie Unii Europejskiej regionalnym urzedzie ds. wtasnosci intelektualnej, dzia-
fajacym na terytorium Belgii, Krélestwa Niderlandéw i Luksemburga, mianowicie —
w Urzedzie Beneluksu ds. Wtasnosci Intelektualnej®. W tym przypadku ochrona znaku
towarowego bedzie miata miejsce na terenie wspomnianych trzech panstw. Kolejng
droga wartg rozpatrzenia jest skorzystanie z rejestracji unijnej i rejestracja tzw. unij-
nego znaku towarowego. W takim przypadku znak ten zostanie poddany rezimowi
prawa Unii Europejskiej, a jego moc rozciggnie sie na terytorium catej Wspdlnoty. Unij-
ny znak towarowy uregulowany zostat w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-to-
warowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy [dostep: 20.05.2021].
2 Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-
-marks-in-the-european-union, [dostep: 20.05.2021].
3 Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, https://uprp.gov.pl/pl/o-urzedzie/informacje-podsta-
wowe [dostep: 20.05.2021].
* Ibidem.
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Europejskiej®, ktére ujednolicito rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009° i akty je zmie-
niajgce. Ostatnim systemem, w jakim mozna zarejestrowac znak towarowy, jest system
miedzynarodowy oparty o protokét madrycki’ dotyczacy rejestracji miedzynarodowej
znakéw towarowych. Organem wihasciwym do ochrony przestrzegania jego zatozen
jest Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Whasnosci Intelektualnej (WIPO)
w Genewie®. Stronami wspomnianego protokotu jest zaréwno Unia Europejska jako
catos¢, jak i poszczegdlne kraje cztonkowskie, w tym Polska. Miedzynarodowy znak
towarowy moze zostac zarejestrowany zaréwno za posrednictwem krajowego, jak
i unijnego znaku towarowego. Istota tego systemu jest bowiem rozciggniecie skutkéw
prawnych rejestracji znaku towarowego w panstwie cztonkowskim (badz jako unijne-
go znaku towarowego) na terytorium wszystkich panstw-sygnatariuszy, poprzez jed-
no zgtoszenie®. Niezbedna jest wiec rejestracja tego znaku w kraju pochodzenia.

Sama rejestracje znaku towarowego, niezaleznie od wyboru systemu mozna uznac
za czynnos¢ tylko techniczna, ktéra to ma nies¢ za sobg okreslone skutki prawne. Owe
skutki sg celem, dla ktérego takiej rejestracji nalezy dokonac. Jako, ze znak towarowy
jest narzedziem stuzagcym do odrézniania sie na rynku, kazde dziatanie odbierajgce mu
przymiot rozrézniajacy wptywa negatywnie na dziatalnos¢ gospodarcza wtasciciela.
Dziatanie to, najczesciej jest wynikiem konkurencji na rynku towaru czy ustugi danej
kategorii, bowiem prowadzi do zatarcia réznic miedzy dobrami podobnymi, co w kon-
sekwencji powoduje wyréwnanie ich szans zakupowych. Gdyby nie rejestracja, takie
dziatania bytyby w pewnym sensie uprawnione, a na pewno niezabronione. Niewatpli-
wie wiec celem rejestracji znaku towarowego jest otrzymanie prawa ochronnego do
znaku towarowego.

Ill. Prawo ochronne do znaku towarowego

Jak wspomniano wczesniej, rejestracja znaku towarowego jest narzedziem do przy-
znania jego witascicielowi prawa ochronnego do znaku towarowego. Okresla sie je
mianem prawa wylacznego do uzywania znaku towarowego'’. Owo uzywanie ma na
celu odréznienie dobra (produktu badz ustugi) whasciciela znaku towarowego od débr

> Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w spra-
wie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, s. 1 ze zm.; dalej: rozporzadzenie ws. znaku
towarowego UE).
6 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz. Urz. UE L 24, s. 3 ze zm.; dalej: rozporzadzenie nr 207/2009).
7 Protokét do porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw, sporzadzony
w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 22003 r. Nr 13, poz. 129).
8 Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/ma-
drid-protocol, [dostep: 21.05.2021].
° Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-to-
warowe/procedura-miedzynarodowa [dostep: 21.05.2021].

H.W. Wertheimer, The principle of territoriality in the Trademark law of common market countries,
JThe international and comparative Law Quarterly” 1967, vol. 16, no. 3, pp. 630-662.
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konkurencyjnych dostepnych na rynku''. Celem nadania wtascicielowi tegoz prawa
wyltacznego jest przyznanie mu uprawnien niezbednych do tego, aby znak towaro-
wy, rozpatrywany szeroko, spetniat swoje podstawowe funkcje przedstawione wyzej'%.
W tym miejscu nalezy wskaza¢, ze prawo ochronne do znaku towarowego nalezy roz-
patrywac zaréwno w kontekscie krajowym, jak i unijnym, mimo ze oba te rezimy sa do
siebie bardzo podobne. Owo podobienstwo wynika z faktu, ze zaréwno dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw to-
warowych', jak i rozporzadzenie ws. znaku towarowego UE - zakfadajg podobne ure-
gulowania'*, a ustawodawstwo krajowe, celem prawidtowej implementacji powyzszej
dyrektywy, w pewnym sensie powiela zawarte w nich rozwigzania. Celem uregulowan
zawartych w obu tych aktach prawnych byto zréwnanie stopnia ochrony krajowego
i unijnego znaku towarowego . Jednak z punktu widzenia jednolitego rynku niezbed-
ne okazato sie ustanowienie prawa regulujgcego w catosci zagadnienie znaku towa-
rowego. Dopiero takie odejscie od zasady terytorialnosci, niemozliwe do osiggniecia
przez regulowanie tychze materii za pomoca dyrektyw niestosowanych w panstwach
cztonkowskich bezposrednio, doprowadza do uchylenia granic gospodarczych mie-
dzy panstwami. Cel ten zostat osiggniety poprzez wejscie w zycie rozporzadzenia ws.
znaku towarowego UE.

Rozpoczaé nalezy od omoéwienia prawa ochronnego do znaku towarowego Unii
Europejskiej na podstawie rozporzadzenia ws. znaku towarowego UE. Wytgczne prawo
wiasciciela'® do uzywania znaku towarowego przejawia sie m.in. poprzez uprawnienie
do zakazania osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym konkretnego oznacze-
nia towaru lub ustugi'’. Charakter tego oznaczenia, opisany w dalszej czesci przepisu
art. 9 ust. 2 przedmiotowego rozporzadzenia wskazuje na relacje miedzy tymze ozna-
czeniem a zarejestrowanym znakiem towarowym. Unijny ustawodawca opisuje trzy
rodzaje oznaczen noszacych znamiona zakazanych w kontekscie prawa ochronnego
do znaku towarowego. Pierwszym z nich jest oznaczenie tozsame z oznaczeniem zare-
jestrowanym, ktérego przedmiotem jest dobro badz ustuga identyczna z dobrem lub
ustuga dla ktérej znak towarowy zostat zarejestrowany'®. Taki sam skutek bedzie miato
uzywanie znaku podobnego do znaku zarejestrowanego w stosunku do tozsamych

1
12

Ibidem.
Wyrok TS z 23 marca 2010 r., C-236/08, Google France Sarl i Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier S.A.
iinni, ZOTSiS 2010, nr 3B, poz. I-2417 (ECLI:EU:C:2010:159; dalej: wyrok ws. C-236/08).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Tekst
majacy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 336, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 2015/2436).

* 'S, Florea, The impact of the European trade mark law reform on the Romanian legislation, 20 maja
2016r.

> Preambuta do dyrektywy 2015/2436.

® P Van Eecke, M. Truyens, L'Oréal v. eBay: The Court of Justice clarifies the Position of Online Auction
Providers,,Computer Law Review International”2011, issue 5, p. 129-136.

7 Ibidem.

'8 Ibidem.



82 Patrycja Szczuka

débr lub ustug. Warunkiem jest natomiast istnienie prawdopodobienstwa, ze uzycie
wspomnianego podobnego znaku towarowego moze wprowadzi¢ obiorcow w bfad
co do rzeczywiscie zakupionego towaru badz ustugi'®. Ostatnim oznaczeniem chro-
nionym przez omawiany przepis jest takie oznaczenie, ktére jest tozsame badz podob-
ne do oznaczenia zarejestrowanego, ale niekoniecznie odnoszace sie do jednakowych
towaréw czy ustug. Warunkiem sine qua non jest w tym przypadku korzystanie z wy-
pracowanej przez wiasciciela znaku towarowego marki, ktéra wzbudza w odbiorcach
zaufanie, wszak znak towarowy jest symbolem tego zaufania. Korzystanie to moze
przejawiac sie zarbwno poprzez czerpanie bezpodstawnych korzysci z kojarzeniem
znaku z konkretng marka, jak i poprzez naruszanie jej renomy oraz narazenie jej wta-
dciciela na straty. Oznaczenia powyzej wymienione sa niejako trescig prawa ochronne-
go do znaku towarowego - uzywanie ich powoduje aktualizacje prawa wiasciciela do
ochrony swojego znaku poprzez zadanie zaprzestania naruszenia znaku towarowego,
a takze samego stwierdzenia naruszenia znaku. Co istotne, zgodnie z orzecznictwem,
prawo witasciciela aktualizuje sie w momencie, w ktérym osoba trzecia uzywa zareje-
strowanego oznaczenia i jednoczesnie owo uzywanie wptywa negatywnie na funkcje
petnione przez ten znak®. Nie jest wiec uprawnione, aby wtasciciel zadat zaprzestania
uzywania znaku, jesli uzywanie to nie powoduje pewnego rodzaju uszczerbku — w po-
staci np. zniszczenia renomy czy bezpodstawnego wzbogacenia osoby bezprawnie
uzywajacej oznaczenia.

Uzasadnione zdaje sie omowienie rowniez krajowego rezimu ochrony znakéw to-
warowych. Zostat on okreslony w rozdziale 5 ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej
z dnia 30 czerwca 2000 r.2' Zgodnie z art. 153 p.w.p., uzyskanie prawa ochronnego
do znaku towarowego stwierdzone tzw. $wiadectwem ochronnym na znak towarowy,
powoduje ustanowienie na rzecz jego wiasciciela prawa wytacznego do znaku towa-
rowego. Owo prawo mozna uznac za tozsame tresciowo z tym przedstawionym wyzej
w przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej. Otéz jest to prawo wytgczne wia-
$ciciela do uzywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposéb zawodowy lub
zarobkowy. Co istotne, w przypadku krajowego znaku towarowego ten okres ochro-
ny jest ograniczony czasowo do 10 lat od rejestracji z mozliwoscia przedtuzenia tego
okresu na okres kolejnych 10 lat??. Wazne wydaje sie w tej definicji stowo ,,uzywanie”’,
ktére ustawodawca jednoznacznie okreslit. Rozumie sie przez nie umieszczanie chro-
nionego znaku towarowego na oferowanych towarach, czy tez Swiadczenie ustug pod
tym znakiem, umieszczanie znaku na dokumentach dotyczacych $wiadczenia ustug
badZz wprowadzania do obrotu towaréw objetych tychze znakiem, a takze postugi-
wanie sie zarejestrowanym znakiem towarowym w celu reklamy oferowanego dobra
badz ustugi®®. Powyzsze dziatania sktadaja sie na tre$¢ prawa ochronnego do znaku to-

19
20
21

Ibidem.

Wyrok ws. C-236/08.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r,,
poz. 324; dalej: p.w.p.).

2 Zob.art. 153 p.w.p.

B Zob.art. 154 p.w.p.
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warowego. Stanowig one kompetencje wylaczna wtasciciela zarejestrowanego znaku
towarowego, a ich podjecie przez osobe trzeciag stanowi naruszenie prawa wiasciciela.

Jak wynika z powyzszego, zakres tresciowy krajowego znaku towarowego i zna-
ku towarowego Unii Europejskiej czesciowo sie pokrywa. W obu przypadkach jego
rejestracja przyznaje witascicielowi prawo ochronne do znaku towarowego. W obu
przypadkach réwniez prawo to ma charakter wytgczny. Zakres terytorialny natomiast
jest zdecydowanie odmienny. Ochrona krajowego znaku towarowego rozcigga sie na
terytorium Polski, podczas gdy ochrona unijnego znaku towarowego rozcigga sie na
terytorium catej Unii Europejskiej. Mozna wiec powiedzie¢, ze dochodzi tu do powsta-
nia stosunku nadrzednego miedzy przywotanymi rezimami. Z punktu widzenia wia-
Sciciela znaku towarowego, istotny przy doborze odpowiedniego rezimu jest zakres
terytorialny jego dziatalnosci. Niezaprzeczalnie natomiast szersza ochrona przed naru-
szeniem zdaje sie obiektywnie lepszym wyborem.

IV. Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

Jak opisano powyzej, prawo ochronne do znaku towarowego jest prawem wytacznym
do jego uzywania. Ponadto, w przypadku unijnego znaku towarowego juz wczesniej
opisane zostato, jakie rodzaje uzywania sg wytgczne dla whasciciela i czego tak napraw-
de dotyczy zakaz uzywania wzgledem o0séb trzecich. W tym miejscu nalezy powie-
dzie¢, czym wiasciwie jest naruszenie prawa ochronnego. Otdz, jest to kazde uzywa-
nie oznaczenia, ktére wypetnia znamiona okreslone w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia ws.
znaku towarowego UE. Przepis ten zostat oméwiony wczes$niej, wiec w tym miejscu
przejs¢ nalezy do zachowan osoéb trzecich naruszajacych prawo ochronne do unijne-
go znaku towarowego. Przyktady takich dziatar réwniez okreslit ustawodawca unijny
w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia ws. znaku towarowego UE. Jest to katalog otwarty, to-
tez nie zawiera wszelkich zachowan wyczerpujacych znamiona ,,naruszenia”. W slad
za normg okreslong w tym przepisie mozna wskazac kilka zachowan typowych dla
tychze naruszen, a wiec umieszczanie zarejestrowanego oznaczenia na towarach, wy-
konywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z obrotem towarami lub ustugami, jak np.
oferowanie, wprowadzanie do obrotu czy magazynowanie, pod oznaczeniem zareje-
strowanym, eksport badz import towaréw pod zarejestrowanym oznaczeniem, a takze
uzywanie go we wszelkiego rodzaju reklamach, w tym uzywanie w reklamie poréw-
nawczej w sposéb sprzeczny z przepisami dyrektywy 2006/114/WE*. Jak wspomniano
wczesniej, sq to tylko dziatania przyktadowe, przewidziane w czasie przygotowywania
projektu rozporzadzenia. Dzieki bogatemu orzecznictwu Trybunatu Sprawiedliwosci,
katalog ten ulegt nie tylko rozszerzeniu, ale takze znacznemu uszczegétowieniu. Cho-
ciazby na podstawie orzeczenia TS w sprawie Coty vs. Amazon® mozna dojs¢ do wnio-

24 Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca re-

klamy wprowadzajacej w btad i reklamy poréwnawczej (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 376, s. 21).
> Wyrok TS z 2 kwietnia 2020 r., C-567/18, Coty Germany GMBH przeciwko Amazon Services Europe
SARLiin., LEX nr 2891843 (ECLI:EU:C:2020:267; dalej: wyrok ws. C-567/18).
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sku, ze powyzsze wyliczenie zawiera wiele wyjatkéw i uszczegdtowien. W przyto-
czonym wyroku TS stwierdzit, ze samo sktadowanie débr oznaczonych w sposéb
naruszajacy prawo ochronne do znaku towarowego na zlecenie osoby trzeciej nie jest
samo w sobie magazynowaniem tychze débr celem wprowadzenia do obrotu. Warun-
kiem jest dodatkowo zaréwno brak wiedzy po stronie wspomnianego podmiotu, jak
rowniez brak realizacji wtasnych celéw handlowych podmiotu poprzez owo sktadowa-
nie”. Mimo ze wyrok ten zostat wydany na kanwie rozporzadzenia nr 207/2009, to na-
dal pozostaje aktualny, bowiem jego bezposrednim nastepca prawnym jest rozporza-
dzenie w sprawie unijnego znaku towarowego obecnie obowigzujace. Na podstawie
m.in. tego orzeczenia doktryna ugruntowata poglad, w ktérym stwierdza sie, ze samo
stworzenie warunkéw technicznych, obligatoryjnych do uzywania znaku towarowego,
a tym samym naruszenia prawa ochronnego, nawet jesli jest odptatne, nie jest tozsa-
me z samym uzywaniem bedacym podstawa do stwierdzenia naruszenia”’. Podobnie
w wyroku ws. C-236/08 stwierdzono, ze przechowywanie oznaczenia tozsamego ze
znakiem towarowym w charakterze tzw. stowa kluczowego nie jest uzywaniem znaku
towarowego, a wiec nie jest tez naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowe-
go. W obu tych przypadkach mozna méwi¢, ze chodzi o stworzenie zaplecza technicz-
nego sprzedazy, niebedacej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Na podstawie dotychczasowych rozwazan, mozna wyprowadzi¢ teze, jakoby na-
ruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego zawierato sie w stwierdzeniu
uzywania znaku towarowego przez osobe nieuprawniona. Oczywiscie jest to duze
uproszczenie, bowiem podlega doszczegoétowieniu poprzez chociazby przepis art. 9
ust. 2 rozporzadzenia ws. znaku towarowego UE, natomiast zdaje sie stwierdzeniem
odwzorowujacym rzeczywistos¢. W zwigzku z tym, najistotniejsze jest chyba prawi-
dtowe zdefiniowanie czynnosci ,,uzywania”. W zakresie krajowego znaku towarowego
kwestia ta zostata juz doktadnie oméwiona w czesci trzeciej niniejszego artykutu, na-
tomiast nalezatoby ja w tym miejscu rozszerzy¢ o uzywanie unijnego znaku towaro-
wego. Oczywiscie mozna uznag, ze uzywanie, definiowane w aspekcie krajowym znaj-
dzie zastosowanie réwniez w tym przypadku ze wzgledéw jezykowych i praktycznych,
natomiast dozna wielu uszczegétowien. Owe dopowiedzenia najczesciej wynikaja
z orzeczen sadow krajowych czy samego Trybunatu Sprawiedliwosci, co tez zostato
omowione powyzej. Dodac¢ nalezy, ze uzywanie, aby stato sie naruszeniem, musi mie¢
zwigzek z prowadzong przez podmiot uzywajacy dziatalnoscig handlowa i musi stuzy¢
do celéw zarobkowych, gospodarczych, a wiec na pewno nie do celéw prywatnych?®,
Nie jest wiec tak, ze kazde uzywanie oznaczenia zarejestrowanego znaku towarowe-
go badz oznaczenia podobnego bedzie tez naruszeniem prawa ochronnego. Zawsze
podczas rozpatrywania tego typu kwestii nalezy mie¢ na uwadze czynniki omoéwione
wyzej. Dobrym przyktadem uzywania znaku towarowego w sposéb dopuszczalny jest

26
27

Ibidem.

K. Sztobryn, A. Urbanek, Amazon nie uzywat znaku towarowego, wiec nie odpowie. Omédwienie wy-
roku TS z dnia 2 kwietnia 2020 r., C-567/18 (Coty), LEX/el.

8 Wyrok TS z 12 listopada 2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club PLC v. Matthew Reed, LEX nr 153815.
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instytucja reklamy poréwnawczej, uregulowanej w dyrektywie 2006/114/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczacej reklamy wprowadza-
jacej w btad i reklamy poréwnawczej*’. Sama instytucja reklamy poréwnawczej jest do-
puszczalna pod kilkoma warunkami, ktére jednak nie sg przedmiotem tego wywodu.
Wazne jest natomiast, ze w jej tresci dopuszczalne jest uzycie oznaczenia zarejestrowa-
nego znaku towarowego, jezeli uzycie tego oznaczenia nie narusza jego renomy, nie
prowadzi do zmylenia odbiorcéw reklamy co do rzeczywistego sprzedawcy czy ustu-
godawcy, a takze jesli nie stuzy do przedstawienia przedmiotu reklamy jako imitacji
badz repliki towaru czy ustugi oznaczonej zastrzezonym znakiem towarowym. Wynika
z tego wieg, ze co do zasady wykorzystanie zarejestrowanego znaku towarowego jest
dopuszczalne. Naruszeniem jest dopiero takie uzywanie, ktére spetnia przestanki oma-
wiane w niniejszym artykule. Co istotne, o tym, czy naruszenie zastrzezonego znaku
towarowego miato miejsce kazdorazowo, bedzie decydowat sad na podstawie okolicz-
nosci faktycznych danej sprawy. Jurysdykcja natomiast, w kontekscie odpowiedzialno-
$ci za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego, ma kluczowe znaczenie.

V. Wybér sadu wiasciwego dla spraw dotyczacych naruszen
prawa ochronnego do znaku towarowego

Kwestia jurysdykcji sadowej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego do znaku to-
warowego jest kwestig kluczowa, szczegdlnie z punktu widzenia znakéw towarowych
Unii Europejskiej. Konstrukcja jurysdykgji jest obecnie na tyle specyficzna, ze wymaga
bardzo gtebokiej analizy. W dobie ogdélnodostepnego Internetu i nieograniczonych
mozliwosci w dostepie do débr czy ustug pochodzacych witasciwie z kazdego miejsca
na ziemi, wybodr sadu wiasciwego dla jakiejkolwiek sprawy zawierajacej tzw. czynnik
transgraniczny bywa niekiedy skomplikowany. Réwniez w przypadku naruszen praw
ochronnych do znaku towarowego ta trudnos¢ sie aktualizuje. Pomocne w kontekscie
wyboru prawidtowej jurysdykcji jest oczywiscie wspominane juz wczesniej rozporza-
dzenie ws. znaku towarowego UE. Ustawodawca unijny natozyt na panstwa cztonkow-
skie obowigzek powotania na ich terytorium tzw. sadéw w sprawach unijnych znakéw
towarowych. Tym samym, przyznat im kompetencje wytaczng do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa ochronnego do znaku towarowego, takich jak m.in. powddztwa
0 naruszenie zastrzezonego znaku towarowego, powddztwa o stwierdzenie braku ta-
kiego naruszenia, a takze w przypadku roszczen wzajemnych o stwierdzenie uniewaz-
nienia badz wygasniecia unijnych znakéw towarowych. Sady te do porzadku prawne-
go Rzeczypospolitej Polskiej zostaty wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 lutego
2020 r., zmieniajacej m.in. kodeks postepowania cywilnego™®. T3 sama ustawa zostata

2 Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca re-

klamy wprowadzajacej w btad i reklamy poréwnawczej (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 376, s. 21;
dalej: dyrektywa dotyczaca reklamy poréwnawczej).

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niekté-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 ze zm.).
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znowelizowana ustawa — Prawo o ustroju sgdéw powszechnych, w ktérej dodano prze-
pis zawierajacy delegacje ustawowa do utworzenia przez Ministra Sprawiedliwosci
przedmiotowych sadéw?'. Na mocy przywotanej delegacji Minister Sprawiedliwosci
wydat rozporzadzenie, w ktérym z dniem 1 lipca 2020 r. wyznaczyt cztery sady okrego-
we jako sady wiasciwe w sprawach z zakresu ochrony unijnych znakéw towarowych
i wzoréw wspolnotowych®%.

Przepis art. 125 rozporzadzenia ws. znaku towarowego UE okresla sposoby ustale-
nia jurysdykcji wtasciwej dla spraw z zakresu wtasnosci przemystowej. Ustawodawca
unijny w tym przypadku stosuje gradacje tacznikéw, ktdre znajda zastosowanie w kon-
kretnym przypadku. W kazdej sytuacji jest to sad w sprawach unijnych znakéw towaro-
wych wiasciwego panstwa cztonkowskiego. W pierwszej kolejnosci sgdem wtasciwym
jest sad miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego. Gdyby ten tacznik nie zna-
lazt zastosowania, a wiec gdyby pozwany nie miat miejsca zamieszkania lub siedziby
w zadnym panstwie cztonkowskim, sadem witasciwym jest sad miejsca zamieszkania
albo siedziby powoda. Jesli w zaden powyzej wymieniony sposdb nie udato sie ustali¢
wiasciwosci, sgdem wiasciwym jest sad panstwa cztonkowskiego na terytorium kto-
rego siedzibe ma Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej. Uzyta w tym
przypadku kaskada jest zrozumiata i wydaje sie by¢ pozbawiona mozliwosci réznych
interpretacji. Tego typu rozwigzanie jest do$¢ powszechnym zjawiskiem i nie wydaje
sie, by wymagane byto jego dalsze omdéwienie. Inny charakter ma natomiast ust. 5
art. 125 rozporzadzenia ws. znaku towarowego UE. Jego zastosowanie zdaje sie aktu-
alizowac szczegdlnie w czasach nam wspétczesnych, bowiem istnieje nieograniczony
dostep do miedzynarodowych platform transakcyjnych, a to z kolei powoduje umie-
dzynarodowienie potencjalnych naruszen z tym zwigzanych. W przypadku kwestii
bedacych przedmiotem tego wywodu, a wiec zwigzanych z odpowiedzialnoscig za
naruszenie praw ochronnych do znaku towarowego, to umiedzynarodowienie zdaje
sie mie¢ charakter kluczowy i niezaprzeczalnie niedajacy sie pomina¢. Zgodnie z wy-
rokiem AMS Neve vs. Heritage Audio SL, C-172/18%%, wydanym wprawdzie na kanwie
rozporzadzenia nr 207/2009, ale pozostajgcym aktualnym réwniez w kontekscie obo-
wigzujacego obecnie rozporzadzenia, przepis ten ustanawia mozliwos¢ alternatywnej
jurysdykgji w stosunku do jurysdykcji wskazanych w poprzednich ustepach tego prze-
pisu. Pozwala on na wniesienie powyzszych powddztw do sadu panstwa cztonkow-
skiego, w ktérym miato miejsce naruszenie, lub w ktérym wystapita grozba takiego
naruszenia. Dochodzi wiec do ustanowienia nowego facznika - tagcznika miejsca na-
ruszenia. Nie jest to jednak miejsce naruszenia w znaczeniu znanym juz dzieki orzecz-
nictwu Trybunatu Sprawiedliwosci, na przyktad w sprawie Nintendo vs. BigBen, C-24/16

31 Art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sagdéw powszechnych (tekst jedn.:

Dz. U.z2020r., poz. 2072).
32 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sagdéw
okregowych wtasciwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znakéw towarowych
i wzoréw wspdlnotowych (Dz. U. poz. 1150).

3 Wyrok TS z dnia 5 wrzesnia 2019 r., C-172/18, AMS Neve LTD.. i in.. przeciwko Heritage Audio SL i Pe-
dro Rodriguez Arribas, LEX nr 2715732; dalej: wyrok w. C-172/18.
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i C-25/16°* czy w sprawie Winterseiger vs. Products 4U, C-523/10%. Zgodnie bowiem
z opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara, w sprawie C-172/18, rozumienie
normy kolizyjnej zawartej w omawianym przepisie w Swietle powyzszych wyrokdéw nie
bytoby zasadne ze wzgledu na zachowanie tzw. effect utile przepisu. Podazajac za wy-
rokiem ws. C-24/16, paristwem, w ktérym miato miejsce naruszenie, bytoby panstwo,
w ktorym wystapito zdarzenie powodujace szkode. Zgodnie z wyrokiem ws. C-523/10
natomiast, sadem wtasciwym jest sad panstwa cztonkowskiego, w ktérym dany znak
towarowy zostat zarejestrowany albo alternatywnie sad panstwa cztonkowskiego,
w ktérym zapadta decyzja o uruchomieniu technicznego procesu wyswietlania. Oba
te rozumienia kwestii miejsca naruszenia, zdaniem rzecznika generalnego M. Szpuna-
ra jest nieuprawnione w okolicznosciach faktycznych podobnych do tych bedacych
podstawa wydania wyroku ws. C-172/18, a wiec w sytuacjach, kiedy ma sie do czynie-
nia z naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego w obrebie dziatalnosci
internetowej danego podmiotu. Gdyby jednak zastosowac¢ powyzsze zatozenia, na co
réwniez wskazuje rzecznik generalny, dosztoby do sytuacji, w ktérej naruszenie zosta-
toby popetnione poza terytorium UE. Statoby sie tak, gdyby osoba, z ktérej inicjatywy
dane oznaczenie stanowigce naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego
nie miata miejsca zamieszkania badz siedziby na terenie panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej. Nie miatby znaczenia wiec fakt, ze konsumenci, do ktérych skierowane
byto uzycie przedmiotowego oznaczenia przebywaliby na terytorium Unii Europej-
skiej. Na podstawie powyzszych rozwazan M. Szpunar wygtosit postulat ustanowienia
autonomicznej wyktadni tacznika miejsca naruszenia w odniesieniu do omawianego
rozporzadzenia. Postulat ten zdaje sie uprawniony, szczegdlnie w kontekscie naruszen
znakoéw towarowych w przestrzeni internetowej, bowiem tylko w ten sposéb ochro-
na znaku towarowego mogtaby by¢ sprawowana w sposdb zupetny. Przyjecie starych
znaczen wyrazenia ,miejsca naruszenia” oznaczatoby wszak, ze ochrona sprawowana
jest w sposob niejako nieaktualny i niedostosowany do obecnych realiéw. Przyznanie
wiasciwosci sadowi krajowemu wiasciwemu w sprawach dotyczacych unijnych zna-
koéw towarowych, na ktérego terytorium dostepna jest dana strona internetowa, jest
zdaniem rzecznika generalnego, jak najbardziej uprawnione, wszak tenze sad wydaje
sie najbardziej kompetentny do orzekania w sprawie naruszenia krajowego znaku to-
warowego, tym samym bedac réwnie kompetentny w przypadku naruszen unijnych
znakéw towarowych®,

Wybér odpowiedniego sadu wilasciwego na podstawie powyzszych przepiséw
jurysdykcyjnych jest niezwykle istotny, bowiem determinuje kwestie odpowiedzial-
nosci za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Sady krajowe wtasciwe

3 Wyrok TS z dnia 27 wrze$nia 2017 r., C-24/16, Nintendo co. Ltd. v. Bigben Interactive GMBH i Bigben

Interactive S.A., LEX nr 2359205; dalej: wyrok ws. C-24/16.

33 Wyrok TS z dnia 19 kwietnia 2012 r.,, C-523/10, Wintersteiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau
GMBH, ZOTSiS 2012, nr 4, poz. I-220; dalej: wyrok ws. C-523/10.

% Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara przedstawiona w dniu 28 marca 2019 r. AMS Neve Ltd
i in. przeciwko Heritage Audio SL i Pedrowi Rodriguezowi Arribasowi, w sprawie C-172/18, ECLI:EU-
:C:2019:276.
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w sprawach unijnych znakéw towarowych w pierwszej kolejnosci rozstrzygaja na pod-
stawie przepisdw rozporzadzenia ws. znaku towarowego UE, natomiast w sprawach
nieuregulowanych zastosowanie znajda przepisy krajowe dotyczace kwestii zwigza-
nych z tymi naruszeniami. Dodatkowo w kwestiach proceduralnych, jesli przedmioto-
we rozporzadzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie maja przepisy dotyczace krajo-
wych znakéw towarowych.

VI. Pozycja prawna operatora internetowej platformy transakcyjnej
w przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego

Kwestia ochrony prawa ochronnego na znak towarowy chyba nigdy nie byta tak trud-
na do oméwienia jak obecnie. W doktrynie wskazuje sie, ze rozszerzenie i wzmocnie-
nie ochrony praw wtasnosci intelektualnych, do ktérych nalezy prawo do znaku to-
warowego, moze mie¢ duzy wptyw na rozwdj ustug spoteczenstwa informacyjnego,
w tym internetowych platform transakcyjnych na terytorium danego kraju®’. Owo
wzmocnienie moze polegac réwniez na prawidtowej wyktadni przepiséw istniejacych
obecnie i dostosowaniu ich do wspétczesnych probleméw. Istotne jest wiec rowniez
prawidtowe zakwalifikowanie danego dziatania jako naruszenie prawa ochronnego do
znaku towarowego i pdzniejsze wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za takie na-
ruszenie. Niewatpliwie trudnosc¢ ta pojawia sie réwniez w przypadku naruszania tego
prawa w przestrzeni internetowej. Wszechobecna globalizacja spowodowata, ze kon-
sumenci s zasypywani réznego rodzaju towarami czy ustugami ze wszystkich stron
$wiata. Trudno jest wiec wybra¢ dobro odpowiednie, spetniajagce wymagania konsu-
menta. Z pomocg mogg przyjs¢ wtasnie omawiane znaki towarowe. Niestety zjawi-
sko nieuprawnionego uzywania znakéw towarowych powoduje, ze pewnos¢ wyboru
towaru drastycznie spada. Dodatkowo, w przypadku naruszania znaku towarowego
w szeroko pojetym kontekscie internetowym, problematyczne zdaje sie zidentyfiko-
wanie podmiotu rzeczywiscie odpowiedzialnego za naruszenie prawa ochronnego
do znaku towarowego, bowiem wystepuje tutaj zazwyczaj wiecej podmiotéw, anize-
li w tradycyjnym obrocie handlowym. W te faricuchy handlowe czesto zaangazowa-
ne sg tzw. operatorzy ustug transakcyjnych, swiadczacy niejako ustugi posrednictwa
handlowego miedzy sprzedajagcym pierwotnym a konsumentem. Ustugi te obecnie
nazwa¢ mozna ustugami spoteczeristwa informacyjnego®®. Wspétczesnie sa one bar-
dzo rozpowszechnione i petnig ogromng role w catym obrocie gospodarczym, totez

37" R.Ehode, T. Zebabou, V.G.N. Munongo, Le Droit De Propriete Intellectuelle Et Le Transfert De Technol-

ogie ,,Revue Valaque d’Etudes Economiques” 2014, no. 5, p. 113-26; https://search-1ebscohost-1com-
-18znubvpn00fb.hansolo.bg.ug.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=0bo&AN=113854165&lang=pl&s

ite=ehost-live [dostep: 30.05.2021 r.].

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektérych aspektéw prawnych ustug spoteczenstwa informacyjnego, w szczegdélnosci handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. UE
L178,s.1).
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uzasadnione jest podjecie rozwazan majacych na celu ustalenie, czy operator interne-
towej platformy transakcyjnej bedzie odpowiedzialny za naruszenie prawa ochronne-
go do znaku towarowego.

Analize zacza¢ nalezy od tego, ze jakakolwiek odpowiedzialno$¢ podmiotu za na-
ruszenie znaku towarowego ma miejsce tylko wéwczas, kiedy dojdzie do uzywania
znaku towarowego przez podmiot, tzn. kiedy zachowa sie on czynnie i owa czynno-
$cig w sposdb bezposredni lub posredni kierowat*®. Ponadto, co réwniez zostato wspo-
mniane wczesdniej, czynno$¢ uzywania musi mie¢ bezposredni zwigzek z dziatalnoscia
gospodarcza prowadzong przez podmiot. W przypadku operatoréw internetowych
platform transakcyjnych, do ktérych zalicza sie np. sklepy internetowe czy platformy
aukcyjne, zgodnie z licznymi orzeczeniami Trybunatu Sprawiedliwosci uznaé nalezy, ze
przywotane wczesniej czynniki nie wystepuja. Przyktadem moze by¢ wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci w sprawie L'Oreal vs. Ebay, C-324/09, w ktérym TS jasno stwierdzit, ze
samo wys$wietlanie oznaczenia naruszajgcego prawo ochronne do znaku towarowego
na platformie internetowej, nawet jesli przysparza korzysci dla sprzedawcy, nie jest na-
ruszeniem tego prawa*’. Dodatkowo, zgodnie z opinig rzecznika generalnego Manu-
ela Camposa Sancheza-Bordony, operatorzy internetowych ustug transakcyjnych nie
sg nawet posiadaczami towardéw, ktérych oznaczenie narusza prawo ochronne do zna-
ku towarowego, o ile ich posrednictwo ograniczatoby sie tylko do technicznego umoz-
liwienia danemu sprzedawcy czy ustugodawcy uzycia oznaczenia*'. W takim samym
tonie wypowiada sie TS w wyroku ws. C-236/08 (Google przeciwko Louis Vuitton), ktore
uwazane jest za jedno z kluczowych orzeczerr w odniesieniu do tej materii*2. Réwniez
tutaj TS stwierdzit, ze nawet przechowywanie oznaczenia tozsamego ze znakiem to-
warowym i potem jego wyswietlanie w postaci reklam nie stanowi naruszenia, a wiec
rowniez i w tym przypadku operator internetowej platformy transakcyjnej nie ponosi
odpowiedzialnosci. Co istotne, pod pojeciem operatora internetowej platformy trans-
akcyjnej rozumie sie przedsiebiorstwo udostepniajace przestrzen internetowa, na kto-
rej przedsiebiorcy, czesto z catego $wiata, sa uprawnieni do oferowania swoich débr
czy ustug. Przyktadami moga by¢ takie portale, jak Ebay, Amazon czy rodzime Allegro.
Podsumowujac, wiasciwie wszelkie przemyslenia wymienione wczesniej dotyczace
tego, czym wiasciwie jest uzywanie, pozostana aktualne rowniez w kwestii odpowie-
dzialnosci operatoréw internetowych platform transakcyjnych.
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Opinia rzecznika generalnego Manuela Camposa Sancheza-Bordony, przedstawiona w dniu 28 li-
stopada 2019 r. w sprawie C-567/18 Coty Germany GmbH przeciwko Amazon Services Europe Sarl, EC-
LI:EU:C:2019:1031.

C.Volkmann, Trademark Use and Liability of Referencing Service in Keyword Advertising — Google Ad-
Words and Trademark Law, EJRR 2011, nr 3.
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VIl. Wptyw jurysdykcji na odpowiedzialnos¢
za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

Istotne wydaje sie rowniez potaczenie kwestii jurysdykcji i odpowiedzialnosci. Jak
zostato wspomniane wczesniej, prawem wiasciwym w sprawach o naruszenie pra-
wa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach nieuregulowanych w rozporza-
dzeniu ws. znaku towarowego UE, jest prawo krajowe sagdu witasciwego w sprawach
unijnych znakéw towarowych. Dla okresdlenia jurysdykcji, a w konsekwencji réwniez
odpowiedzialnosci, wazne jest okreslenie panstwa cztonkowskiego, na terytorium
ktérego znajdujg sie konsumenci bedacy odbiorcami przekazu, w ktérym znajduje
sie zastrzezony znak towarowy. Stwierdzenie, czy ta sytuacja ma miejsce, lezy w ge-
stii odpowiedniego sadu krajowego™®. To réwniez ten sad ostatecznie bada, czy do
naruszenia dochodzi, i jaki podmiot jest za to naruszenie odpowiedzialny. Do takich
wnioskéw prowadzi réwniez wyrok w sprawie C-324/09. Sad kieruje sie przy tym za-
réwno przepisami rozporzadzenia ws. znaku towarowego UE, przywotywanym wyzej
orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawach z zakresu omawianej materii,
jak réwniez odpowiednimi przepisami krajowymi. Przepisy krajowe znajda swoje za-
stosowanie takze w kwestiach proceduralnych, ktére nie s3 objete przedmiotowym
rozporzadzeniem. Sa to przepisy odnoszace sie do powddztwa tozsamego z powddz-
twem wytaczanym w danym stanie faktycznym. Zakres odpowiedzialnosci wiec kaz-
dorazowo ocenia wtasciwy sad krajowy, nie da sie bowiem jednoznacznie stwierdzi¢,
ze operator internetowej platformy transakcyjnej nigdy nie ponosi odpowiedzialnosci.
Moze wszak sie zdarzy¢, ze wspomniany operator jest podmiotem czynnym, narusza-
jacym prawo ochronne do znaku towarowego w zwigzku z prowadzeniem przez siebie
dziatalnosci gospodarczej. Wskazac nalezy réwniez, w $lad za orzeczeniem w sprawie
C-324/09, ze w przypadku stwierdzenia istnienia naruszenia i orzekania srodkéw maja-
cych na celu jego zaprzestanie, nalezy wywazy¢ interesy wynikajace z praw wtasnosci
intelektualnej i te wynikajace z wolnosci gospodarczej*. Wszelkie okolicznosci faktycz-
ne maja tutaj znaczenie i podlegajg ocenie sadu krajowego.

Co istotne, skutki prawne orzeczenia sadu krajowego whasciwego w sprawach unij-
nych znakéw towarowych rozciggaja sie na terytorium catej Unii Europejskiej. Gdy zo-
stato juz wydane orzeczenie co do istoty sprawy dotyczace tego samego przedmiotu
sporu i miedzy tymi samymi stronami, a ponadto, w konsekwencji naruszenia prawa
ochronnego do identycznego znaku towarowego zastrzezonego dla identycznych
towarow lub ustug dojdzie do tzw. res iudicata, a wiec powagi rzeczy osadzonej, co
mozna zdefiniowac stwierdzeniem ,,nie orzeka sie dwa razy w tej samej sprawie”. Nie
jest wazne przy tym, czy powddztwo pierwotne dotyczyto znaku towarowego Unii
Europejskiej, czy krajowego znaku towarowego, bowiem sad rozpatrujacy oddali
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I. Wrébel, Odpowiedzialnos¢ dostawcy dostepu do Internetu jako posrednika, ktérego ustugi sq wy-
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powddztwo wniesione pdzniej, niezaleznie od tego, czy pierwotne orzeczenie doty-
czyto znaku towarowego krajowego, czy znaku towarowego Unii Europejskiej. Dodat-
kowo ustawodawca unijny wprowadzit do porzadku prawnego instytucje powodztw
réwnoczesnych i powddztw sukcesywnych. W obu przypadkach podstawa ich stwier-
dzenia jest wniesienie powddztwa na tej samej podstawie i miedzy tymi samymi stro-
nami przed sady réznych panstw cztonkowskich. Warunkiem jest réwniez, aby jedno
z tych powddztw dotyczyto krajowego znaku towarowego, drugie natomiast — znaku
towarowego Unii Europejskiej. Jesli znaki towarowe bedace przedmiotem powddz-
twa omdwionego wyzej s3 identyczne i dotycza tozsamych towaréw badz débr, sad,
przed ktéry powddztwo zostato wniesione w drugiej kolejnosci, z urzedu uznaje swo-
ja niewtfasciwos¢ (powddztwo réwnoczesne). Jesli natomiast znaki towarowe, bedace
przedmiotem powddztwa omawianego wyzej, sg identyczne i dotyczg towaréw lub
ustug podobnych, albo jesli znaki towarowe sg podobne dla identycznych towaréw
lub ustug, sad przed ktéry powoddztwo zostato wniesione pdzniej moze zawiesic poste-
powanie (powddztw sukcesywne). Jest to niewatpliwie konstrukcja wyjatkowa z punk-
tu widzenia sadownictwa, ale takze pokazujaca rzeczywisty wptyw orzeczen sadow
krajowych na porzadek prawny wiasciwie catej Unii Europejskie;j.

VIII. Wnioski

Odpowiedzialnos¢ operatora internetowej platformy transakcyjnej za naruszenie
prawa ochronnego do znaku towarowego zalezy w duzej mierze od prawidtowego
zdefiniowania, czym naruszenie jest i jakie czynniki nalezy bra¢ pod uwage, badajac
czynnosci zwigzane z oznaczeniami bedacymi zarejestrowanymi znakami towarowy-
mi. Niewatpliwie do takich czynnikédw nalezy zaliczy¢ osiagniecie korzysci z uzycia
znaku towarowego, charakter dziatania podmiotéw, a wiec to, czy jest on podmiotem
biernym czy czynnym, a takze to, do jakich débr odnosi sie uprawnione i nieupraw-
nione uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego. Po analizie podstawowych
okolicznosci majacych znaczenie w kwestiach bedacych przedmiotem niniejszego
artykutu nalezatoby dojs¢ do wniosku, ze nie kazde uzycie zarejestrowanego znaku
towarowego jest jego naruszeniem, totez nie zawsze ma sie do czynienia z jakakol-
wiek odpowiedzialnoscia. Ponadto, w przypadku operatoréw internetowych platform
transakcyjnych, w wiekszosci sytuacji mamy do czynienia wtasciwie z ich posrednic-
twem w procesie sprzedazy débr zawierajgcych oznaczenia. Nie sa oni wiec podmio-
tami czynnymi, zatem zgodnie z przedstawiona wyzej argumentacja, nie sa w takich
sytuacjach odpowiedzialni za naruszenia. Dodatkowo, podmioty te ze wzgledu na
charakter prowadzonej dziatalnosci w duzej mierze nie sg $wiadome istnienia narusze-
nia, gdyz ich rola jest czesto ograniczona tylko do zapewnienia pewnych warunkéw
technicznych innym podmiotom obrotu gospodarczego. Nie jest to natomiast zasa-
da, bowiem kazdorazowo sad orzekajacy w sprawie musi wzigé pod uwage wszelkie
okolicznosci faktyczne, szczegdlnie te wymienione w poprzednich czesciach artykutu.
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Duze znaczenie ma tez prawidtowe okreslenie jurysdykcji w przedmiotowych spra-
wach. Konkludujac, nalezy stwierdzi¢, ze okreslenie zakresu odpowiedzialnosci za na-
ruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w kontekscie ustug internetowych
bywa niekiedy bardzo trudne i niezbedne jest branie pod uwage rzeczywistego wkia-
du konkretnego podmiotu w czynno$¢ naruszajaca. Z powodu wystepowania tych
trudnosci zasadne bytoby dalsze rozwazanie tychze kwestii, co niewatpliwie nastapi
w badaniach doktryny.
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Streszczenie
Patrycja Szczuka

Odpowiedzialnos¢ operatora internetowej platformy transakcyjnej
za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w $wietle orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

Celem artykutu jest analiza sytuacji prawnej operatora internetowej platformy transakcyjnej
w kontekscie jego odpowiedzialnosci za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego.
W pierwszej kolejnosci omdéwiona zostata ogdlna charakterystyka znaku towarowego jako insty-
tucji prawnej oraz przystugujace jego wiascicielowi prawo ochronne. W dalszej czesci wywodu
szczeg6towo zbadano kwestie zwigzane z naruszeniem prawa ochronnego do znaku towaro-
wego w oparciu o orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci oraz poglady doktryny. W artykule
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poruszono réwniez materie jurysdykcji w sprawach z zakresu naruszen prawa ochronnego do
znaku towarowego z jednoczesnym wskazaniem rozwigzan dotyczacych tej jurysdykgji przy-
jetych w polskim porzadku prawnym. Wszelkie powyzsze punkty w konkluzji doprowadzity do
zweryfikowania, czy na podstawie ogétu okolicznosci prawnych i faktycznych mozna przypi-
sa¢ operatorowi internetowej platformy transakcyjnej odpowiedzialno$¢ za naruszenie prawa
ochronnego do znaku towarowego. Uzasadnione zdaje sie postawienie tezy, ze zaistnienie
odpowiedzialnosci bedacej przedmiotem wywodu jest kazdorazowo zalezne od okolicznosci
faktycznych i podlega ocenie sagdu. Ponadto, przedstawiona zostata relacja prawa wtasciwego
dla sporéw wynikajacych z naruszenia prawa do znaku towarowego do odpowiedzialnosci
operatora internetowej platformy transakcyjnej, bedacego przedstawicielem szeroko pojete-
go podmiotu swiadczacego ustugi spoteczenstwa informacyjnego. Catoksztatt rozwazan zostat
przeprowadzony zaréwno w ujeciu krajowym, jak i unijnym, z uwzglednieniem relacji tychze
porzadkdéw prawnych wzgledem siebie. Podstawg wywodu jest bogate orzecznictwo Trybunatu
Sprawiedliwosci zaréwno w kontekscie samej definicji zjawiska naruszenia prawa ochronne-
go do znaku towarowego, jak réwniez jurysdykgji i prawa wiasciwego dla sporéw zwigzanych
z tymze naruszeniem. Temat artykutu jest istotny szczegdlnie z punktu widzenia wspétczesnego
obrotu gospodarczego, totez jego analiza jest w zupetnosci uzasadniona. Dodatkowo stwierdzi¢
nalezy, ze dalsze rozwazania przedstawicieli doktryny bytyby szczegdlnie zasadne.

Stowa kluczowe: prawo UE; prawo do znaku towarowego; operator internetowej platformy
transakcyjnej; orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci.

Summary
Patrycja Szczuka

Liability of an Online Trading Platform Operator for the Trademark Infringement
in the Light of the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

The purpose of the article is to analyse the legal status of an online trading platform operator
in the context of its liability for trademark infringement. First, the author discusses the general
profile of a trademark as a legal institution and the rights of its owner to the trademark. Then,
the author analyses in detail the aspect of trademark infringement based on the case law of the
Court of Justice and the doctrine. The article concerns the issues of jurisdiction in cases of trade-
mark infringement as well as solutions adopted in Polish jurisdiction. All of that led to the verifi-
cation of whether we can transfer the liability for trademark infringement to the operator of the
online trading platform on the basis of general legal circumstances. On this basis, it seems justi-
fied to conclude that, when there is a trademark infringement, it should always be assessed on
the basis of the current circumstances. Moreover, the Author presents the relationship between
the law applicable to disputes arising from the infringement of the right to a trademark and the
liability of the operator of an online transaction platform representing the broadly understood
entity providing information society services. The considerations were conducted in accordance
with the European and Polish legal orders including the relations between them. The basis for
the above considerations is the extensive jurisprudence of the Court of Justice, in the context of
the very definition of the infringement of a trademark protection right, as well as the jurisdiction
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and law applicable to disputes related to this infringement. The subject of the article is particu-
larly important from the point of view of modern economic transactions, so its analysis is fully
justified. Additionally, it should be stated that further studies in this regard would be advisable.

Keywords: EU law; right to a trademark; electronic trading platform operator; case law of the
Court of Justice.



