ORZECZNICTWO

TRYBUNALU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIOR URZEDOWY

Seria A Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Pozycja 74

WYROK
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Sygn. akt SK 19/16"

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Trybunal Konstytucyjny w skladzie:

Grzegorz Jedrejek — przewodniczacy
Zbigniew Jedrzejewski

Mariusz Muszynski — sprawozdawca
Malgorzata Pyziak-Szafnicka
Michal Warcinski,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. 0 organizacji
i trybie postgpowania przed Trybunatem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu
niejawnym w dniu 6 grudnia 2018 r., skargi konstytucyjnej spotki Grupa Allegro sp. z o. o.
zZ siedziba w Poznaniu 0 zbadanie zgodno$ci:
art. 286 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci prze-
mystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) z art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust. 3
oraz art. 45 ust. 1 w zwigzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 286! ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci prze-
mystowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) jest niezgodny z art. 22 w zwigzku z art. 31 ust. 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadtopostanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organiza-

cji i trybie postepowania przed Trybunalem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umo-

rzy¢ postepowanie w pozostalym zakresie.

Orzeczenie zapadlo jednoglosnie.

* Sentencja zostata ogloszona dnia 10 grudnia 2018 r. w Dz. U. poz. 2302.



OTK ZU A/2018 SK 19/16 poz. 74

UZASADNIENIE
|

1. W skardze konstytucyjnej z 13 pazdziernika 2015 r. spotka Grupa Allegro sp. z 0.0.
z siedziba w Poznaniu (dalej: skarzaca) wystapita o stwierdzenie, ze:

1) art. 286 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemy-
stowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) przez to, ze nieproporcjonalnie ingeruje
W wolnos$¢ dziatalnos$ci gospodarczej podmiotu, ogranicza mozliwos¢ jej prowadzenia, nad-
miernie ingeruje w tajemnic¢ przedsigbiorstwa, wbrew zasadom rzetelnej legislacji, okreslo-
no$ci przepisOw prawa i proporcjonalno$ci, jest niezgodny z art. 22 w zwigzku z art. 2
I art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez to, ze narusza prawo do jawnego i sprawiedliwego
rozpoznania sprawy przez sad, zasad¢ rownosci stron postgpowania, wbrew zasadom rzetelnej
legislacji, okre$lonosci przepisow prawa i proporcjonalnosci, jest niezgodny z art. 45 ust. 1
w zwiagzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

1.1. Skarga konstytucyjna zostala wniesiona na podstawie nastepujacego stanu fak-
tycznego: Sad Okrggowy w Warszawie (dalej: Sad Okregowy), postanowieniem z 27 kwiet-
nia 2015 r., po rozpoznaniu potaczonych spraw wnioskodawcy zobowiazat skarzaca do udzie-
lenia informacji o pochodzeniu emblematéw oznaczonych okreslonymi znakami towarowy-
mi, oferowanymi za posrednictwem strony www.allegro.pl przez dwoch sprzedajacych je
uzytkownikow. Zobowigzanie dotyczyto wskazania: firmy lub nazwy oraz adresu sprzedaja-
cych, ilosci wystawionych na sprzedaz i zbytych przez nich towarow oznaczanych danymi
znakami towarowymi oraz cen uzyskanych ze sprzedazy okreslonych towarow w okresie od-
powiednio od 27 grudnia 2006 r. do dnia udzielenia informacji (w wypadku pierwszego
sprzedajacego) i w okresie odpowiednio od 19 marca 2005 r. do dnia udzielenia informacji
(w wypadku drugiego sprzedajgcego).

Ponadto zasadzono od skarzacej na rzecz wnioskodawcy zwrot kosztow postgpowania
sagdowego. Sad Okregowy stwierdzit, ze wnioskodawca udowodnit przystugujace mu prawa
do wspoélnotowych znakow towarowych. Uzytkownicy portalu aukcyjnego skarzacej ofero-
wali i1 reklamowali emblematy, bedace akcesoriami samochodowymi, identyczne z tymi, dla
ktorych ochrong obj¢to znaki stowne i stowno-graficzne. Sad uznat, ze w obu wypadkach
nastgpilo naruszenie praw wytacznych wnioskodawcy w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 1
lit. a i b rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolno-
towego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1, dalej: rozporzadzenie Ra-
dy). Skarzgca moze by¢ traktowana jako osoba trzecia obowigzana do udzielenia informacji
W rozumieniu art. 286! ust. 1 pkt 3 p.w.p. Swiadczy bowiem ustugi wykorzystywane w dzia-
faniach naruszajacych prawa z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych wnioskodaw-
cy. Sad Okregowy wskazatl, ze skarzaca nie moze skutecznie powolywac si¢ na przepisy do-
tyczace ochrony danych osobowych uzytkownikéw jej portalu aukcyjnego, tajemnicy przed-
sigbiorstwa i ustawe o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng. Sad zobowigzat skarzaca do
udzielenia wnioskodawcy zgdanych informacji, z wyjatkiem informacji o cenach wystawio-
nych na sprzedaz towarow oznaczanych znakami wnioskodawcy.

Skarzaca wniosta zazalenie na postanowienie Sadu Okregowego, zarzucajac mu m.in.
naruszenie art. 286! ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. Wywodzita, Ze w postepowaniu o wydanie nakazu
ujawnienia informacji sad ma obowigzek odpowiednio stosowaé art. 730* § 3 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm,;
dalej: k.p.c.) i w ramach ustalania interesu prawnego bada¢, czy spelniono wymog proporcjo-
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nalno$ci zadania. Skarzaca stwierdzita tez, ze zakres informacji posiadanych przez zobowia-
zanego w odniesieniu do aukcji i ich uzytkownikow jest ograniczony. Wytacznie uzytkownik
zna liczbe zbytych towarow oznaczanych znakami wskazywanymi przez wnioskodawce
I ceny uzyskane podczas sprzedazy.

Sad Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z 8 lipca 2015 r., oddalit zazalenie.
Sad wskazat, Zze art. 45 ust. 1 Konstytucji nie naklada obowiazku rozpatrywania wszystkich
spraw na rozprawie. Sad stwierdzil, ze przepisem szczegélnym jest art. 286 ust. 1 p.w.p.,
przewidujacy przeprowadzenie rozprawy. Zaden przepis obowiazujacego prawa nie przewi-
duje jednak obowigzku rozpoznania sprawy za pomocg tych samych narzedzi procesowych
I w tej samej formie w obu instancjach. Sad nie podzielit zarzutu skarzacej, ze w postgpowa-
niu o udzielenie informacji nalezy stosowa¢ odpowiednio art. 730 § 3 k.p.c. W ocenie sadu,
skarzaca ma wiedzg potrzebng do udzielenia odpowiedzi zadanej przez Sad Okregowy.

1.2. W skardze konstytucyjnej wskazano, ze ostatecznym rozstrzygnigciem, ktore
naruszylo prawa i wolnosci skarzagcej byto postanowienie Sgdu Apelacyjnego z 8 lipca
2015 r. W uzasadnieniu skargi wywodzono, ze ,roszczenie informacyjne”, na podstawie
ktorego mozna zada¢ od przedsiebiorcy udzielenia informacji handlowych, stanowi ograni-
czenie wolno$ci dzialalnosci gospodarczej. Ciezary nalozone na osobe trzecig niebedaca
naruszycielem na podstawie art. 286 p.w.p. s3 nieproporcjonalne. Nie istnieje zadne po-
wigzanie postepowania w sprawie udzielenia informacji przez osobe trzecia z postgpowa-
niem toczacym si¢ przeciwko naruszycielowi. Skarzaca przypomniata, ze ,jak wynika
Z brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE postepowanie takie winno toczy¢ si¢
«w konteks$cie postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa wilasnosci intelektu-
alnej» a osobg uprawniong do uzyskania informacji winien by¢ «powdd». Zgodnie bowiem
z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, Panstwa Czlonkowskie zapewniaja, ze, w kontekscie
postepowania sadowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnos$ci intelektualnej oraz w od-
powiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zgdanie powoda, wlasciwe organy sadowe moga
nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug
naruszajacych prawo wtlasnosci intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakakolwiek inng
osobe, zaangazowang w rozprzestrzenianie towarOw objetych znakiem zastrzezonym na
skale handlowa”.

Skarzaca stwierdzita tez, ze przedsigbiorca zobowigzany do udzielenia informacji
0 swoich kontrahentach i rozmiarze uzyskanych korzy$ci w ramach tej wspotpracy, w rze-
czywistosci zobligowany jest do ujawnienia tajemnicy przedsiebiorcy (tajemnicy handlowej).
W ocenie skarzacej, kwestionowana regulacja naruszyla zasad¢ proporcjonalnos$ci, nie dlate-
go, ze ograniczenie wolnosci dziatalnosci gospodarczej jest niedopuszczalne, lecz dlatego, ze
wskazana regulacja nie zapewnia mechanizméw ochronnych przed nieuprawnionym wyko-
rzystaniem przez podmiot prywatny uzyskanych informacji. Zdaniem skarzacej, powyzsze
watpliwos$ci nie istniatyby, gdyby kwestionowany przepis przewidywat, ze wniosek o zobo-
wiazanie osoby niebegdacej naruszycielem do ujawnienia informacji moze zosta¢ zgloszony
dopiero w postepowaniu o naruszenie praw wiasnosci przemystowej. Rozstrzygnigcie takie
mogtoby zapas¢ w procesie przeciwko naruszycielowi na etapie, w ktorym w ramach poste-
powania ustalone zostaloby naruszenie. Skarzaca zwrdcita uwage, ze informacje przekazane
przez skarzaca mogg by¢ podstawa wytoczenia przeciw niej powodztwa.

2. W pismie z 9 pazdziernika 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO,
Rzecznik) stwierdzit, ze art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w zwiazku z art.
2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim w sposdb nieproporcjonalny ingeruje w wol-
nos¢ dziatalnosci gospodarczej podmiotu, przez ograniczenie jej prowadzenia oraz nadmierng
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ingerencj¢ w tajemnice¢ przedsigbiorstwa, w zwigzku z zasadami rzetelnej legislacji, okreslo-
noéci przepisdw prawa i proporcjonalnosci. W ocenie RPO, w art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p.
ustawodawca pominagt przestanke proporcjonalnosci, na ktorg zwraca szczegodlng uwage pra-
wo unijne. Krajowa regulacja prawa do informacji w prawie wlasnosci przemystowej nie za-
wiera rozwigzan umozliwiajgcych miarkowanie obowigzkow informacyjnych. Ustawodawca
doprowadzil do takiej sytuacji, ze dobru naruszonemu przyznaje wigkszy zakres ochrony niz
dobru podmiotu zobowigzanego do udzielenia informacji, nawet wtedy gdy to pierwsze do-
znalo szkdd niewielkich rozmiardw lub nie ucierpiatlo wcale. W $wietle kwestionowanego
przepisu mozliwe jest wiec przedstawienie zgdania niewspotmiernego do rozmiaru narusze-
nia.

RPO zwrdcit tez uwagg, ze uprawniony do informacji moze w ogoéle nie planowaé wy-
stepowania z powodztwem przeciwko naruszycielowi, a jego dziatanie moze by¢ ukierunko-
wane na zdobycie tajemnicy przedsigbiorstwa. To znaczy, ze zaskarzone rozwigzanie prawne
moze by¢ wykorzystywane niezgodnie z celem ustawy.

Rzecznik stwierdzil, ze ustawodawca nie zapewnit nalezytej rownowagi miedzy
ochrong praw uprawnionego do znaku towarowego a ochrong praw zobowigzanego do udzie-
lenia informacji. Podczas realizacji ,,roszczenia informacyjnego” powinna byé zapewniona
ochrona informacji poufnych i tajemnicy handlowej. Tymczasem w polskim prawie nie ma
przepisow, ktore wyraznie przewidywalyby taka ochrone. W ocenie RPO, panstwo demokra-
tyczne nie spetnilo swojego zobowigzania do respektowania zasady proporcjonalnosci ogra-
niczania wolnosci dziatalnosci gospodarcze;j.

3. W pi$mie z 26 lutego 2018 r. Prokurator Generalny zajat stanowisko, ze art. 2861
ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest zgodny z art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1
w zwiazku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Prokuratora, przyjete
w art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004,
s. 45; dalej dyrektywa 2004/48/WE) rozwigzanie, zgodnie z ktorym nakaz przedstawienia
informacji powinien mie¢ miejsce ,,w konteks$cie postepowania sadowego”, nie jest na tyle
jasne, by pozwalato sformutowac kategoryczny wniosek o istnieniu warunku ztozenia wnio-
sku ,,w toku postgpowania” dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci przemystowe;.

Prokurator Generalny uznal, ze istotnym elementem wolno$ci dziatalno$ci gospodar-
czej jest prawo do ochrony przed bezprawnymi dziataniami innych podmiotéw prywatnych.
Niezaleznie od konieczno$ci zbadania wniosku o udzielenie informacji pod wzgledem zasad-
nosci i proporcjonalnosci, na sad rozstrzygajacy w sprawie wniosku, 0 ktorym mowa w art.
286 ust. 1 pkt 3 p.w.p., natozono obowigzek niedopuszczenia do ujawnienia informacji pouf-
nych, co implikuje obowigzek szczegdlnie starannego rozwazenia zasadnosci ich wyjawienia.
Wedhug Prokuratora, spoczywajacy na wnioskodawcy obowigzek uprawdopodobnienia naru-
szenia prawa wilasnosci przemystowej nalezy rozumie¢ jako ,,prawdopodobiefnstwo granicza-
ce z pewnoscig”, a wigc nie mozna mowi¢ o nadmiernym zrdéznicowaniu pozycji i obowiaz-
koéw procesowych stron postepowania informacyjnego, tj. wnioskodawcy i podmiotu, wobec
ktérego skierowano zadanie.

4. W pismie z 1 marca 2018 r. stanowisko w sprawie zajal Marszalek Sejmu, ktory
wnidst o stwierdzenie, ze art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim umozliwia zobo-
wigzanie osoby innej niz naruszajacy patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub
prawo z rejestracji, do udzielenia informacji, ktore sg niezbedne do dochodzenia roszczen
okreslonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1 p.w.p., bez zwigzku z toczacym si¢ postepo-
waniem o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
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z rejestracji oraz bez konieczno$ci wykazania interesu prawnego w uzyskaniu tych informacji,
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiagzku z art. 2, z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji
oraz z art. 20 i art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. W pozostaltym zakresie
wnidst o umorzenie postgpowania.

Marszatek stwierdzit, ze art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wymaga, by zakres cza-
sowy, rozmiar i tre$¢ prawa do informacji byly uzasadnione we wniosku w taki sposob, by
mogt on by¢ kontrolowany przez sad pod wzgledem zasadnosci i proporcjonalnosci. Nakaz
udzielenia informacji nie moze by¢ nadmiernie dolegliwy dla zobowigzanego. Art. 8 ust. 1
dyrektywy 2004/48/WE wigze prawo do informacji z postepowaniem dotyczgcym naruszenia
prawa wiasnosci intelektualnej, co wynika z uzycia — w polskiej wersji jezykowej — wyraze-
nia ,,w konteks$cie” postepowania sgdowego dotyczgcego naruszenia prawa wiasnosci intelek-
tualnej. Marszatek Sejmu przypomnial, ze w wersji niemieckiej dyrektywy 2004/48/WE uzy-
wa si¢ wyrazenia ,,w zwigzku z”, a w wersji francuskiej wyrazenia ,,w ramach” wyzej wska-
zanego postepowania. Warunkiem dochodzenia prawa do informacji jest naruszenie tych
praw.

Marszatek Sejmu negatywnie ocenit sposob implementacji dyrektywy 2004/48/WE
w zakresie prawa do informacji. Uznat, Ze uregulowanie w art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. rosz-
czenia informacyjnego tak, ze z jednej strony moze by¢ ono catkowicie oderwane od poste-
powania w sprawie o naruszenie praw wilasnos$ci przemystowej, gdyz zaktada mozliwo$¢ zto-
zenia wniosku o udzielenie informacji rowniez przed wytoczeniem powoddztwa, a z drugiej
strony nie przewiduje — w razie uwzglednienia wniosku o zobowigzanie do udzielenia infor-
macji — obowigzku uprawnionego réwnoczesnego lub pozniejszego wszczgcia postepowania
o0 naruszenie praw wiasnosci przemystowej, nie spetnia wymogoéw zasady poprawnej legisla-
cji w zwigzku z zasada rownosci stron i prawem do sadu.

Marszatek Sejmu zwrécit tez uwage, ze podstawa wniosku o udzielenie informacji nie
jest wskazanie naruszenia praw wiasno$ci przemystowe;j, lecz wykazanie wysokiego prawdo-
podobienstwa takiego naruszenia. Uprawdopodobnienie naruszenia praw wlasnosci przemy-
stowej, nawet w wysokim stopniu, nie 0znacza udowodnienia naruszeni. Zatem, w zwigzku
z samodzielnym charakterem roszczenia informacyjnego i brakiem jego powigzania ze
wszczgciem postepowania w sprawie naruszenia praw wilasnosci przemystowej, weryfikacja,
czy rzeczywiscie doszto do takiego naruszenia, moze nie mie¢ miejsca. Uprawniony moze
poprzestaé na uzyskaniu zadanych informacji, a art. 286 p.w.p. nie przewiduje analogicznej
regulacji, takiej jak np. art. 733 k.p.c.

W ocenie Marszatka, samodzielny charakter roszczenia informacyjnego powoduje, ze
instytucja ta odrywa si¢ od swej ratio, tj. utatwienia dochodzenia roszczen przyshugujacych
Z tytulu naruszenia praw wlasnosci przemystowej. W konsekwencji podmiot zobowigzany do
udzielenia informacji moze zosta¢ pozbawiony mozliwosci weryfikacji przed sadem twier-
dzen uprawnionego, czy do naruszenia praw wlasnosci przemystowej faktycznie doszlo, a co
za tym idzie, czy zobowigzanie do udzielenia zagdanych informacji byto uzasadnione okolicz-
noéciami danej sprawy. Marszaltek Sejmu uznal, Ze art. 2861 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie spetnia
konstytucyjnych gwarancji prawa do sadu i rzetelnej legislacji.

Stwierdzit tez, ze art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. powinien zosta¢ uznany za niezgodny
z art. 20 1 art. 22 w zwigzku z art. 2 1 art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim umozliwia
zobowigzanie osoby trzeciej, nieb¢dacej naruszycielem, do ujawnienia istotnych pod wzgle-
dem handlowym informacji bez koniecznos$ci wniesienia powodztwa o naruszenie prawa wia-
snosci przemystowej i bez koniecznosci udowodnienia naruszenia, a nawet interesu prawnego
w uzyskaniu okreslonych informacji. W ocenie Marszatka, podmiot, ktoéry wystepuje z wnio-
skiem o udzielenie informacji na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. i podmiot, przeciwko
ktoremu taki wniosek jest skierowany, konkurujg lub moga konkurowa¢ ze sobg na tym sa-
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mym rynku 1 maja lub moga mie¢ ze sobg bezposrednie relacje gospodarcze. Obowigzek
udzielenia informacji jest wiec forma ograniczenia wolnosci dziatalnosci gospodarczej pod-
miotow do tego zobowigzanych i stanowi ingerencj¢ w ich prawa.

Marszatek Sejmu zauwazyl, ze konieczno$¢ $cistej wyktadni przepisow regulujacych
,roszczenie informacyjne” oraz wykazania niezbednosci zgdanych informacji do dochodzenia
roszczen z tytulu naruszenia praw wilasnosci przemyslowej akcentuje si¢ w orzecznictwie.
Réwniez w pismiennictwie podkresla sie potrzebe kontroli sadu nad realizacja prawa do in-
formacji pod wzgledem zasadnos$ci i proporcjonalnosci zadania udzielenia informacji. Mar-
szalek zwrocit uwage, ze w sprawie skarzacej, wnioskodawca wskazat dwie aukcje interneto-
we, na ktorych byly oferowane towary opatrzone jego znakami towarowymi, a zgodnie z tre-
$cig wydanego rozstrzygni¢cia skarzaca zostata zobowigzana do ujawnienia danych transak-
cyjnych z okresu blisko dziesigciu lat.

Art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postgpo-
wania przed Trybunalem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) dopuszcza mozliwo$¢ rozpo-
znania skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym, jezeli pisemne stanowiska wszyst-
kich uczestnikOw postepowania oraz pozostale dowody zgromadzone w sprawie stanowig
wystarczajacg podstawe do wydania orzeczenia. Trybunat uznat, ze W niniejszej sprawie spet-
niona zostala powyzsza przestanka.

1
Trybunal Konstytucyjny zwazyl, co nastepuje:

1. Uwagi wstepne.

Postepowanie w niniejszej sprawie zostatlo wszczete skargg konstytucyjng z 13 paz-
dziernika 2015 r., tj. przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji
1 trybie postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072; dalej: otpTK).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzajace ustawe
0 organizacji 1 trybie postepowania przed Trybunalem Konstytucyjnym oraz ustawe o statusie
sedziow Trybunatu Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074, ze zm.; dalej: u.p.w.), do postgpowan
przed Trybunalem Konstytucyjnym, wszczgtych i niezakonczonych przed dniem wejscia
w zycie otpTK, stosuje si¢ przepisy tej ustawy. W mysl art. 9 ust. 2 u.p.w., czynnosci proce-
sowe dokonane w postgpowaniach wszczetych 1 niezakonczonych przed dniem wejscia w
zycie otpTK pozostajg w mocy.

2. Przedmiot i wzorce kontroli.

Przedmiotem rozpoznania Trybunatu Konstytucyjnego w niniejszej sprawie byta kwe-
stia zgodnosci art. 286 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci
przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) z art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31
ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w zwigzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wska-
zana regulacja jest czescig art. 286! p.w.p., ktory implementuje postanowienia dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egze-
kwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; dalej: dy-
rektywa 2004/48/WE).
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Art. 286! ust. 1 p.w.p. stanowi, ze:

,»1. Sad wlasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wlasnosci przemystowe;j
miejsca, w ktorym sprawca wykonuje dziatalno$¢ lub w ktérym znajduje si¢ jego majatek,
takze przed wytoczeniem powodztwa, rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia
ztozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegoélnie skomplikowanej, wniosek
uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
Z rejestracji lub osoby, ktorej ustawa na to zezwala:

1) o zabezpieczenie dowodow;

2) 0 zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajgcego patent, dodatkowe
prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, ktore sa
niezb¢dne do dochodzenia roszczen okre$lonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pocho-
dzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub uslug naruszajacych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce
prawdopodobne;

3) o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie innej niz naruszajacy osoby do
udzielenia informacji, ktore sa niezbedne do dochodzenia roszczen, okreslonych w art. 287
ust. 1 1 w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszaja-
cych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naru-
szenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:

a) stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajgce patent, dodatkowe prawo ochronne,
prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

b) stwierdzono, ze korzysta ona z ustug naruszajgcych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

C) stwierdzono, ze $wiadczy ona ushugi wykorzystywane w dziataniach naruszajgcych
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

d) zostata przez osobe¢ okreslong w lit. a, b lub ¢ wskazana jako uczestniczaca W pro-
dukcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarow lub $wiadczeniu ustug naruszajacych patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

a powyzsze dzialania maja na celu uzyskanie bezposrednio lub posrednio zysku lub
innej korzysci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to dziatan konsumentow bedacych
w dobrej wierze”.

Art. 2861 ust. 1 pkt 3 p.w.p. znalazt si¢ w rzadowym projekcie ustawy o zmianie usta-
wy 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy
nr 1241/V kadencja; dalej: projekt ustawy), ktorego celem byto wykonanie przepisow prawa
Unii Europejskiej, tj.:

1) dyrektywy 2004/48/WE,

2) art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 wrzesnia 1993 r. w spra-
wie koordynacji niektorych zasad dotyczacych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych sto-
sowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji droga kablowa (Dz. Urz.
UE L 248 2 6.10.1993, s. 15),

3) art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 93/98/EWG z dnia 29 pazdziernika 1993 r. w spra-
wie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektorych praw pokrewnych (Dz. Urz.
UE L 290 z 24.11.1993, s. 9),

4) art. 7 ust. 4 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca
1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. UE L 77 z 27.03.1996, s. 20).

Kwestionowany w sprawie art. 286* ust. 1 pkt 3 p.w.p. reguluje tzw. prawo do infor-
macji od osoby innej niz naruszajacy prawa wtasnosci przemystowe;.

Prawo wlasno$ci przemystowej stwarza gwarancje, by w postepowaniu dotyczacym
zabezpieczenia roszczen przez zobowigzanie innej niz naruszajacy osoby do udzielenia in-
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formacji, o jakiej mowa w art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p., sad, dopuszczajac dowéd lub rozpo-
Znajac wnioski, zapewnit zachowanie tajemnicy przedsigbiorcy i innych tajemnic ustawowo
chronionych (zob. art. 286! ust. 3 p.w.p.). Ponadto inne gwarancje dotyczace postepowania
zostaty okreslone w art. 286 ust. 4-9 p.w.p.

Chodzi tu migdzy innymi o:

1) mozliwo$¢ uchylenia si¢ od obowiagzku przedstawienia informacji osoby, ktora we-
dhug przepiséw ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) mogtaby jako $wiadek odmoéwic zeznan lub odpowiedzi na zada-
ne mu pytanie (ust. 4);

2) uprawnienie do zwrotu kosztow i wydatkow poniesionych w zwigzku z udzieleniem
informacji (ust. 5);

3) mozliwos$¢ ztozenia zazalenia na postanowienie sadu (ust. 8).

Brzmienie art. 286! ust. 1 pkt 3 p.w.p. wskazuje, ze w przepisie tym okreslono:

1) przedmiot informacji, o ktérych wskazanie chodzi; sg to informacje, ,,ktore sg nie-
zbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, 0 pochodzeniu
i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne,
prawo ochronne lub prawo z rejestracji”. Informacje te moga dotyczy¢ wylacznie firm (nazw)
i adreséw producentow, wytworcow, dystrybutorow, dostawcow oraz innych poprzednich
posiadaczy towaréw lub $wiadczacych ustugi, ktore naruszaja patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak rowniez przewidzianych odbiorcow
hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug, a takze ilosci wy-
produkowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych towaréw lub ustug
naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,
a takze cen uiszczonych za te towary lub ustugi (art. 286 ust. 2 p.w.p.);

2) podmiot uprawniony do uzyskania takich informacji; sa to uprawniony z patentu,
dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, jesli naruszenie praw tych podmiotéw jest wysoce prawdopodobne;

3) podmiot, wobec ktoérego mozna wystgpi¢ z wnioskiem o zobowigzanie do udzielenia
informacji; jest to inna niz naruszajacy prawa wlasnosci przemystowej osoba;

4) sad wlasciwy do rozpoznania wniosku; jest to sagd wlasciwy do rozpoznania spraw 0
naruszenie praw wlasnosci przemyslowej miejsca, w ktorym sprawca prowadzi dziatalno$¢
lub w ktorym znajduje si¢ jego majatek;

5) moment wystapienia z takim wnioskiem i terminy jego rozpoznania; wniosek moze
by¢ ztozony i rozpoznany takze przed wytoczeniem powddztwa. Sad rozpoznaje go nie pdz-
niej niz w terminie 3 dni od dnia zlozenia w sadzie lub 7 dni w wypadku sprawy szczeg6lnie
skomplikowanej.

Powyzsze pokazuje, ze postepowanie, o jakim mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 3 p.w.p.
moze by¢ oderwane od postgpowania gtownego dotyczacego ochrony praw wilasnosci prze-
mystowej 1 nie ma normatywnego obowigzku potaczenia tych dwoch postepowan, mimo ze
ratio legis kwestionowanej instytucji nie jest uzyskanie informacji, ale zabezpieczenie rosz-
czen zwigzanych z naruszeniem praw wilasnosci przemystowe;.

W doktrynie prawnej podnosi si¢ watpliwosci co do konstytucyjnos$ci tak uksztattowa-
nego art. 286! p.w.p. zwlaszcza, jesli chodzi o spetnienie wymogdéw poprawnej legislacii.
R. Skubisz wyjasnia, ze: ,,Analiza art. 286" ust. 1 pkt 2 i 3 pr.w.p. pozwala zakwalifikowaé
instytucje zabezpieczenia roszczen przez udzielenie informacji jako instytucji Sui generis,
hybryde legislacyjna. Z jednej strony bezspornie wystgpuja i znaczaco przewazaja elementy
wlasciwe zabezpieczeniu powodztwa (ochronie tymczasowej), a z drugiej strony zabezpie-
czenie roszczen poprzez udzielenie informacji wykazuje cechy witasciwe postgpowaniu roz-
poznawczemu. Niezaleznie od tego, przepis art. 286 ust. 1 pkt 1 i 2 jest sprzeczny z art. 2
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Konstytucji RP, co jest okolicznoscig pozwalajaca na jego pelng dyskwalifikacje” (R. Sku-
bisz, Roszczenie 0 udzielenie informacji w prawie wlasnosci przemystowej (w swietle dyrek-
tywy nr 2004/48 i prawa polskiego), [w:] Aurea praxis aurea theoria. Ksiega pamigtkowa ku
czci profesora Tadeusza Erecinskiego. Tom I, red. K. Weitz, J. Gudowski, Warszawa 2011,
s. 2553-2554).

Autor ten na marginesie swojego artykutu podat w watpliwo$¢ zgodnosé art. 2861
ust. 1 pkt 21 3 p.w.p. z art 22, art. 31 i art. 45 Konstytucji (R. Skubisz, op. cit., s. 2554).

3. Problemy konstytucyjne.

W skardze konstytucyjnej skarzaca, wyjasniajac zastrzezenia odnosnie do art. 286!
ust. 1 pkt 3 p.w.p., zakwestionowata:

1) mozliwos$¢ zobowigzania 0S0by innej niz naruszajacy prawa wlasnosci przemysto-
wej do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug narusza-
jacych prawa wlasnosci przemystowej, ktore sg niezbedne do dochodzenia roszczen z zakresu
ochrony praw wiasno$ci przemystowej; uznata, ze t0 zobowigzanie nie spelnia konstytucyj-
nych standardow ograniczenia wolnos$ci dziatalnos$ci gospodarczej; W szczeg6lnosci podniosta
brak powigzania ,,roszczenia informacyjnego” dochodzonego od osoby trzeciej z postepowa-
niem przeciwko naruszycielowi praw wlasnosci przemystowe;j;

2) zréznicowanie praw 1 obowigzkéw procesowych stron postepowania 0 zobowigza-
nie do udzielenia informaciji, tj. tzw. innej niz naruszajacy osoby i podmiotu uprawnionego;

3) postuzenie si¢ przez ustawodawce pojeciem ,,zabezpieczenie roszczen” sugeruja-
cym, ze dochodzenie ,,roszczenia informacyjnego” odbywa si¢ w ramach postepowania za-
bezpieczajacego, podczas gdy sady powszechne wytaczaja mozliwos¢ odpowiedniego stoso-
wania przepisOw o postepowaniu zabezpieczajagcym w danym postepowaniu.

Gléwnym problemem konstytucyjnym w sprawie byto zatem to, czy wynikajacy
Z kwestionowanego przepisu obowigzek informacyjny nie ingeruje nadmiernie (nieproporcjo-
nalnie) w wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej (art. 22 w zwigzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Ponadto skarzaca wyrazita watpliwo$é, czy art. 2861 ust. 1 pkt 3 p.w.p. spelnia gwa-
rancje rzetelnej procedury oraz czy jest zgodny z zasadg réwnosci, jesli powoduje zrdznico-
wanie praw i obowigzkéw procesowych stron postepowania o zobowigzanie do udzielenia
informacji.

4. Ocena zgodnodci art. 2861 ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

4.1. Skarzaca podniosta, ze art. 2861 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nieproporcjonalnie ingeruje
W przyshugujaca jej wolnos$¢ dziatalno$ci gospodarczej. Wobec tego Trybunat Konstytucyjny
przypomnial, ze art. 22 Konstytucji, regulujacy te wolnos¢, mimo ze jest zawarty w rozdziale
I Konstytucji, wskazuje prawo podmiotowe, ktore moze by¢ wzorcem kontroli w skardze
konstytucyjnej. Trybunat nie wyklucza bowiem, ze chronione za pomoca skargi konstytucyj-
nej wolnosci 1 prawa moga mie¢ oparcie w przepisach Konstytucji zamieszczonych poza jej
rozdziatem II (zob. wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK ZU nr 4/A/2003,
poz. 33).

Art. 22 Konstytucji pelni podwojng role. Po pierwsze, wyraza jedng z zasad ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej. Po drugie, mozna z niego wywodzi¢ prawo podmiotowe,
przystugujace kazdemu, kto podejmuje dziatalnos¢ gospodarczg (zob. wyrok TK z 10 kwiet-
nia 2001 r., sygn. U 7/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 56).

Zakres podmiotowy wolnos$ci dziatalno$ci gospodarczej obejmuje osoby fizyczne i in-
ne podmioty, ktore korzystajg z wolnosci i praw przystugujacych cztowiekowi i obywatelowi
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(zob. wyroki TK z: 7 maja 2001 r., sygn. K 19/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 82; 16 pazdzier-
nika 2014 r., sygn. SK 20/12, OTK ZU nr 9/A/2014, poz. 102).

Przedmiot wolno$ci dziatalno$ci gospodarczej stanowig wszelkie dziatania i zaniecha-
nia, ktore sktadaja si¢ na dziatalno$¢ gospodarcza (zob. M. Szydto, komentarz do art. 22 Kon-
stytucji, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, Tom 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016).

Zgodnie z art. 22 Konstytucji: ,,Ograniczenie wolno$ci dziatalno$ci gospodarczej jest
dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzgledu na wazny interes publiczny”. Wska-
zane ograniczenie nalezy interpretowac systemowo (zob. wyroki TK z: 13 pazdziernika 2010
r., sygn. Kp 1/09, OTK ZU nr 8/A/2010, poz. 74; 12 stycznia 2000 r., sygn. P 11/98, OTK ZU
nr 1/2000, poz. 3).

Skoro ustrojodawca w odrebnym przepisie konstytucyjnym wskazat przestanki ogra-
niczenia wolnosci dziatalnosci gospodarczej, nalezy odnies¢ si¢ to tego, jaka bedzie relacja
miedzy art. 22 Konstytucji a art. 31 ust. 3 Konstytucji, ktory jest ogélng klauzulg ograniczaja-
ca.

Trybunat Konstytucyjny stwierdzil, ze podstawowg trescig art. 31 ust. 3 Konstytucji
jest — podobnie jak w wypadku art. 22 Konstytucji — wskazanie przestanck ustanawiania
ograniczen korzystania z konstytucyjnych wolnosci i praw. Przepisy te nie wykluczajg si¢, CO
znaczy, ze art. 31 ust. 3 Konstytucji jest komplementarny w stosunku do art. 22 Konstytucji.
O relacji art. 22 Konstytucji do art. 31 ust. 3 Konstytucji wypowiedziat si¢ Trybunat Konsty-
tucyjny w wyroku z 17 grudnia 2003 r. o sygn. SK 15/02 (OTK ZU nr 9/A/2003, poz. 103).
Stwierdzit wowczas, zZe: ,,[o]dwotanie si¢ do kategorii interesu publicznego w art. 22 Konsty-
tucji nie oznacza wigc pozostawienia ustawodawcy swobody w okreslaniu rodzaju chronione-
go interesu. Przy ustaleniu jego zawarto$ci muszg by¢ brane pod uwage inne regulacje kon-
stytucyjne, a takze hierarchia warto$ci wynikajaca z koncepcji demokratycznego panstwa
prawnego. Niewatpliwie do kategorii «interesu publicznego» zaliczy¢ nalezy te wartosci, kto-
re sg wskazywane w art. 31 ust. 3 Konstytucji, w tym tez ochron¢ wolnosci i praw innych
0sOb”.

4.2. Nie ma watpliwosci, ze art. 22 Konstytucji mogt zostaé¢ zastosowany w niniejszej
sprawie jako wzorzec kontroli konstytucyjnosci. Wyraza on konstytucyjne prawo, ktore moze
by¢ punktem odniesienia w postepowaniu w sprawie skargi konstytucyjne;j.

Trybunat Konstytucyjny uznal, Ze z tresci art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. wynika, iz moze
si¢ on odnosi¢ do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, a obowiazki natozone w tym prze-
pisie ingeruja w status przedsigbiorcy. Chodzi w szczegdlnosci o obowigzek informacyjny
wywodzony z tego przepisu i okreslone w nim przestanki formalne danej procedury dotycza-
ce zabezpieczenia roszczen zwigzanych z uprawnieniami, o ktérych mowa w art. 287 ust. 1
i art. 296 ust. 1 p.w.p.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 p.w.p., ,,Uprawniony z patentu, ktérego patent zostat naru-
szony, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od naruszajacego patent zaniecha-
nia naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego narusze-
nia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

1) na zasadach ogdlnych albo

2) poprzez zaptate sumy pieni¢znej w wysokosci odpowiadajacej optlacie licencyjne;j
albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytu-
tem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku”.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze: ,, Osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy
zostalo naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby, ktora naru-
szyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
a W razie zawinionego naruszenia rOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:
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1) na zasadach ogdlnych albo

2) poprzez zaptate sumy pieni¢znej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej
albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytu-
tem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego”.

Wskazane informacje dotycza prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a dostep do
nich 0s6b trzecich moze wplywac na t¢ dziatalno$é, a takze ja ograniczac.

4.3. Trybunat Konstytucyjny uznal, ze w zwigzku z postawionym przez skarzaca za-
rzutem dotyczacym niezgodnosci zaskarzonego przepisu z art. 22 w zwigzku z art. 31 ust. 3
Konstytucji, zasadne jest zbadanie, czy natozony na okreslone podmioty obowigzek informa-
cyjny wynikajacy z art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. proporcjonalnie ingeruje w wolno$é dziatal-
no$ci gospodarczej. Naktadanie okreslonych obowiazkéw na przedsiebiorcow, ktore dotycza
ich dziatalnosci, jest bowiem ograniczeniem ich wolnosci.

Trybunat Konstytucyjny przeprowadzil zatem test proporcjonalnosci i odpowiedziat
na pytania, czy wskazane rozwigzanie prawne jest przydatne (skuteczne), by realizowa¢ zato-
zone w nim cele, czy jest konieczne, a takze czy proporcjonalnie ogranicza wolnos¢ dziatal-
no$ci gospodarczej w stosunku do wartosci 1 praw konstytucyjnych, ktére miatyby by¢ chro-
nione.

4.3.1. Analizujac pierwsze z kryteriow proporcjonalnosci, Trybunat Konstytucyjny
zwrocil uwagg, ze przyjecie kwestionowanej regulacji byto motywowane implementacja dy-
rektywy 2004/48/WE. Jej art. 8 stanowi, ze:

, 1. Panstwa Czlonkowskie zapewniaja, ze, w kontekscie postgpowania sagdowego do-
tyczacego naruszenia prawa wlasnos$ci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione
I proporcjonalne zadanie powoda, wiasciwe organy sadowe mogg nakaza¢ przedstawienie
informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towardéw lub ustug naruszajacych prawo wia-
snosci intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakakolwiek inng osobg, u ktore;j:

a) stwierdzono posiadanie na skale¢ handlowg towarow naruszajacych prawo;

b) stwierdzono wykonywanie na skale handlowa ustug naruszajacych prawo;

c) stwierdzono dostarczanie na skal¢ handlowg ustug stosowanych w dzialaniach naru-
szajacych prawo; lub ktora

d) zostata przez osob¢ okre$long w lit. a), b) lub c) wskazana jako zaangazowana
w produkcje, wytwarzanie lub dystrybucj¢ towardow albo dostarczanie ustug.

2. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1, zawiera, jesli stosowne:

a) nazwy 1 adresy producentéw, wytworcow, dystrybutoréw, dostawcow oraz innych
poprzednich posiadaczy towarow lub ustug, jak rowniez przewidywanych hurtownikéw i de-
talistow;

b) informacj¢ o ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, wystanych, otrzymanych
lub zamdéwionych towaréw lub uslug, o ktore chodzi, jak rdwniez o cenach otrzymanych za
nie.

3. Ustepy 1 1 2 stosuje si¢ bez uszczerbku dla innych przepisow ustawowych, ktore:

a) przyznaja podmiotowi uprawnionemu prawa do otrzymywania petniejszej informa-
cji;

b) reguluja stosowanie informacji przekazanej na mocy niniejszego artykutu w poste-
powaniach cywilnych lub karnych;

¢) okreslajg odpowiedzialnos¢ za niewlasciwe wykorzystanie prawa do informacji; lub

d) umozliwiaja odmowe przekazania informacji, ktore zmusityby osob¢ okreslong
w ust. 1 do przyznania si¢ do udziatu lub udziatu bliskich krewnych w naruszeniu prawa wia-
snosci intelektualnej; lub
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e) zarzadzaja ochrong poufnosci zrodet informacji lub przetwarzania danych osobo-
wych”.

W uzasadnieniu projektu ustawy zawierajacej art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. wyjasniono,
ze: ,,Artykut 8 dyrektywy wprowadza w ramach postepowania sagdowego dotyczacego naru-
szenia prawa wlasnosci intelektualnej $rodki prawne zapewniajace uzyskanie informacji
0 pochodzeniu i zasadach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo wtasnos$ci inte-
lektualnej. (...) Wprowadzenie stosownych regulacji do wspomnianych ustaw jest konieczne
dla spelnienia wymogow dyrektywy. (...) Nakaz moze by¢ skierowany do: (a) naruszajacego
lub innej osoby, u ktorej stwierdzono posiadanie na skale handlowg towaréw naruszajacych
prawo (b) lub stwierdzono wykonywanie na skale handlowg ustlug naruszajacych prawo
(c) lub stwierdzono dostarczanie na skal¢ handlowa ustug stosowanych w dziataniach naru-
szajacych prawo”.

Celem art. 286! ust. 1 pkt 3 p.w.p. bylo zabezpieczenie okreslonych roszczen za po-
mocg pozyskania okreslonych informacji od 0soby niebgdgcej naruszycielem praw wihasnosci
przemystowej. Zdaniem Trybunalu Konstytucyjnego, zobowigzanie do udzielenia informaciji,
o ktérych mowa w zaskarzonym przepisie, moze zabezpieczy¢ i utatwi¢ dochodzenie okre-
$lonych praw wiasnosci przemystowej. Uzyskane informacje o pochodzeniu i sieciach dys-
trybucji towaréw lub ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochron-
ne lub prawo z rejestracji bez watpienia moze by¢ pomocne przy dochodzeniu roszczen. To
znaczy, ze dane rozwigzanie prawne moze by¢ przydatne w realizacji zalozonego celu legisla-
cyjnego.

Stwierdzenie uzyteczno$ci rozwigzania prawnego nie jest jednak wystarczajace do
uznania, ze dany przepis jest zgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przydatno$¢ danej instytucji
prawnej ingerujacej w wolnos$ci 1 prawa musi by¢ bowiem powigzana z koniecznos$cig jej za-
stosowania i proporcjonalnosciag ograniczenia.

4.3.2. Badajac spelnienie przestanki konieczno$ci ograniczenia, Trybunatl Konstytu-
cyjny zwrécit uwage, ze cho¢ art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. realizuje zalozony cel ustawowy
I moze zabezpieczy¢ wykonanie okreslonych roszczen, to istotg postepowania zabezpieczaja-
cego jest jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowigzanie, o ktérym mowa w zaskarzo-
nym przepisie, powoduje, ze dochodzi do przekazania okreslonych informacji handlowych
(informacji przedsigbiorcy), niezaleznie od tego, jaki bedzie dalszy bieg postgpowania
W sprawie naruszenia praw wlasnosci przemystowej, w tym niezaleznie od tego, czy dane
postgpowanie zostanie wszczete. A wige dana instytucja wywotuje skutki nieodwracalne, po-
wazniejsze niz zalozony cel ustawy, i nie jest konieczna dla ochrony innych konstytucyjnych
wartos$ci.

Trybunat podkreslit, ze duze watpliwosci budzi tez samoistny charakter instytucji wy-
nikajacej z art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p., ktéra — ze wzgledu na nieprecyzyjne brzmienie tego
przepisu — moze by¢ stosowana w oderwaniu od celu, dla ktorego zostata ustanowiona.

Wobec samodzielnego charakteru ,,roszczenia informacyjnego” 1 braku jego powigza-
nia ze wszczg¢ciem postepowania w sprawie o naruszenie praw wilasnosci przemystowej, we-
ryfikacja, czy rzeczywiscie doszto do naruszenia, w ogdle moze nie mie¢ miejsca. Uprawnio-
ny moze bowiem poprzesta¢ na uzyskaniu zadanych informacji i nie podejmowac dalszych
dziatan (tak tez w stanowisku Sejmu i RPO). Ustawa nie zobowigzuje bowiem podmiotu wy-
stepujacego o informacje, o ktérej mowa w art. 286* ust. 1 pkt 3 p.w.p., do uruchomienia po-
stepowania w sprawie naruszenia praw wilasnosci przemystowe;.

Trybunat Konstytucyjny uznat, Zze dla zabezpieczenia roszczen dotyczacych ochrony
praw witasnosci przemystowej mogg by¢ zastosowane mniej dotkliwe srodki, ktére bedg miaty
charakter odwracalny, w przeciwienstwie do $rodka, o ktorym mowa w art. 286! ust. 1 pkt 3
p.w.p. W szczegblnosci dane rozwigzania prawne powinny by¢ uksztattowane w taki sposob,

12



OTK ZU A/2018 SK 19/16 poz. 74

by istnialo powigzanie migdzy przewidzianym zabezpieczeniem a postgpowaniem w sprawie
naruszenia praw wiasnos$ci przemystowe;.

Powyzsze oznacza, ze wskazana regulacja nie jest konieczna, a zatem nie spetnia wy-
mogu art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Mimo ze wskazana konkluzja decyduje o tym, ze art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest nie-
zgodny z art. 22 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, Trybunat Konstytucyjny postanowit
zbadac¢ ostatni z wymogow proporcjonalnosci, czyli proporcjonalno$¢ W znaczeniu $cistym.

4.3.3. Zbadanie proporcjonalnosci sensu stricto polega na rozwazeniu, Czy ogranicze-
nie okreslonej wolnosci lub prawa konstytucyjnego pozostaje w odpowiedniej proporcji do
wartosci, ktora ma by¢ chroniona przez dang regulacje ustawowa. Wsrdd wartosci uzasadnia-
jacych ingerencje sg bezpieczenstwo lub porzadek publiczny, ochrona srodowiska, zdrowia
I moralnosci publicznej, wolnosci i prawa innych osob (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Art. 22
Konstytucji dodaje do tego katalogu interes publiczny, w ktorym zawieraja si¢ wczesniej
wskazane warto$ci.

Trybunat przypomnial, ze uprawnienie informacyjne, o ktérym mowa w art. 286
ust. 1 pkt 3 p.w.p., ma shuzy¢ ochronie wolno$ci i praw innych osob w zakresie ich praw
Z wlasno$ci przemystowej. Analiza tego przepisu wykazata jednak, ze ochrona osoby upraw-
nionej z praw wiasnosci przemystowej jest nieproporcjonalna do ochrony praw oséb prowa-
dzacych dziatalno$¢ gospodarcza zobowigzanych do udzielenia informacji. Ingerencja nie jest
proporcjonalna do praw konstytucyjnych, ktore sg ograniczane.

Zdaniem Trybunatu, Zrédtem nieproporcjonalnosci jest wadliwy sposob zredagowania
kwestionowanego przepisu.

W pierwszej kolejnoéci, watpliwo$¢ wzbudzity zawarte w art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p.,
pojecia ,,sprawca” i ,,0soba inna niz naruszajacy”’. Skoro celem postepowania w przedmiocie
wniosku o udzielenie informacji jest umozliwienie dochodzenia roszczen okreslonych
w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1 p.w.p., to niezrozumiate jest postuzenie si¢ przez ustawo-
dawce sformutowaniami ,,sprawca” i ,,0soba inna niz naruszajacy”’. Taka redakcja przepisow
przesadza bowiem o naruszeniu przez konkretny podmiot praw wilasnosci przemystowej,
podczas gdy nie zawsze musi to by¢ stwierdzone w odrgbnym postepowaniu przez sad. Po-
stepowanie w trybie art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. moze toczyé sie przed wszczeciem powodz-
twa o naruszenie praw wlasno$ci przemystowe;.

Pojecia ,,zabezpieczenie roszczen”, ,,sprawca’” 1 ,,0soba inna niz naruszajacy’” na grun-
cie art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. s3 pojeciami, ktérych znaczenie i zastosowanie w ramach po-
stepowania o udzielenie informacji nie ma racjonalnego uzasadnienia. Watpliwo$¢ budzi bo-
wiem charakter samego postgpowania.

Z jednej strony bowiem ustawodawca posluguje si¢ pojeciem ,,zabezpieczenie rosz-
czen”, a z drugiej strony stosowanie przepisOw o postepowaniu zabezpieczajacym jest wyla-
czone. Podobnie, z jednej strony ustawodawca postuguje si¢ pojeciami ,,sprawca” i ,,0s0ba
inna niz naruszajacy’”’ (prawa witasnosci przemystowej), z drugiej strony przedmiotem oma-
wianej regulacji jest udzielenie odpowiedniej informacji, a przestanka uwzglednienia wniosku
w tym zakresie jest jedynie wysokie prawdopodobienstwo naruszenia praw wlasnosci prze-
mystowej, podczas gdy stwierdzenie ich naruszenia odbywa si¢ w catkowicie odrebnym po-
stepowaniu.

Ponadto z wypowiedzi przedstawicieli doktryny wynika, ze ,,Z art. 286 ust. 1 pkt 2 i 3
wynika mozliwo$¢ wystapienia z wnioskiem o udzielenie informacji przed wytoczeniem po-
wodztwa zar6wno wobec naruszyciela (pkt 2), jak 1 innych osob (pkt 3). W Swietle tej regula-
cji nie jest mozliwe ustalenie kategorii 0sob, o ktore chodzi. Nie mozna racjonalnie ustalic,
kiedy osoba trzecia jest «naruszycielemy, a kiedy jest «inng osoba». Nie rozgraniczono bo-
wiem w wystarczajagcym stopniu przestanek dochodzenia roszczen wobec obydwu kategorii

13



OTK ZU A/2018 SK 19/16 poz. 74

podmiotow. To rowniez, ze wzgledu na nieokre$lono$¢ przepisu, jest nie do zaakceptowania
w $wietle art. 2 Konstytucji RP” (R. Skubisz, op. cit., s. 2552).

O nieproporcjonalnoéci rozwiazania z art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. $wiadczy tez to, ze
Z jednej strony, ,,0soba inna niz naruszajacy’” moze zosta¢ zobowigzana do udzielenia infor-
macji 0 pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych prawa wiasnosci
przemystowej. Z drugiej strony, ustawodawca nie przewidzial odpowiednich gwarancji, ze
udzielona informacja zostanie wykorzystana w celu dochodzenia roszczen okreslonych
w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p. To znaczy, ze nie ma zadnych gwarancji, ze postgpo-
wanie w sprawie naruszenia praw wtasnosci przemystowej zostanie w ogdle wszczete.

W tym kontekscie warto sie odwotaé do art. 286 ust. 2 p.w.p. ktory wskazuje, czego
moze dotyczy¢ informacja, o ktorej stanowi art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. | tak informacja ta
moze dotyczy¢ (wylacznie): firm (nazw) i adresoOw producentéw, wytworcow, dystrybutorow,
dostawcOw oraz innych poprzednich posiadaczy towaréw lub §wiadczacych ustugi, ktore na-
ruszaja prawa wtasnosci przemystowej, jak rdwniez przewidzianych odbiorcow hurtowych
lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug; ilosci wyprodukowanych,
wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych towaréow lub ustug naruszajacych
prawa wlasnosci przemystowej, a takze cen uiszczonych za te towary lub ustugi. Katalog
przewidzianych do ujawnienia informacji jest obszerny.

Zobowiazanie podmiotu prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza do udzielenia infor-
macji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaré6w lub ustug stanowi nieuprawnione ograni-
czenie prowadzenia tej dziatalnosci, gdyz ustawodawca nie zagwarantowat, ze udzielone in-
formacje beda stuzyly jedynie realizacji waznego interesu publicznego albo warto$ci wynika-
jacych z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Z praktyki, ktora zostala wskazana w skardze konstytucyjnej, wynika tez, ze postepo-
wanie w przedmiocie udzielenia informacji moze stuzy¢ nie tylko dochodzeniu roszczen
okreslonych w art. 287 ust. 1 1 art. 296 ust. 1 p.w.p., ale takze roszczen okreslonych w art. 422
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). To znaczy,
ze osoba (inna niz naruszajacy) zobowigzana do udzielenia informacji jest nie tylko pozba-
wiona mozliwosci weryfikacji twierdzen uprawnionego co do wysokiego prawdopodobien-
stwa naruszenia praw wlasno$ci przemystowej w toku postepowania w przedmiocie narusze-
nia tych praw (poniewaz nie musi by¢ ono wszczete), ale takze naraza si¢ ona na odpowie-
dzialno$¢ z tytutu przyczynienia si¢ do wyrzadzenia szkody. Zobowigzanie jej do udzielenia
informacji nie gwarantuje dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1
p.w.p., a raz udzielona wnioskodawcy informacja, nie moze nastepnie sta¢ si¢ dla niego nie-
znana. Skutki przekazania informacji sg nieodwracalne.

Trybunat stwierdzil, Ze art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. wiekszy zakres ochrony przyznaje
prawu wilasnosci przemystowej, ktoére z wysokim prawdopodobienstwem zostato naruszone,
niz prawu podmiotu zobowigzanego do ujawnienia informacji. Przepis ten nie uwzglednia
tego, ze postgpowanie, o ktorym mowa w zaskarzonym przepisie, nie przesadza o tym, iz da-
ne prawo wiasnos$ci przemystowej zostato naruszone. Nie bierze tez pod uwage stopnia ewen-
tualnego naruszenia. W sytuacji gdy nie zostalo wszczete postepowanie W sprawie naruszenia
praw wlasnos$ci przemystowej, nie istnieje warto$¢, dla ktorej mozna poswigci¢ wynikajaca
z wolnosci dziatalnosci gospodarczej tajemnice informacji przedsigbiorstwa (tajemnice han-
dlowa). To znaczy, ze art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p., przez to, iz umozliwia wystapienie o in-
formacj¢ bez konieczno$ci wszczgcia postgpowania w sprawie naruszenia praw wiasnosci
przemystowej, nieproporcjonalnie ingeruje w wolno$¢ dziatalnosci gospodarcze;.

W ocenie Trybunatu, nie stanowi wystarczajgcego zabezpieczenia interesOw przedsig-
biorcy to, Ze sad, dopuszczajac lub rozpoznajac wniosek, o ktorym mowa w art. 286 ust. 1
pkt 3 p.w.p., zapewnia zachowanie tajemnicy przedsigbiorcy i innych tajemnic ustawowo
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chronionych (art. 286* ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Sad nie ma bowiem uprawnienia do kontroli tego,
w jaki sposob dane informacje zostang wykorzystane, i czy bedg one stuzy¢ jedynie docho-
dzeniu roszczen z praw wlasnosci przemystowe;.

Powyzsze oznacza, ze ograniczenie wolnosci dzialalno$ci gospodarczej wynikajace
z art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie jest odpowiednio proporcjonalne w stosunku do cigzaréw
naktadanych na podmiot zobowigzany do udzielenia informacji.

4.3.4. Podsumowujac, art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nieproporcjonalnie narusza wolnosé
dziatalnosci gospodarczej zobowigzanego do ujawnienia informacji handlowych i nie daje mu
zadnych gwarancji chronigcych przed naduzyciem ze strony uprawnionego do pozyskiwania
informacji wchodzacych w zakres tajemnicy handlowej. Kwestionowana regulacja nie pozwa-
la na miarkowanie obowigzkéw informacyjnych.

Trybunat Konstytucyjny stwierdzit wiec, ze art. 286* ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny
z art. 22 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

5. Umorzenie postepowania.

Trybunat Konstytucyjny orzekt o niekonstytucyjnosci art. 286* ust. 1 pkt 3 p.w.p., co
znaczy, ze cel postepowania zostal zrealizowany, a po ogloszeniu wyroku TK w Dzienniku
Ustaw, dana regulacja zostanie usuni¢ta z systemu prawnego.

W pozostatym zakresie postepowanie zostato umorzone, z tym ze Trybunatl zr6éznico-
wat przestanki umorzenia.

5.1. W wypadku zarzutu dotyczacego naruszenia prawa do sadu wynikajacego
zart. 45 ust. 1 Konstytucji, Trybunal uznat, ze byt to adekwatny wzorzec kontroli, gdyz
art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. odnosit si¢ do postepowania sadowego, a zatem mozna go byto
ocenia¢ z perspektywy rzetelnosci procedury.

Adekwatnym wzorcem byt tez art. 32 ust. 1 Konstytucji ujety jako wzorzec zwiagzko-
wy W niniejszej sprawie. Skarzaca wyjasnita bowiem, ze chodzilo jej 0 niekonstytucyjnos¢
art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim réznicuje pozycje procesowa stron postepo-
wania.

Wobec uznania art. 286 ust. 1 pkt 3 p.w.p. za naruszajacy wolnosé dziatalnosci go-
spodarczej, Trybunat stwierdzil, Ze ocena dotyczaca spetnienia przez ten przepis wymogow
prawa do sadu i rzetelnej procedury, w tym réwno$ci w realizacji uprawnien procesowych,
W niniejszej sprawie byta zbedna.

5.2. Skarzgca w uzasadnieniu skargi konstytucyjnej stwierdzila, ze art. 286 ust. 1
pkt 3 p.w.p. jest nieprecyzyjny i wadliwie skonstruowany, co narusza zasad¢ przyzwoitej le-
gislaciji.

Wobec powyzszego, Trybunat Konstytucyjny przypomniat, ze art. 2 Konstytucji nie
moze by¢ samoistnym wzorcem kontroli w trybie skargi konstytucyjnej, chyba ze zostanie
wykazane istnienie prawa podmiotowego, ktére miatloby w sposob bezposredni i wylaczny
wynika¢ z art. 2 Konstytucji. W wyjatkowych wypadkach art. 2 Konstytucji moze staé¢ si¢
podstawa skargi jako wzorzec zwigzkowy, w szczegdlnosci wtedy gdy W sposob jasny i nie-
budzacy watpliwosci z jego naruszeniem mozna powigza¢ naruszenie wolnosci lub praw kon-
stytucyjnych skarzacego (zob. wyrok TK z 15 kwietnia 2014 r., sygn. SK 48/13, OTK ZU
nr 4/A/2014, poz. 40 1 przywotane tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie, mimo ze w petitum skargi skarzaca wskazata art. 2 Konstytucji
jako zwigzkowy z przepisami dotyczacymi konstytucyjnych wolnosci i praw (tj. z art. 22 i art.
45 ust. 1 Konstytucji), nie wykazata, w jaki sposob naruszenie poprawnej legislacji wptywa

15



OTK ZU A/2018 SK 19/16 poz. 74

na ochrone¢ konstytucyjnych wolnosci 1 praw. A wigc w istocie, skarzaca uczynita art. 2 Kon-
stytucji samoistnym wzorcem kontroli i nie wywiodla z niego zadnego prawa lub wolnosci
konstytucyjnej. Z tego wzgledu Trybunat Konstytucyjny umorzyt postepowanie W zakresie
badania zgodnosci kwestionowanego przepisu z art. 2 Konstytucji.

Z tych wszystkich wzgledéw Trybunal Konstytucyjny orzekt jak w sentencji.
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