W
Winiecki Dzikonski 1 Partnerzy

kancelaria adwokacka
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Nowelizacja
art. 296 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo Wilasnos$ci Przemystowej
(Dz.U.2017.776 t.J. z dnia 2017.04.13 ze zm.)

i jego wplyw na branze targowa

Zgodnie z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawa Wlasno$ci
Przemystowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13 ze zm.; dalej: Prawo Wlasnos$ci
Przemystowej) 0soba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostatlo naruszone, lub
osoba, ktoérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby, ktora naruszyla to prawo,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody: 1) na zasadach ogdlnych albo 2)
poprzez zaptatg sumy pieni¢znej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem

udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Jak wskazuje znowelizowany art. 296 ust. 3 Prawa Wtasnosci Przemystowej z
roszczeniami, o ktérych mowa w ust. 1 mozna wystapi¢ rowniez przeciwko osobie, ktdra
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 rowniez przeciwko osobie, z uslug ktorej korzystano przy naruszeniu
prawa ochronnego na znak towarowy (dalej: posrednik). Przepisu nie stosuje si¢ do
osoby, ktorej odpowiedzialno$¢ jest wyltgczona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng.
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Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiany ustawy Prawo Wtasnosci Przemystowe;,
nowelizacja art. 296 ust. 3 wynikata z potrzeby uwzglednienia w polskim porzadku prawnym
wyroku Trybunatu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528) i zapewnienia
szerszej ochrony tworcow. W wyroku tym stwierdzono, ze art. 11 zdanie 3 Dyrektywy
2004/48/WE, nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze zakresem pojecia posrednika, z ushug
ktorego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa wilasnosci intelektualnej, objety jest m.in.
dzierzawca hal targowych, ktory poddzierzawia usytuowane w tych halach stanowiska
handlowe indywidualnym podmiotom handlujacym, sposrod ktorych to podmiotéw niektore
wykorzystuja swe miejsce do sprzedazy towaréw bedacych podrobkami towarow

markowych.

Nalezy uznac, ze zakresem pojecia ,,0s0by, z ustug ktorej korzystano przy naruszeniu
prawa ochronnego na znak towarowy”, przy szerokiej interpretacji przedmiotowego zapisu,
mogg by¢ uznane rowniez Targi, W Sytuacji ktorej wystawca narusza prawo ochronne na znak

towarowy.

Z uwagi na zawarte w art. 296 ust. 3 Prawa Wtasnosci Przemystowej odestanie do ust.
1, nalezy wyrozni¢ dwie grupy zadan zalezne od tego, czy naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy miato charakter niezawiniony, czy tez zawiniony. W pierwszej sytuacji,
mozliwe zadania w stosunku do posrednikéw obejmujg zaniechanie naruszania oraz wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia katalog zadan oprocz
w/w, obejmuje réwniez zadanie naprawienia szkody na zasadach ogdlnych albo poprzez
zaplate sumy pienigzne] w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem

udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Rozstrzyganie tego, czy nastgpito naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy,
jak i charakteru przedmiotowego naruszenia (zawinionego lub niezawinionego) pozostaje w

kognicji wlasciwego do rozpoznania sprawy sadu.

Niezbednym zatem, dla realizacji celu w postaci odpowiedniego zabezpieczenia
posrednikow w zawartych z kontrahentami umowach i umozliwienia wykazania braku
swiadomosci posrednika wystapienia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,
bytoby wprowadzenie do przedmiotowych uméw m.in. postanowien zakazujgcych

prowadzenia przez kontrahenta dziatalno$ci naruszajacej prawo ochronne na znak towarowy,
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umozliwiajacych natychmiastowe rozwigzanie umowy z kontrahentem w sytuacji zaistnienia
przedmiotowego naruszenia, przewidujacych kary umowne i kwesti¢ zwrotu poniesionych
przez posrednika kosztow, w tym wyplaconego odszkodowania, w zwigzku z naruszeniem

przez kontrahenta prawa ochronnego na znak towarowy.

Niemniej jednak, jak zostalo to wyzej wskazane, interpretacja art. 296 ust. 3 Prawa
Wiasnosci Przemystowej, jak i ocena czy doszto do naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy, a nadto ocena $wiadomosci ewentualnego naruszenia, pozostaje w gestii

powolanego do rozpoznania sprawy sadu.



